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Sachverhalt und Antrage

IT.

Gegen die Erteilung des europaischen Patents Nr. 1 765
900 wurde Einspruch eingelegt. Die Einsprechende hatte

den Widerruf des Streitpatents beantragt.

Die erteilte Fassung des Streitpatents enthielt neun
Anspriche, wovon Anspriche 1 und 5 den folgenden
Wortlaut hatten:

"1. Verdickungsmittel, die auf einer waBrigen
Zubereitung nicht-ionischer, in Wasser dispergierbarer
oder in Wasser 1loslicher Polyurethane basieren, wobei
diese Polyurethane herstellbar sind durch Umsetzung von
(a) ein oder mehreren hydrophilen Polyolen, die pro
Molekiil mindestens zwei OH-Gruppen und mindestens zwei
funktionelle Gruppen, die ausgewahlt sind aus den
Funktionen -0O- (Ethergruppen) und -COO- (Estergruppen),
wobei das Molgewicht dieser hydrophilen Verbindungen
mindestens 300 betragt, enthalten,

(b) ein oder mehreren hydrophoben Verbindungen mit
mindestens einem Zerewitinoff-aktiven Wasserstoffatom
pro Molekiil, wobei das Molgewicht dieser hydrophoben
Verbindungen im Bereich von 100 bis 500 liegt und wobei
pro Molekiil dieser hydrophoben Verbindungen mindestens
eine lineare oder verzweigte, gesattigte oder
ungesattigte Alkylkette mit mindestens finf aufeinander
folgenden C-Atomen enthalten ist, die nicht mit
Heteroatomen verknipft ist, und

(c) ein oder mehreren, mindestens difunktionellen,
Isocyanaten, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindungen a), b) und c) in den
Agivalentverhaltnissen OHg) :ZHp) :NCOcy) von 1: (1+x):
2(l+y) miteinander umgesetzt werden, mit den MaBgaben,
dal folgende Bedingungen gelten:

e X ist eine Zahl im Bereich von 0,05 bis 1,2 ,
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e y ist eine Zahl im Bereich von (0,2 bis 1,05) x und

« Aquivalentverhdltnis NCO¢)> (OHg)+ZHp)) . "

"5. Verdickerkonzentrate enthaltend

(A) Wasser,

(B) nicht-ionische, in Wasser dispergierbare oder in
Wasser 16sliche Polyurethane gemaR einem der
Anspriiche 1 bis 4 und

(C) gegebenenfalls ein oder mehrere organische
Losungsmittel und/oder nicht-ionische Tenside vom
Typ der Anlagerungsverbindungen von Ethylen- und/
oder Propylenoxid an Alkohole mit 8-18 C-Atomen."

Im Verlauf des Einspruchsverfahrens wurde inter alia
auf D1 (US-A-4079028) Bezug genommen. Die Entscheidung
der Einspruchsabteilung Ulber die Zurickweisung des
Einspruchs wurde am Ende der miindlichen Verhandlung vom
4., Juni 2013 verkiindet. In der angefochtenen
Entscheidung wurde unter anderem ausgefihrt, dass der
beanspruchte Gegenstand den Erfordernissen des
Artikels 56 EPU gentige. Anspruch 1 unterscheide sich
von D1 dadurch, dass die Aquivalentverh&dltnisse der
Komponenten a) bis c) die MaBgabe NCO.)> (OH,)+ZHy))
erfillten. Ausgehend von D1, der den nachstliegenden
Stand der Technik darstelle, sei die Aufgabe die
Bereitstellung eines alternativen Verdickungsmittels,
da durch die Versuche von Herrn Bobsein vom 28. Januar
2013 glaubhaft gezeigt werde, dass ein Anstieg der
Viskositat bei anspruchsgemédBen Verdickungsmitteln nur
dann zu beobachten sei, wenn das Verh&dltnis NCO)/ (OHg)
+ZHp)) mindestens 1,12 betrage, also bei einem NCO-
Uberschuss von 12%. Nichtsdestotrotz sei der
beanspruchte Gegenstand gegeniiber D1 erfinderisch, weil
die Lehre von D1 von einem Uberschuss an Isocyanate

wegfihre.
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Die Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) legte gegen
diese Entscheidung Beschwerde ein. D3 (US-A-6107394)
and D4 (US-A-20030045668) wurden mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht. In der
Beschwerdebegriindung bestritt sie sowohl die Neuheit
gegenliber D3 und D4, als auch die erfinderische
Tatigkeit der beanspruchten Gegenstdnde gegeniiber D1,
D3 und D4.

