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Sachverhalt und Antréage

1638.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Feststellung der
Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung, dal das
eur opdi sche Patent Nr. 0 535 358 i m geénderten Unfang
gemall dem der Entschei dung zugrunde |iegenden dritten
Hi | fsantrag den Erfordernissen des Uberei nskommens
genlge.

D eser der Entscheidung zugrunde |iegende dritte
Hi | f santrag bestand aus sechs Ansprichen. Der einzige
unabhéangi ge Anspruch | autete:

"1. Verfahren zur Herstellung von flamyeschit zten
harten Uret hangruppen aufwei senden Schaunstoffen mt

einer Dichte zwi schen 30 bis 50 kg/nf durch Unsetzung von

1) Polyisocyanaten mt

2) mndestens zwei gegenuber |socyanaten aktive
Wasser st of f at one auf wei senden Ver bi ndungen vom
Mol ekul ar gewi cht 400 bis 10 000 in Gegenwart von

3) Wasser und C;- G- Kohl enwasserstoffe als organi sche
Treibmtteln und von

4) Flamschutzmtteln sow e von

5) Verbi ndungen mt m ndestens zwei gegeniber
| socyanat en reakti onsf &hi gen Wasser st of f at omen und
ei nem Mol ekul argewi cht von 32 bis 399 als Vernetzer

und gegebenenfalls in Gegenwart von

6) an sich bekannten Hilfs- und Zusatzstoffen,
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dadurch gekennzei chnet, dal3 di e Konponente 2) m ndestens
ei nen Pht hal sdur eei nhei ten ent hal t enden Pol yest er
enthalt und einen Aromatenanteil von 5 bis 80 Gew. -%
aufwei st und dalR man sie, das Flamschutzmttel 4) und
di e Vernet zerkonponente 5) als Fornulierung einsetzt, in
der

di e Konponente 2) zu 45 bis 75 Gew. - Tei l en,

di e Konponente 4) in einer Menge von 20 bis 50 Gew. -
Teil en und

di e Konponente 5) in einer Menge von 5 bis 15 Gew. -
Tei |l en

enthalten ist, wobei sich die Gew. -Teile dieser
Konponenten zu 100 erganzen." (Hervorhebung durch die
Kamer )

| nsbesondere war di e Einspruchsabteilung der Mei nung,
das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU sei erfullt, da
di e zusatzliche Spezifizierung, dal die Konmponente 2)

m ndest ens ei nen Pht hal sdur eei nhei ten ent hal t enden

Pol yester enthalt, imH nblick auf die in den Beispielen
genannten Pol yester auf Phthal sdurebasis durch die
ursprunglichen Unterl agen gestitzt sei.

Mt Schrei ben vom4. April 2003 hat die

Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) einen Satz von
sechs Ansprichen eingereicht. Der Wrtlaut dieses
Anspruchssat zes unterschied sich vomWrtlaut des der
angef ocht enen Ent schei dung zugrunde |iegenden dritten
Hi | f santrages dadurch, dalR der hervorgehobene Text in
Anspruch 1 durch den Wortlaut "m ndestens ei nen

Pol yester enthéalt, der erhaltlich ist durch
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Propoxyl i erung ei nes Unset zungspr odukt es von
Pht hal saure, Sorbit und D ethyl englycol, und" ersetzt
i st.

Am 19. Mai 2003 hat vor der Beschwerdekamrer eine
nindl i che Ver handl ung st attgefunden

Di e Beschwerdefidhrerin (Ei nsprechende) hat geltend
gemacht, weder der der angefochtenen Entschei dung
zugrunde |iegende dritte Hilfsantrag noch der mt

Schrei ben vom 4. April 2003 eingereichte Anspruchssatz
erfille das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU

Ei nerseits offenbare die all genei ne Beschrei bung der
Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung
weder di e Verwendung von Pht hal sdur eei nheiten

ent hal tenden Pol yestern noch di e Verwendung von

Pol yestern, die durch Propoxylierung eines

Unset zungspr odukt es von Pht hal saure, Sorbit und

Di et hyl engl ycol erhaltlich sind, als Konponente 2).
Andererseits stelle die Definition der anspruchsgenifl3en
Konponenten 2) eine unzul dssi ge Veral |l genei nerung der in
den erfindungsgenélen beschri ebenen Bei spi el en dar.

