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Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 17. Februar
2009 zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 05001281.4
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

C8414.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung uber die Zuruckweisung der Anmeldung
Nr. 05 001 281.4 mit der europaischen
Veroffentlichungsnummer 1 561 746.

Die Priufungsabteilung stellte 1n der angefochtenen
Entscheidung fest, dass der Gegenstand der
Patentanmeldung nicht erfinderisch sei (Artikel 56 EPU).

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ging

die Prifungsabteilung von der Druckschrift (1):

(D DE-A-1 923 214

als nachstliegendem Stand der Technik aus, welche
ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung eines 2-Kern-
Methylendiphenyldiisocyanatgemisches mit bereits
niedrigem 2,2"-MDlI Gehalt offenbare. Diesem Verfahren
gegenuber habe die Aufgabe der Erfindung in der
Bereitstellung eines alternativen Verfahrens bestanden.
Diese Aufgabe werde durch das anspruchsgemale Verfahren
gelost, das dadurch gekennzeichnet werde, dass 50 bis
99,9999% des 2,2"-MDI aus dem Diisocyanatgemisch gemaf
dem Verfahrensschritt e) abgetrennt werde. Da jedoch die
destillative Trennung von 2,2"-MDI aus Gemischen mit
2,4"-MD1 schon aus der Druckschrift (2):

(@) DE-A-2 631 168
bekannt sei, sei es fur den Fachmann naheliegend

2,2"-MDI1 gemall vorliegendem Schritt e) abzutrennen, um
zu einem 2-Kern-Methylendiphenyldiisocyanatgemisch mit
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niedrigem 2,2"-MDlI Gehalt zu gelangen. Der Gegenstand

der abhangigen Anspriche 2 bis 15 sei ebenfalls nicht

erfinderisch.

Der Beschwerdefihrer reichte mit Schriftsatz vom 29. Mai

2012 einen neuen Hauptantrag ein. Anspruch 1 dieses

Antrages lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer Fraktion von

Diisocyanaten der Diphenylmethanreihe enthaltend

mindestens 99 Gew.-% 2-Kern-Methylendiphenyldiisocyanat

bezogen auf die Masse der Fraktion, bei dem man

a)

b)

d)

Anilin und Formaldehyd in Gegenwart eines sauren
Katalysators zu Di- und Polyaminen der
Diphenylmethanreihe enthaltend 2-Kern-
Methylendiphenyldiamin umsetzt, und

die Di- und Polyamine der Diphenylmethanreihe
enthaltend 2-Kern-Methylendiphenyldiamin
gegebenenfalls in Gegenwart eines Losungsmittels
phosgeniert, wobei man ein rohes Di- und
Polyisocyanat erhalt, und

aus dem rohen Di- und Polyisocyanat eine Fraktion
enthaltend mindestens 95 Gew.-% 2-Kern-
Methylendiphenyldiisocyanat mit einem Gehalt an 4,4 -
MDI von 49 bis 95,99 Gew.-%, einem Gehalt an 2,4"-MDI
von 4 bis 45 Gew.-% und einem Gehalt an 2,2"-MDI von
0,01 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Masse der
Fraktion, abtrennt, und

aus der iIn Schritt c) erhaltenen Fraktion 4,4"-MDI1 zu
10 bis 98 % entfernt, und

aus der iIn Schritt d) erhaltenen Fraktion 2,2"-MDI
ganz oder teilweise abtrennt, wobei man eine Fraktion
enthaltend O bis 0,4 Gew.-% 2,2"-MDI, 1 bis 95 Gew.-%
4,4*-MDI und 5 bis 98,6 Gew.-% 2,4"-MDI, bezogen auf



V.
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die Masse der MDI-lsomeren, erh&lt, und wobei man iIn
Schritt e) 50 bis 99,9999 % des mit dem rohen Di- und
Polyisocyanat in die Trennung in Schritt c)
eingebrachten 2,2"-MDI abtrennt."

