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Sachverhalt und Antrage

I.

IT..

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europédischen

Patents Nr. 0 093 357 mit der Anmeldenummer 83 104 000.1,

das am 3. September 1986 mit fuinf Patentansprichen erteilt
worden ist. Der Anspruch 1 lautete:

"Verwendung eines Isocyanatgruppén.enthaltenden
Prapolymeren auf Basis von Diphenylmethandiisocyénaten,
das im wesentlichen aus einem urethanmodifizierten
Diphenylmethandiisocyanatgemisch besteht, das eine
Viskositat .von 120 bis 1000 mPas bei '25°C und einen
Isocyanatgehalt von 15 bis 30 Geﬁ;-%'besitzt, erhdltlich
durch Umsetzung eines Diphenylmethandiisocyanatgemisches,

dessen Gehalt an 2,4’-Diphenylmethandiisocyanat bei '10 bis :

75 Gew.-% liegt, mit 0,05 bis 0,5 OH-Aquivalenten eines
Polyols je Aquivalent Isocyanatgruppen, (gegebenenfalls in
der Form einer wafrigen Emulsion) als Bindemittel fur
lignocellulosehaltige Rohstoffe."

Gegen die Erteilung des Patents hat die Beschwerdefihrerin
(Einsprechehde) Einspruch erhoben. Sie hat diesen
ausschlieB8lich mit mangelnder erfinderischer Tatigkeit
begrindet und sich dabei in erster Linie auf die

Dokumente o :

(2) DE-A-2 610 552 und

(3) DE-A-2 711 958

berufen.

Mit der Entscheidung vom 11. Mai 1989 hat die Einspruchs-

III.
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abteilung das Streitpatent in unveradndertem Umfang
aufrechterhalten. Sie ist der Auffassung, daB durch den
Einsatz der im Anspruch 1 definierten Prapolymeren als
Bindemittel fur lignocellulosehaltiges Material zwei
Teilaufgaben in erfinderischer Weise geldst wirden: zum
einen werde die Verarbeitungszeit des Bindemittels im
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Vergleich zu bekannten Leimharzen auf Polyisocyanatbasis
verlangert, zum anderen werde die mechanische Qualitat der
Formteile verbessert, ohne daB die Gblichen PreBzeiten
Uberschritten werden miBten. Dieses werde durch die
Verleimungsversuche im Streitpatent belegt. Der Stand der
Technik, vor allem der aus (2) und (3), habe keinen Anlas
gegeben, das zu verwendende Prapolymer im Sinne des
Hauptanspruchs auszubauen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die ordnungsgemasn
eingelegte Beschwerde der Beschwerdefihrerin vom

29. Mai 1989, die mit dem am 30. Auguét 1989 eingegangenen
Schreiben begrindet worden ist. Diesem und zwei weiteren
Erganzungsschriftsiatzen waren jeweils Versuchsberichte
beigefigt. Am 21. Juni 1991 hat die von den Parteien
beantragﬁe mindliche Verhandlung stattgefunden.

Die Beschwerdefihrerin vertritt schriftlich wie auch
mindlich im wesentlichen den Standpunkt, daB sich die
behaupteten uberraschenden Effekte nicht einstellten.
Vergleichende Reaktivitatsmessungen hatten gezeigt, das
durch die patentgemdBe Urethanmodifizierung eine
Verlangerung des Verarbeitungsspielraums der Bindemittel
nicht zu erreichen sei. Nach dem angegriffenen Patent
hergestellte Spanplatten hatten auBerdém schlechtere
Festigkeiten, als solche, die handelsibliches
Polyisocyanat (3) enthielten. Aus (2) misse der SchluB
gezogen werden, daB sich MDI-Vorpolymere jeglicher Art zum
Verleimen von Lignocellulosematerial eignen, so dag die
Verwendung des vorliegenden, ohnehin bekannten
Ausgangsmaterials nahegelegen habe. Der Fachmann habe
zudem gewuBt, daB die Reaktivitat von MDI mit steigendem
Anteil an 2,4’-Isomeren sinke; die gleichen Uberlegungen
wirden auch fir urethanmodifizierte Prapolymere dieses
Typs zutreffen.
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Die Beschwerdegegnerin bestreitet dies und macht demgegen-