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung vom 10. Marz 2014
beantragte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) die
Beschwerde zuriickzuweisen und das Patent in
beschranktem Umfang auf der Grundlage des mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hauptantrags oder
des gleichzeitig eingereichten ersten bis vierten
Hilfsantrags aufrechtzuerhalten. Anspruch 1 dieser

Antrage lautete wie folgt:

Hauptantrag

"1l. Verdickerkonzentrate enthaltend

(A) Wasser,

(B) nicht-ionische, in Wasser dispergierbare oder in

Wasser 10sliche Polyurethane wobei diese Polyurethane

herstellbar sind durch Umsetzung von
(a) ein oder mehreren hydrophilen Polyolen, die pro
Molekiil mindestens zwei OH-Gruppen und mindestens
zwel funktionelle Gruppen, die ausgewahlt sind aus
den Funktionen -0- (Ethergruppen) und -COO-
(Estergruppen), wobei das Molgewicht dieser
hydrophilen Verbindungen mindestens 300 betragt,
enthalten,
(b) ein oder mehreren hydrophoben Verbindungen mit
mindestens einem Zerewitinoff-aktiven
Wasserstoffatom pro Molekiil, wobei das Molgewicht

dieser hydrophoben Verbindungen im Bereich von 100
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bis 500 liegt und wobei pro Molekiil dieser
hydrophoben Verbindungen mindestens eine lineare
oder verzweligte, gesdttigte oder ungesattigte
Alkylkette mit mindestens finf aufeinander
folgenden C-Atomen enthalten ist, die nicht mit
Heteroatomen verknipft ist, und
(c) ein oder mehreren, mindestens difunktionellen,
Isocyanaten,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen a),
b) und c¢) in den Agivalentverhidltnissen
OHg) :ZHp) :NCOq) von 1:(1+x):2(1l+y) miteinander
umgesetzt werden, mit den MaBgaben, daBl folgende
Bedingungen gelten:
* x ist eine Zahl im Bereich von 0,05 bis 1,2 ,
e y ist eine Zahl im Bereich von (0,2 bis 1,05) x
und
« Aquivalentverhdltnis NCO)> (OH,) +ZHp)), und
(C) ein oder mehrere nicht-ionische Tenside vom Typ der
Anlagerungsverbindungen von Ethylen- und/oder

Propylenoxid an Alkohole mit 8-18 C-Atomen."
Erster Hilfsantrag

Anspruch 1 dieses Hilfsantrags unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags nur dadurch, dass die

Komponente (C) wie folgt definiert ist:

"[...] (C) ein oder mehrere nicht-ionische Tenside vom
Typ der Anlagerungsverbindungen von Ethylenoxid an
Alkohole mit 8-18 C-Atomen, mit der Malgabe, dass diese
Anlagerungsverbindungen 2 bis 4 mol Ethylenoxid pro mol
Alkohol enthalten.”

Zweiter und Dritter Hilfsantrag
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Anspruch 1 dieser Hilfsantrdge unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags nur dadurch, dass die

Komponente (C) nun wie folgt definiert ist:

"[...] (C) Anlagerungsverbindungen von 4 mol

Ethylenoxid an n-Octanol."

Vierter Hilfsantrag

Anspruch 1 dieses Hilfsantrags unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags nur dadurch, dass die

Komponente (C) wie folgt definiert ist:

"[...] (C) Anlagerungsverbindungen von 4 mol
Ethylenoxid an n-Octanol (Dehydol 04 deo) ."

Mit Schriftsatz vom 14. Juli 2014 erhob die
Beschwerdefiithrerin Einwadnde gegen die Zulassung der
neuen Antrage der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf
Artikel 84, 123(2), 123(3) sowie 56 EPU ausgehend von
D4 als nachstliegendem Stand der Technik ein. Bei der
Argumentation iber die erfinderische Tatigkeit wurde
auch auf die neu eingereichten Dokumente D5 (US-
A-5425806) und D6 (US-A-5959013) Bezug genommen.