In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer am 5. Juni
2012 reichte der Beschwerdefuhrer einen Hilfsantrag ein.
Anspruch 1 des Hilfsantrages unterschied sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrages dadurch, dass im Schritt c)
eine Fraktion enthaltend mindestens 99 Gew.-% 2-Kern-
Methylendiphenyldiisocyanat mit einem Gehalt an 4,4"-MDI
von 82 bis 92,8 Gew.-%, einem Gehalt an 2,4"-MDI von 7
bis 17,8 Gew.-% und einem Gehalt an 2,2"-MDI von 0,2 bis
3 Gew.-%, bezogen auf die Masse der Fraktion, abgetrennt
wird, im Schritt d) 4,4*-MDI zu 50 bis 95 % entfernt
wird, und im Schritt e) eine Fraktion enthaltend O bis
0,18 Gew.-% 2,2"-MDI1, 7 bis 75 Gew.-% 4,4"-MDI und 25
bis 93 Gew.-% 2,4*-MDI, bezogen auf die Masse der

MDI-Isomeren, abgetrennt wird.

Der Beschwerdefuhrer trug vor, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrages erfinderisch sei, da das
Verfahren ermogliche, zu einem 2-Kern-
Methylendiphenyldiisocyanatgemisch mit niedrigem
2,2"-MD1 Gehalt zu gelangen, auch wenn das
Ausgangsprodukt, namlich das aus den Schritten a) und b)
erhaltene rohe Di- und Polyisocyanatgemisch, einen
hoheren 2,2"-MDI-Anteil als der Ausgangsprodukt gemal
der Druckschrift (1) besitze. Der Beschwerdefuhrer
raumte ein, dass die Im Beispiel 1 der Druckschrift (1)
erhaltene Fraktion C zwar einer Fraktion aus dem Schritt
e) des vorliegenden Anspruchs 1 entspréache,
argumentierte jedoch, dass die Druckschrift (1) nicht

lehre, dass diese Fraktion an sich ein Wertprodukt sei,
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geschweige denn dass sie vorteilhafte Eigenschaften bei
der Herstellung von auf Polyurethan-Klebstoffen
basierenden Folienverbunden im Lebensmittelbereich habe.

Der Beschwerdefiuhrer trug weiter vor, dass die

Anderungen im Anspruch 1 des Hilfsantrages der Seite 10,
Zeilen 26 bis 29, der Seite 11, Zeile 7 und der Seite 12,
Zeilen 32 bis 33 der urspriunglichen Unterlagen zu
entnehmen seien. Die drei in Isolation offenbarten
Mengenbereiche kdonnten miteinander kombiniert werden, da
sie jeweils als "besonders bevorzugt™ beschrieben wirden.
Er erklarte, dass wenn die Zusammensetzung der in

Schritt c¢) erhaltenen Fraktion gedndert werde,
zwangslaufig auch die Zusammensetzung der in Schritt e)
erhaltenen Fraktion und die in Schritt d) zu entfernende

Menge 4,4"-MDI geédndert werden misse.

V. Der Beschwerdefihrer beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage des
mit Schriftsatz vom 29. Mai 2012 eingereichten
Hauptantrages, hilfsweise auf der Grundlage des wahrend
der mundlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten
Hilfsantrages, zu erteilen.

VI. Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

C8414.D
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2. Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der geltende Anspruch 1 basiert auf den urspringlichen
Ansprichen 1 und 8, wobel die Begriffe "‘gegebenenfalls™
in Schritt d) und "in Schritt c) oder™ iIn Schritt e)

entfernt wurden.

Der geltende Anspruchssatz erfullt demzufolge die
Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPU.

3. Erfinderische Tatigkeit

3.1 Die Streitanmeldung betrifft ein Verfahren zur
Herstellung eines 2-Kern-
Methylendiphenyldiisocyanatgemisches mit niedrigem
2,2"-MD1 Gehalt, namlich ein Gemisch enthaltend O bis
0,4 Gew.-% 2,2"-MDI, 1 bis 95 Gew.-% 4,4"-MDI und 5 bis
98,6 Gew.-% 2,4"-MDI, bezogen auf die Masse der MDI-

Isomeren.