Uber geltend, daB es sich bei den Untersuchungsergebnissen
um verspatet vorgebrachtes Material handle, das nicht zu
bericksichtigen sei. Fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit sei es ohne Bedeutung. Verglichen
wirden namlich gemaB dem Streitpatent urethanmodifizierte
Polyisocyanate mit "freien" Polyisdcyanaten (3), deren
kritische Parameter, vor allem der Gehalt an 2,47~
Isomeren, erheblich voneinander abweichen. Ein solcher
Vergleich sei nicht aussagekréftig'sei} Ebensowenig sei es
moéglich, die Verhdltnisse im Innern einer Spanplatte ohne
die Anwesenheit von Lignocelluloseﬁatérial zu simulieren.
In (3) habe die Beschwerdefﬁhrerih selbst angefﬁhrt, daB
bei einem Gehalt von 8 Gew.-% an 2,4’-Isomeren im
Isocyanaébindemittel~die MindestpreBzeiten so verléangert
wirden, daB das Verfahren undkonomisch werde, was nur
heiBen kénne, daB die Reaktivitadt durch einen groBen
Anteil an 2,4’-MDI verringert.werde. Dokument (2) sage =
nichts Gber den 2,4’-Isomerengehalt der MDI-Vorpolymeren
aus (Beispiel 2): Die Verwendung des vorliegenden
Ausgangsmaterials, bei dem es sich um ein Abfallprodukt
handle, koénne deshalb nicht nahegelegen haben.

In der mindlichen Verhandlung wurde zundchst die Zuléassig-
Xeit der nach Ablauf der Einspruchsfrist eingegangenen
Versuchsberichte erdrtert. Nach Beratung entschied die
Kammer} das verspdtet vorgebrachte Materialfwegen geringer

Relevanz nicht weiter zu berucksichtigen (Art. 114 EPU).

Der Vorsitzende verkiindete den Beteiligten vorab diese

‘Entscheidung.

¥y
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Die Beschwerdefiihrerin beantragte schlieflich, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu
widerrufen; der Antrag der Beéchwerdegegnerin lautete auf

Zurickweisung der Beschwerde.
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Entscheidungsgriande
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Das Streitpatent betrifft die Verwendung von Prapolymeren

auf der Basis von urethanmodifizierten Diphenylmethan-
diisocyanaten als Bindemittel far lignocellulosehaltige
Materialien.

Aus Entgegenhaltung (2), dem nachstliegenden Stand der
Technik, ist bereits bekannt, lignocellulosehaltige
Rohstoffe mit der waBrigen Emulsion eines organischen
Isocyanats in Berihrung zu bringen und das Gemisch zu
Platten und Formplatten zu verpressen. Fir diesen Zweck
geeigneté Bindemittel leiten sich in erster Linie von
aromatischen Isocyanaten wie Diphenylmethan-4,4’-
diisocyanat ab; man kann auch Rohgemische von
Methylengruppen aufweisenden Polyphenylpolyisocyanaten
verwenden, welche Diisocyanate und Polyisocyanate einer
‘héheren Funktionalitdt umfassen - kurz MDI genannt - und
Vorpolymere von MDI, beispielsweise solche, die durch
Umsetzung von uUberschiissigem Diisocyanat mit Hydroxyl-
gruppen tragenden Polyestern und Polyethern oder mit
monomeren Polyolen erhalten werden und die Isocyanatenden
aufweisen. Die Emulsion kann zusétilich nicht-ionische
oberflachenaktive Mittel enthalten (Seite 3, Abs. 1,
Seite 4, Seite 5, Abs. 1, Seite 7, Abs. 3 bis Seite 8,
Abs. 4, Seite 12, Abs. 3 bis S§ 13, Abs. 1).

Die bekannten Bindemittelemulsionen lassen sich Gber einen
Zeitraum von etwa zwei Stunden, teils auch langer, ohne
nennenswerte WirkungseinbuBe verarbeiten, was in der
Fertigungspraxis als ausreichend angesehen wird. Der
Verarbeitungsspielraum ist beeinfluBbar: durch Verwendung
von weniger oder von weniger wirksamen Emulgiermitteln

00276 .../...
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wird er erweitert; allerdings kann dies die Stabilitédt und
Verteilbarkeit des Isocyanats beeintrachtigen. Vorteil-
hafter ist es, mit Vorpolymeren zu érbeiten, zumal deren
Verarbeitungszeit offensichtlich mit dem Grad der
Hydrophobizitat des Polyols wédchst und bei deren
Verwendung die genannten Probleme nicht beobachtet wurden
(Seite 12, letzter Absatz, Seite 13, Abs. 1; Seite 18, ‘
Abs. 4). Im experimentellen Teil sind eine Reihe von
Produkten aufgefihrt, die dieser Kategorie zuzurechnen
sind, allen voran ein Rizinusél-MDi-Vorpolymer (Seite 4,
Abs. 2). Sie sind ndher untersucht und in herkémmlicher
Weise durch Verpressen nit dem Rohmaterial (Beispiel 3:
PreBtemperatur 175°C; PreBdruck 135 kg/cm2; PreBzeit

15 sec/mm) zu Platten verarbeitet worden, die gut
durchhartet und von der Qualitat -her nicht zu beanstanden
waren.