Mit Schriftsdtzen vom 22. Juli 2014 und

6. Dezember 2016 teilte die Beschwerdegegnerin mit,
dass sie ihren Antrag auf mindlich Verhandlung
zuriickziehe und an der mindlichen Verhandlung nicht
teilnehmen werde. Sie beantragte auch eine Entscheidung

nach Aktenlage.

Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefilhrerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:
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Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags
unterscheide sich von D4 nur dadurch, dass das
Verdickerkonzentrat ein spezifisches nicht-
ionisches Tensid enthalte. Im Streitpatent sei
nicht gezeigt, ob und inwiefern die Eigenschaften
der beanspruchten Verdickerkonzentrate dadurch
verbessert seien. Ausgehend von D4 als
nachstliegendem Stand der Technik, sei die
Aufgabe die Bereitstellung weiterer
Verdickerkonzentrate. Die Verwendung von Tensiden
in Verdickungsmitteln sei langst bekannt, wie zum
Beispiel aus D5 und D6 ersichtlich sei. Somit sei
der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags
nicht erfinderisch gegeniber D4. Es sei weiterhin
nicht gezeigt worden, inwiefern die weitere
Limitierung des Tensids in Anspruch 1 der
Hilfsantrdage 1 bis 4 einen erfinderischen Beitrag
leisten kénne. Somit seien auch die Hilfsantrage

1 bis 4 gegeniiber D4 nicht erfinderisch.

Die Beschwerdegegnerin brachte keine Argumente zur
Stitzung der erfinderischen Tatigkeit des Gegenstandes

des Hauptantrags sowie aller Hilfsantrage.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Streitpatents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung
des Streitpatents in beschranktem Umfang auf Basis des
Hauptantrags oder der ersten bis vierten Hilfsantrage,
die alle mit der Beschwerdeerwiderung vom 10. Marz 2014

eingereicht wurden.
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Entscheidungsgrinde

Die Beschwerdegegnerin hat mit ihren Schriftsatzen vom
22. Juli 2014 und 6. Dezember 2016 wiederholt unter
Verzicht auf ihren Antrag (und ihre Teilnahme) an der
vorgesehenen miindlichen Verhandlung eine Entscheidung
nach Aktenlage beantragt. Da die Entscheidung der
Einspruchsabteilung mit dieser Entscheidung aufgehoben
wird und das Streitpatent widerrufen wird, bestand kein
Bedarf zur Durchfihrung einer, auch von der
Beschwerdefiithrerin hilfsweise beantragten miindlichen

Verhandlung.

Im Hinblick auf die Feststellung der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit des Anspruchs 1 aller Antrage,
ist es nicht notwendig, auf die Erfordernisse der
Artikel 84, 123(2) und 123(3) EPU einzugehen.

Erfinderische Tatigkeit

Hauptantrag

3.1

Das Streitpatent betrifft die Verwendung von
Verdickungsmitteln bzw. Verdickerkonzentraten auf
Polyurethanbasis zur Verdickung wassriger Systeme,
unter anderem in Klebstoffen (Absatz 56). Diese
Verdickungsmittel bzw. Verdickerkonzentrate sollen
eine, gegenliber den aus dem Stand der Technik bekannten
Verdickungsmitteln, erhohte Verdickungswirksamkeit
haben (Absatze 10 und 11). Der Gegenstand von Anspruch
1 des Hauptantrags betrifft insbesondere
Verdickerkonzentrate auf Polyurethanbasis, die

zusadtzlich spezifische nicht-ionische Tenside (C)
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enthalten.

In der angefochtenen Entscheidung der
Einspruchsabteilung wurde D1 als nadchstliegender Stand
der Technik herangezogen. Die Einspruchsabteilung
entschied, dass D1 sich wie das Streitpatent mit der
Bereitstellung von Verdickungsmitteln auf
Polyurethanbasis beschaftigte und dass die in D1 zur
Herstellung des Verdickungsmittels eingesetzten
Komponenten strukturgleich mit den Komponenten, wie sie
im Streitpatent zum Einsatz kommen, seien. Allerdings
unterscheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von D1
maBgeblich dadurch, dass das Aquivalentverhdltnis der
NCO-Gruppen zur Summe der NCO-reaktiven Gruppen OH und
ZH groBer eins ist, anders ausgedrickt NCO.)> (OHy)
+ZHpy) . In ihrer Beschwerdebegrindung argumentierte die
Beschwerdefiithrerin, dass das darin eingereichte
Dokument D4 und insbesondere die Verdickerkonzentrate
der Beispiele 1 bis 3 alle MaBgaben des Anspruchs 1
beziiglich der Aquivalentverhdltnisse auch noch erfiille.
Demnach wurde D4 als nachstliegender Stand der Technik
fir den mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten

Hauptantrag gesehen.