Im Anspruch 1 der Druckschrift (1) wird ein Verfahren
beschrieben, worin ein Polyisocyanatgemisch durch die
Phosgenierung eines aus Anilin und Formaldehyd
hergestellten Polyamingemisches hergestellt wird (vgl.
jetzige Schritte a) und b)). Dieses Gemisch wird durch
fraktionierte Destillation in inter alia eine Fraktion A,
welche vorwiegend aus i1someren
Diphenylmethandiisocyanaten besteht, aufgetrennt (vgl.
jetziger Schritt c¢)), und diese Fraktion A wird durch
eine weitere fraktionierte Destillation iIn eine
Fraktion C, welche aus 2,2"-, 2,4"- und 4,4"-
Diphenylmethandiisocyanaten besteht, und In eine
Fraktion D, welche mindestens zu 98 Gew.-% aus 4,4"-MDI
besteht, aufgetrennt (vgl. jetziger Schritt d)). Gemal
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3.3
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3.4.1
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Beispiel 1 der Druckschrift (1) besteht die Fraktion A
aus 0,1 Gew.-% 2,2*-MDI, 5,1 Gew.-% 2,4"-MDI und

94,7 Gew.-% 4,4"-MDI und die Fraktion C aus 0,4 Gew.-%
2,2"-MDI, 22,0 Gew.-% 2,4"-MDI und 77,6 Gew.-% 4,4"-MDI.
Damit offenbart die Druckschrift (1) ein gattungsgemalles
Verfahren zur Herstellung des gleichen Produktes.
Demzufolge betrachtet die Kammer, im Einklang mit der
Priufungsabteilung und dem Beschwerdefihrer, die
Druckschrift (1) als nachstliegenden Stand der Technik
und Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit.

Ausgehend von diesem Stand der Technik soll der
Erfindung die Aufgabe zugrunde liegen, ein weilteres
Verfahren zur Herstellung eines Gemisches enthaltend

O bis 0,4 Gew.-% 2,2"-MDI, 1 bis 95 Gew.-% 4,4"-MDI und
5 bis 98,6 Gew.-% 2,4"-MDI, bezogen auf die Masse der

MDI-Isomeren, zur Verfugung zu stellen.

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Streitanmeldung
das Verfahren geméll Anspruch 1 vor, in dem man In einem
Schritt e) 50 bis 99,9999% des mit dem rohen Di- und
Polyisocyanat In die Trennung in Schritt c)
eingebrachten 2,2"-MD1 abtrennt. Von den Beispielen der
Patentanmeldung ist ersichtlich, dass diese Aufgabe auch
tatsachlich geldst wurde.

Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, die genannte Aufgabe durch
die Bereitstellung des anspruchsgeméallen Verfahrens zu

16sen.

Die Abtrennung in einem Schritt e) von 50 bis 99,9999%

des mit dem rohen Di- und Polyisocyanat in die Trennung
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3.5.1
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in Schritt c) eingebrachten 2,2"-MDI stellt lediglich
eine zumindest teilweise Verlagerung der Entfernung des
2,2"-MDI 1n einen zusatzlichen Endschritt e) dar, wobei
im Beispiel 1 der Druckschrift (1) die Entfernung des
2,2"-MDI schon i1n den Schritten (c¢) und (d) ausreichend
erfolgt. Da diese Verlagerung mit keinem Effekt
verbunden ist, stellt sie wegen ihrer Beliebigkeit
lediglich eine Routinetdtigkeit dar, insbesondere
nachdem die destillative Trennung von 2,2"-MDI aus
Gemischen mit 2,4"-MDI schon aus der Druckschrift (2)
(siehe letzten Satz auf Seite 12) bereits bekannt ist.
Diese Routinetatigkeit liegt Im Rahmen des
handwerklichen Konnens des Fachmanns, ohne dass es eines

erfinderischen Zutuns seinerseits bedurfte.

Aus den folgenden Grinden kann das Vorbringen des
Beschwerdefihrers zur Stutzung der erfinderischen

Tatigkeit die Kammer nicht Uberzeugen.