Demgegenuber kann die dem Streitpatent zugrundeliegende
technische Aufgabe darin gesehen werden, Bindemittel fur.
lignocellulosehaltige Rohstoffe bereitzustellen, bei deren
Verwendung sich die potentielle Verarbeitungszeit um

ca. 30 % verlangert (gemeint ist damit "der Zeitraum, in
dem die behandelten Rohstoffe ohne Beeintrachtigung der
Endfestigkeit verarbeitet werden kénnen"), ohne daB bei
der Fertigung langere als die iblichen PreBzeiten in Kauf
genommen werden missen und ohne daB deshalb die Qualitét.
der Formteiie beeintrachtigt wird. :

Der Lésungsvorschlag nach Anspruch 1 sieht vor, ein

urethanmodifiziertes Diphenylmethandiisocyanatgemisch mit

00276

einem bestimmten Diisocyanatgehalt zu verwenden und zu

~dessen Herstellung von einem Produkt mit einem Gehalt an

2,4’-Isomeren von 10 bis 75 Gew.-% auszugehen.

Untersuchungen, die belegen, daB mit Hilfe der anspruchs-
gemaBen Prédpolymeren der Verarbeitungsspielraum der

ceitenn
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..Bindemittel gegeniber vergleichbaren Produkten des Standes

der Technik erweitert wird und daB dies ohne
Beeintrachtigung des Fertigungsablaufs und ohne
QualitatseinbuBe am Endprodukt méglich ist, existieren
nicht. Der bloSe Hinweis auf Seite 3, Zeilen 24 bis 27 des
Streitpatents, wonach der Isocyanatgehalt von anmeldungs-
gemaBen Prapolymeren auch nach mehreren Stunden noch fast
unverandert ist, der von Bindemitteln, die keinen oder nur
einen geringen Anteil an 2,4’-Isomeren aufweisen, dagegen
betrachtlich abnimmt, hilft nicht weiter. Auch die in
Beispiel 8 des Streitpatents zusammengetragenen Ergebnisse
von Verleimungsversuchen, die unter ublichen Bedingungen
durchgefihrt wurden (PreBtemperatur 180'¢: Prefzeit

12 sec/mm Plattendicke), sind - anders als dies von der
Einspruchsabteilung gesehen wurde - diesbeziglich ohne
Aussagekfaft, weil als Vergleichsprodukt "Diphenyl-
methandiisocyanatgemische mit einem Anteil von 2,4’-~
Isomeren von 7 bzw. 0 Gew.-%", also nicht-modifizierte
Isocyanate gewahlt wurden, der dem Gegenstand des
Streitpatents naherkommende Stand der Technik in Gestalt
der aus (2) bekannten urethanmodifizierten Isocyanat-MDI-
Prapolymeren jedoch unbeachtet geblieben ist. Allein
letztere hatten als Bezugs- und Bewertungsgrundlage in
Betracht gezogen werden mussen.

Die Beschwerdegegnerin hat demnach nicht glaubhaft
gemaéht, daB die oben wiedergegebehe Aufgabe mit den von
ihr vorgéschlageneh Mitteln gelést wird. Eine Aufgabe, die
erkennbar keiner Ldésung zugefihrt worden ist, kann aber
nicht in die Erdérterung der erfinderischen Tatigkeit
miteinbezogen werden (T 20/81, ABl. EPA 1982, 217;

T 24/81, ABl. EPA 1983, 133).

Es verbleibt somit, noch zu untersuchen, ob der -

unstrittig neue - Gegenstand des Streitpatents im Hinblick
auf Artikel 56 EPU als erfinderische Alternative gegeniber

ceeSeun
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..dem .aufgezeigten stand der Technik anzusehen ist oder

nicht.

Nach dem Bekunden der Beschwerdegegnerin stand dem Fach-
mann in der Ausgangslage ein isocyanathaltiges Abfall-
produkt zur Verfigung, das einer nutzbringenden Verwendung
zugefihrt werden muBte. In bezug auf die chemische
Zusammensetzung des Produkts heiBt es auf Seite 2,

Zeilen 41 bis 45 des Streitpatents, daB dieses im
wesentlichen aus Diphenylmethandiiébcyanaten besteht und
daB der Anteil an 2,4’-Isomeren die breite Spanhe von 10
bis 75 Gew.-% zu umfassen hat; bgide'Merkmale‘sind

-zwingend und als solche im Anspruch 1 festgeschrieben.