D4 betrifft die Bereitstellung wassriger Systeme auf
Basis von hydrophilen hochmolekularen nichtionischen
Polyurethanen, die bereits bei niedriger Konzentration
eine hohe Viskositadt aufweisen (Absadtze 1 und 10).
Somit betreffen D4 sowie das Streitpatent die
Bereitstellung von Verdickungsmitteln bzw.
Verdickerkonzentraten auf Basis von nichtionischen
Polyurethanen mit erhdhter Verdickungswirksamkeit.
Insbesondere offenbart das Beispiel 1 von D4 (Tabelle
1, Seite 7) die Herstellung von einem nicht-ionischen
Polyurethan. In diesem Beispiel wird ein

Verdickerkonzentrat aus Polyethylenglykol (Polywachs
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6000) als Polyol, eine hydrophobe Verbindung mit zwei
Zerewitinoff-aktiven Wasserstoffatome (1,12-
Dodecandiol), und Tetramethylxylylendiisocyanat (m-
TMXDI) als difunktionelles Isocyanat gewonnen. Das
Aquivalentverhiltnis dieser drei Ausgangskomponenten
ist in der Tabelle 1 der D4 offenbart (1:2:3,1). Daraus
ergibt sich, dass die in Anspruch 1 des Streitpatents
aufgestellten MaBgaben iber die Aquivalentverhidltnisse
OHa), ZHp) und NCO.y, definiert als 1:(1+x):2(1+y) mit x
zwischen 0,05 bis 1,2; vy zwischen (0,2 bis 1,05)x und
das Aquivalentverhdltnis NCO.) > (OHa) + ZHpy), auch im
Falle des Beispiels 1 von D4 erfiillt sind (x=1; y=0,55
und 2x3.1=6.2 > 2x2+2x1=6). Die in Beispiel 1
hergestellte Verbindung wird dann in Wasser als
Verdickerkonzentrat verwendet (Tabelle 1). Somit
handelt es sich in D4 nicht nur um dieselbe Aufgabe wie
in D1, die Verdickerkonzentrate der D4 sind strukturell
auch noch nédher an denen des Hauptantrags. D4 ist somit
besser geeignet als ndchstliegender Stand der Technik

fir den Hauptantrag als DI1.

Das Verdickerkonzentrat nach Anspruch 1 des
Hauptantrags unterscheidet sich von dem aus Beispiel 1
von D4 nur dadurch, dass es zusdtzlich ein oder mehrere
nicht-ionische Tenside vom Typ der
Anlagerungsverbindungen von Ethylen- und/oder
Propylenoxid an Alkohole mit 8-18 C-Atomen (Komponente
(C)) enthalt.

Die Verwendung der Komponente (C) ist in den Absatzen
54 und 55 des Streitpatents beschrieben. Vorteile der
Verwendung der Komponente (C) in dem beanspruchten
Verdickerkonzentrat offenbart das Streitpatent jedoch
nicht. Das Streitpatent enthalt neun Beispiele
(darunter zwei Vergleichsbeispiele), die alle Dehydol

04 deo als Anlagerungsprodukt von 4 mol Ethylenoxid an
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1 mol n-Octanol (Absatz 57) enthalten. In den
Beispielen des Streitpatents wird nicht gezeigt,
inwiefern die Verwendung der Komponente (C) in einem
Verdickerkonzentrat nach Anspruch 1 fir die
Eigenschaften des Konzentrats relevant seien kann. Die
geldste Aufgabe kann deshalb nur als die Bereitstellung

von weilteren Verdickerkonzentraten formuliert werden.