Der Beschwerdefihrer trug vor, dass im Beispiel 1 der
Druckschrift (1) das Ausgangs-Polyisocyanatgemisch
unwesentliche Mengen an 2,2"-MDIl enthielte und deswegen
ein Produkt mit geringen Mengen an 2,2"-MDI auch ohne
den zusatzlichen Schritt e) erhalten werden konne. Gemal
dem erfindungsgeméflRen Verfahren koénne man das erwinschte
Produkt auch aus einem rohen Di- und
Polyisocyanatgemisch mit einem viel héheren 2,2"-MDI-
Gehalt erhalten.

Da jedoch der Anspruch 1 die Zusammensetzung des In den
Schritten a) und b) hergestellten rohen Di- und
Polyisocyanatgemisches nicht spezifiziert, umfasst das
beanspruchte Verfahren auch die Auftrennung eines Di-

und Polyisocyanatgemisches mit niedrigem 2,2"-Gehalt.
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Daher kann die Auftrennung eines Di- und
Polyisocyanatgemisches mit hohem 2,2"-Gehalt nicht zur
erfinderischen Tatigkeit beitragen, da die Schritte a)
und b) nicht auf ein Verfahren zur Herstellung eines
solchen Gemisches beschrankt sind.

3.5.2 Der Beschwerdefuhrer argumentierte, dass die gemall dem
vorliegenden Verfahren erhaltenen Diisocyanatgemische
vorteilhafte Eigenschaften bei der Herstellung von auf
Polyurethan-Klebstoffen basierenden Folienverbunden im
Lebensmittelbereich hatten. Druckschrift (1) lehre nicht,
dass die dort erhaltene Fraktion (C), die dem gemall dem
beanspruchten Verfahren erhaltenen Produkt entsprache,
an sich ein Wertprodukt sei, sondern sie werde
anschlielRend mit anderen Fraktionen zu einem anderen

erwinschten Endprodukt vereinigt.

Die erfinderische Tatigkeit eines Verfahrens zur
Herstellung eines bekannten Produktes kann jedoch nicht
auf den Eigenschaften dieses bekannten Produktes
basieren. Da das Produkt des beanspruchten Verfahrens
schon aus der Druckschrift (1) (siehe Fraktion (C) im
Beispiel 1) bekannt ist, mussen alle Argumente des
Beschwerdefuhrers, die auf Vorteilen des erhaltenen
Produktes beruhen, scheitern.

3.5.3 SchlielBlich trug der Beschwerdefihrer vor, dass der
Fachmann keine Veranlassung gehabt habe, das in der
Druckschrift (1) beschriebene Verfahren dadurch zu
andern, indem er 50 bis 99,9999% des mit dem rohen Di-
und Polyisocyanat iIn die Trennung iIn Schritt c)
eingebrachten 2,2"-MDI abtrenne. Die Druckschrift (2)
lehre zwar, dass man 2,2"-MDI aus Gemischen mit 2,4"-MDI

destillativ trennen kénne, diese Trennung sei jedoch

C8414.D
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dort immer in Verbindung mit einer zusatzlichen Trennung
von chlorhaltigen Verbindungen durch eine weitere

Kolonne vorgesehen.

Die Kammer kann jedoch diese Argumentation nicht folgen,
da die Druckschrift (2) nicht lehrt, dass die Trennung
von 2,2"-MDI1 unaufloéslich mit der Trennung der

chlorhaltigen Verbindungen verbunden ist.

Die Kammer kommt aus den oben angefihrten Grinden zu dem
Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 eine
naheliegende L6sung der anmeldungsgemalen Aufgabe
darstellt und nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht.

Hilfsantrag

4.