D e Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, in der
urspringlich eingerei chten Patentannel dung seien
aromat i sche Pol yester als bevorzugte Verbi ndungskl asse
der Konponenten 2) genannt und in allen erfindungs-
gemalRen Ausf thrungsbei spi el en seien als Pol yol konponent e
Pht hal saur eei nheiten ent hal t ende Pol yest er ei ngeset zt
worden. Damit offenbare di e Patentannel dung in der
urspringlich eingereichten Fassung dem Fachmann

Ver bi ndungen al s Konponente 2), die sich aus m ndestens
ei nen Pht hal sdur eei nhei ten ent hal t enden Pol yest er
zusamenset zen
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Weiterhin hat die Beschwerdegegnerin geltend gemacht,
die Préazisierung in Anspruch 1 des mt Schrei ben vom
4. April 2003 eingereichten Anspruchssatzes, dal3 die
Konponente 2) m ndestens einen Pol yester enthalt, der
durch Propoxylierung ei nes Urset zungspr odukt es von

Pht hal saure, Sorbit und D et hyl engl ykol erhaltlich ist,
ergebe sich aus den erfindungsgendf3en Bei spi el en der
urspringlich eingereichten Unterl agen.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opai schen Patents Nr. 0 535 358.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zur ickzuwei sen oder, als Hilfsantrag, das Patent auf der
Basis der mt Schreiben vom4. April 2003 eingereichten
Anspriche 1 bis 6 aufrechtzuerhalten.

Ent schei dungsgr inde

1638.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Artikel 123 (2) EPU

Bei der Pridfung, ob Anspruch 1 des der angefochtenen
Ent schei dung zugrunde |iegenden dritten Hil fsantrags
(jetzt vorliegenden Hauptantrag) in der Wise geadndert
wur de, dalR dessen Cegenstand Uber den Inhalt der

Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung

hi nausgeht, ist die Frage wesentlich, ob die nunnmehr
beanspruchte Ei nschrankung der Polyester in den

Ver bi ndungen der Konponente 2) als verall genei nernde

t echni sche Lehre unmttel bar und eindeutig der Annel dung
in der urspringlich eingereichten Fassung zu ent nehnen
ist, nadmich die Ei nschrankung auf Phthal saureei nheiten
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ent hal t enden Pol yester vom Ml ekul ar gewi cht 400

bis 10 000 di e m ndestens zwei gegenuber |socyanaten
aktive Wasserstof fatone aufwei sen und ei nen
Aromatenanteil von 5 bis 80 Gew. - % auf wei sen.

Di esel be Frage stellt sich fur die weitere Ei nschrankung
der Konponente 2) im Anspruch 1 des jetzt vorliegenden
H | f santrags auf Pol yester, die durch Propoxylierung

ei nes Unset zungspr odukt es von Pht hal sdure, Sorbit und

Di et hyl engl ykol erhaltlich sind.

Ei ne al |l genei ne Beschrei bung der Konponente 2) i st

| ediglich dem Absatz auf der Seite 5, Zeile 16 bis
Seite 6, Zeile 6 der urspriunglich eingereichten

Annel dung zu entnehnmen. In di esem Absatz werden zwar
Pol yester al s eine der bevorzugten Verbi ndungskl assen
der Konponente 2) genannt, nirgendwo aus di esem Absatz
geht jedoch hervor, dalR sol che Pol yester

Pht hal saur eei nheiten enthal ten nissen, geschwei ge denn,
dalR sie durch Propoxylierung eines Unsetzungsproduktes
von Pht hal sdure, Sorbit und Di et hyl engl ykol erhéaltlich
sein nissen

Al's geei gnete Verbindungen wird weiterhin in di esem
Absat z auf Hydroxyl gruppen aufwei sende Ver bi ndungen
verw esen "wie sie fur die Herstellung von honogenen und
von zel |l f 6rm gen Pol yur et hanen an sich bekannt sind und
we sie z. B. in der DE-CS 28 32 253, Seiten 11 bis 18,
beschri eben werden." In di esem Abschnitt der