Auf die Verwendung von nicht-ionischen Tensiden in
Verdickerkonzentraten auf Polyurethanbasis wird in D6
hingewiesen (Spalte 2, Zeile 55 bis Spalte 3, Zeile 7).
Als nicht-ionische Tenside werden in D6
Anlagerungsprodukte von 3 bis 7 mol EO und/oder
Propylenoxid (PO) an kurzkettige Fett- oder
Guerbetalkohole offenbart (Spalte 2, Zeilen 45 bis 50).
In der Tabelle 1 wird sogar auf die Verwendung von
Anlagerungsverbindungen von 4 mol Ethylenoxid an einen
Cg Alkohol hingewiesen. Somit lehrt D6 schon die
vorteilhafte Verwendung von den nicht-ionischen
Tensiden (C) nach Anspruch 1 des Hauptantrags in

Verdickerkonzentraten.

D4 weist allerdings auch schon selbst auf die
zusatzliche Verwendung von nicht-ionischen Tensiden in
Verdickerkonzentraten (sogar zur Steigerung deren
Verdickungswirksamkeiten) hin (Absatz 39). Unter den
nicht-ionischen Tensiden der D4 wird die Verbindung R-
CHy;-0O-A offenbart, flur die R eine lineare Alkylkette
mit 1 bis 43 Kohlenwasserstoffatome und A eine Kette
mit 1 bis 200 Ethylenoxide darstellt (Absatze 48 und
49) . Unter diese allgemeine Verbindung fallen auch die
Anlagerungsprodukte von 4 mol Ethylenoxid an 1 mol n-
Octanol (R=Cy; A=4 Ethylenoxide), soweit sie als
Komponenten (C) von Anspruch 1 des Hauptantrags
definiert sind. Somit lehrt D4 schon die vorteilhafte

Verwendung von den nicht-ionischen Tenside (C) nach
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Anspruch 1 des Hauptantrags in Verdickerkonzentraten.

3.8 Ausgehend vom nachstliegenden Stand der Technik D4 ist
daher die Verwendung der nicht-ionischen Tenside (C)
nach Anspruch 1 des Streitpatents zur Bereitstellung
weiterer Verdickerkonzentrate naheliegend. Der
Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags ist daher

nicht erfinderisch.

Erste bis vierte Hilfsantrage

4. In den Anspriichen 1 aller Hilfsantrdge wird jeweils die
Komponente (C) im Vergleich mit dem Hauptantrag weiter
eingegrenzt. Somit werden die Tenside zusatzlich als
Anlagerungsverbindungen von Ethylenoxid an Alkohole mit
8-18 C-Atomen, mit der MaBgabe, dass diese
Anlagerungsverbindungen 2 bis 4 mol Ethylenoxid pro mol
Alkohol enthalten (erster Hilfsantrag), als
Anlagerungsverbindungen von 4 mol Ethylenoxid an n-
Octanol (zweiter und dritter Hilfsantrag) und als
Anlagerungsverbindungen von 4 mol Ethylenoxid an n-
Octanol (Dehydol 04 deo) (vierter Hilfsantraqg)
definiert. Im Streitpatent wird weiterhin nicht
gezeigt, inwiefern diese weiter eingegrenzten
Anlagerungsverbindungen als Komponenten (C) eine andere
Aufgabe 1l6sen als die Bereitstellung von weiteren
Verdickerkonzentraten. Die in den Hilfsantragen
definierten Anlagerungsverbindungen fallen jedoch alle
unter die allgemeine Formel R-CH;-O-A von D4, fiur die R
eine lineare Alkylkette mit 1 bis 43
Kohlenwasserstoffatomen und A eine Kette mit 1 bis 200
Ethylenoxide darstellt (siehe oben Punkt 3.6). Wie fir
den Hauptantrag weist D4 schon in allgemeiner Form auf
die vorteilhafte Verwendung dieser
Anlagerungsverbindungen in Verdickerkonzentraten hin.

Die Auswahl von enger definierten
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Anlagerungsverbindungen, die schon im Stand der Technik
bekannt waren, gehdrt zum allgemeinen Wissen des

Fachmanns und kann nicht als erfinderisch gesehen

werden.

5. Die Hilfsantrage teilen daher das Schicksal des
Hauptantrages und sind wegen mangelnder erfinderischer

Tatigkeit gemdB Artikel 56 EPU ebenfalls nicht

gewahrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird
aufgehoben.

2. Das Patent EP 1 765 900 wird widerrufen.
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