4.1

C8414.D

Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Anspruch 1 des Hilfsantrages unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrages dadurch, dass im Schritt c)
eine Fraktion enthaltend mindestens 99 Gew.-% 2-Kern-
Methylendiphenyldiisocyanat mit einem Gehalt an 4,4"-MDI
von 82 bis 92,8 Gew.-%, einem Gehalt an 2,4*-MDI von 7
bis 17,8 Gew.-% und einem Gehalt an 2,2"-MDI von 0,2 bis
3 Gew.-%, bezogen auf die Masse der Fraktion, abgetrennt
wird, im Schritt d) 4,4"-MDI zu 50 bis 95 % entfernt
wird, und im Schritt e) eine Fraktion enthaltend O bis
0,18 Gew.-% 2,2"-MDIl, 7 bis 75 Gew.-% 4,4"-MDI und 25
bis 93 Gew.-% 2,4"-MDl, bezogen auf die Masse der MDI-
Isomeren, abgetrennt wird. Nach Auffassung des
Beschwerdefuhrers stiutzten sich die Mengenbereiche der
jeweiligen Fraktionen in den Schritten c), d) und e) auf
Seite 10, Zeilen 26 bis 29, Seite 11, Zeile 7 bzw.



4.2

4.3
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Seite 12, Zeilen 32 bis 33 der Anmeldung iIn der

ursprunglich eingereichten Fassung.

Es trifft zu, dass jeder einzelne Bereich tatsachlich
auf den Seiten 10, 11 bzw. 12 der Anmeldung offenbart
ist. Im Anspruch 1 werden jedoch diese Bereiche in
Kombination beansprucht. Ein Verfahren, worin diese drei
Bereiche in Kombination beschrieben werden, ist jedoch
in der Anmeldung in der urspriunglich eingereichten
Fassung nicht offenbart. Wie vom Beschwerdefihrer
eingeraumt, ist die Zusammensetzung der in Schritt e)
erhaltenen Fraktion von der Zusammensetzung der in
Schritt c¢) erhaltenen Fraktion abhangig, weil sie daher
stammt. Ebenso ist die in Schritt d) zu entfernende
Menge 4,4"-MDI von der Zusammensetzung der iIn Schritt c)
erhaltenen Fraktion und der in Schritt e) zu erhaltenden
Fraktion abhangig. Daher kann nicht jede
Fraktionzusammensetzung eines bestimmten
Verfahrensschrittes mit jeder Fraktionzusammensetzung
eines anderen Verfahrensschrittes beliebig kombiniert
werden. Es gibt indessen keine Anleitung in der
Anmeldung beziglich der Kombination von
Zusammensetzungen eines bestimmten Verfahrensschrittes

mit solchen eines anderen Verfahrensschrittes.

Der Beschwerdefihrer argumentierte, dass die drei
Bereiche jeweils als "besonders bevorzugt'™ beschrieben

wirden und daher deren Kombination zul&ssig seil.

Es wird jedoch weder explizit, noch implizit, in der
Anmeldung offenbart, dass alle besonders bevorzugten
Merkmale der Erfindung automatisch in Kombination
gelesen werden sollen. Indessen werden bevorzugte

Zusammensetzungen der in Schritt c¢) erhaltenen Fraktion
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als "bevorzugt™ und "besonders bevorzugt' beschrieben
(siehe Seite 10, Zeilen 23 bis 29), wohingegen
bevorzugte Mengen der zu entfernenden 4,4"-MDI und
bevorzugte Zusammensetzungen der in Schritt e)
erhaltenen Fraktion als "bevorzugt', "‘besonders
bevorzugt” und auch noch "‘ganz besonders bevorzugt"
beschrieben werden (siehe Seite 10, Zeilen 32 bis 34 bzw.
Seite 12, Zeilen 30 bis 34 der Anmeldung iIn der
ursprunglich eingereichten Fassung). Welche dieser
Bereiche miteinander kombinierbar sind, wird in der
Anmeldung nicht erlautert. Daher halt die Kammer das

Argument des Beschwerdefihrers fur nicht stichhaltig.

4.4 Aus den vorstehend genannten Grinden gehen daher die im
geltenden Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen iber den
Inhalt der Anmeldung in ithrer ursprunglich eingereichten
Fassung hinaus, weshalb der Antrag gemall Artikel 123 (2)
EPU nicht gewahrbar ist.

Entscheidungsftormel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Rodriguez Rodriguez P. Gryczka
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