O fenl egungsschrift werden Pol yester neben Pol yat her,

Pol yt hi oat her, Pol yacetal e, Pol ycarbonate und

Pol yest eram de al s geei gnete Verbi ndungen mt m ndestens
zwei gegentber |socyanaten reaktionsfahigen
Wasser st of f at omen beschrieben und als in Frage kommende
Hydr oxyl gruppen auf wei sende Pol yester werden sol che aus
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Car bonsauren al i phati scher, cycl oaliphatischer,
aromat i scher und/ oder heterocyclischer Natur

beschri eben. Als Beispiele sol cher Carbonsauren werden
zwar Pht hal saure und deren Derivate erwahnt, daneben
wer den j edoch auch Carbonsauren anderer Natur, w e

Ber nst ei nsaure und Ml ei nsaure, beschri eben. Dem Absat z
auf der Seite 5, Zeile 16 bis Seite 6, Zeile 6 der
urspringlich eingereichten Annel dung in Zusanmenhang m t
der Lehre der darin verw esenen O fenlegunsschrift ist
somt nicht unmttel bar und eindeutig zu entnehnmen, dald
al s Konponente 2) verwendete Pol yester Phthal sdure-

ei nheiten enthalten missen oder dafl} sie durch
Propoxyl i erung ei nes Unset zungspr odukt es von

Pht hal saure, Sorbit und D et hyl engl ykol erhaltlich sein
nmissen.

D e Kammer kann zwar der Beschwerdegegnerin insofern
zustimmen, daflR in den erfindungsgenéf3en Bei spi el en
Ver f ahren beschri eben werden, in denen ein Polyester
hergestel |t durch Propoxylierung eines

Unset zungspr odukt es von Pht hal saure, Sorbit und

Di et hyl engl ykol eingesetzt wird. D esen Beispielen kann
j edoch | ediglich entnonmen werden, dal die spezifisch
darin beschri ebenen Pol yester als Konponente 2) fiur das
beanspruchte Verfahren geei gnet sind. N rgendwo kann aus
den Bei spielen jedoch ein H nweis entnonmren werden, dal
all e Polyester, die ein Ml ekulargew cht von 400 bis

10 000 aufweisen und durch Propoxylierung eines

Unset zungspr odukt es von Pht hal saure, Sorbit und

Di et hyl engl ykol erhaltlich sind, geschweige denn, dal
all e Polyester, die ein MIlekulargew cht von 400

bis 10 000 aufwei sen und Pht hal sdureei nheiten enthalten
in dieser spezifischen Merkmal skonmbi nati on fir das
beanspruchte Verfahren geei gnet sind.



2.4

2.5

1638.D

-7 - T 0820/ 99

GemalR der Rechtsprechung der Beschwerdekamrern i st eine
Ver al | genei nerung ei nes in ei nem Ausf thrungsbei spi el
beschri ebenen Merkmal s nicht zul &ssig, wenn ein Fachmann
der Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung
di e Veral | genei nerung der beanspruchten Komnbi nati on der
Mer kmal e ni cht ent nehnmen kann (siehe T 157/90). Da im
vorl i egenden Fall eine solche O fenbarung der
urspringlich eingereichten Annmel dung ni cht zu entnehnen
i st (siehe Punkt 2.2 oben), verstof3t di e vorgenommene
Ver al | genei nerung der in den erfindungsgenélien

Bei spi el en beschri ebenen Konponenten 2) auf alle in
Punkt 2.3 genannte Pol yester gegen das Erfordernis des
Artikels 123 (2) EPU

Da eine wie in Punkt 2.1 oben definierte Konponente 2)
somt weder aus der all geneinen Beschrei bung noch aus
den Bei spielen der Anmel dung in der ursprunglich

ei ngerei chten Fassung unm ttel bar und eindeutig zu

ent nehmen ist, wurde durch die Anderung i m Anspruch 1
gemall dem vorliegenden Haupt- und Hilfsantrag die

Pat ent annmel dung in der Weise geandert, dald ihr
Gegenstand uber den Inhalt der Anmel dung in der
ursprunglich eingereichten Fassung hi nausgeht, wonmit ein
Ver st oR gegen Artikel 123 (2) EPU vorliegt.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
N. Maslin A. Nuss

1638.D