Demzufolge kénnen auf das 4,4’-Isomere 25 bis 90 Gew.-%
entfallen; der Anteil an 2,2’-Isomeren ist vernachléassig-
bar geriﬁg. Nach dieser Darsteliung sind Gemische, die
stark mit dem 4,4’-Isomeren angereichert sind und nur
untergeordnete Mengen an 2,4'—Isomef enthalten, ebenso fur
den vorgesehenen Zweck verwendbar wie soléhe, in denen das

. 2,4’-Isomer Uberwiegt und der 4,4’-Isomerenanteil niedrig

ist. Die von der Beschwerdefilhrerin angesprochene
verminderte Reaktionsbereitschaft der 2,4’ -MDI-Isomeren
und die daraus gezogene SchluBfolgerung durften zumindest
fur diejenigen unter den technischen Gemischen ohne Belang
éein, deren Anteil an 2,4’~Isomeren laut Anspruch extrem
niedrig ist. ' '

Wie eingangs schon ausgefiihrt, wuBte man aus (2), daB8 sich

Isocyanate des 4,4’-Isomerentyps, aber auch Rohgemische

von der Art des MDI und Vorpolymere des MDI als Binde-

00276

mittel zum Verleimen und Verkleben von Lignocellulose-
materialien gleichermaBen eignen. Die auf Seite 4 von (2)
in diesem Zusammenhang angegebene Formel fur Di- und
Polyisocyanate 1aft offen, in welcher Position die
Diisécyanatgruppen am Phenylkern zueinander stehen miissen,
so daB der Fachmann ohne Bedenken von da her jedwedes von

ceetenn
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der Formel umfaBte isocyanathaltige Ausgangsgemisch in
seine Betrachtungen mit einbeziehen muBte. Uber die
Isomerenverteilung ist ebenfalls nichts vermerkt. Geht man
auf die experimentellen Befunde naher ein, so erkennt man
unschwer, daB sich mit MDI-Vorpolymeren gunstigere
Ergebnisse erzielen lassen als mit nichtmodifiziertem MDI
und daB die "Aktivitat" eines MDI-Vorpolymers und damit
die des resultierenden Bindemittels iiber das OH-haltige
Modifizierungsmittel in tberschaubarer Weise variierbar
ist.’ R

In (3) wird hierzu einschrénkenderstgestellt, das man .

" qualitativ hochwertige Fertigprodukte erhdalt, wenn man als

Binde- und Impragniermittel Polyisocyanate einer
bestimmten Isomerenverteilung einsetzt. Damit gemeint ist
ein Polyisocyanat, das 35 bis 70 Gew.-% an Diphenyl-
methandiisocyanat enthalt, davon 1 bis 8 Gew.-% 2,4'~
Diphenylmethandiisocyanat und 0 bis 2 Gew.-% an 2,2’-
Diphenylmethandiisocyanat, und das insgesamt. einen NCO-
Gehalt zwischen 28 und 30 Gew.-% aufweist kAnspruch 1). Es
wird sodann darauf hingewiesen, daB sich bei einem Gehalt
an 2,4’-Isomeren von uber 8 Gew.-% die MindestpreBzeiten
so sehr verlangern, daBf das Fertigungsverfahren
undékonomisch wird. Sinkt der Gehalt an Diphenylmethan-
diisocyanaten auf Werte unter 35 Gew.-%, so wird im
allgemeinen das Bindemittel bei Raumtemperatur zu
hochviskos und kann auf den ablichen Beleimunésmaschinen
hicht mehr gleichmdBig verteilt werden (Seite 22, Abs. 3).
SchlieBlich wird auch hier bereits die Méglichkeit
erdortert, das Polyisocyanatgemisch mit Polyhydroxyl-
verbindungen, wie sie aus der Polyurethanchemie bekannt
sind, zu kombinieren, d. h. die beiden Komponenten als
"reaktives Gemisch" vorzulegen. Ob es unter den dortigen
Umsténden vor der Verpressung zu einer (teilweisen)
Vorreaktion unter Urethanbildung kommt, kann dabei offen
bleiben (Seite 12, Abs. 2; Beispiel 8).

ceiSenn
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Die Kenntnis dieser Zusammenhdnge, insbesondere die
kritischen Anmerkungen in (3), muBten den Verfahrens-
techniker davon abhalten, das ihm zur Verfigung gestellte
isocyanathaltige Abfallprodukt mit seinem (im Vergleich zu
(3)) relativ hohen Anteil an 2,4'-Isomeren als solches in
ein Bindemittel fir Lignocellulosematerialien einzu-
arbeiten. Naheliegend und zugleichAerfolgversprechender
muBte es erscheinen, die in (2) praktizierte und in (3)
zumindest angedeutete Méglichkeit der "Urethan-
modifizierung" ins Auge zu fassen und das vorliegende
Abfallprodukt vor seiner Verwenduné ebenfalls mit Polyolen

chemisch zu behandeln, um so EinfluB auf seine Reaktivitat

zu nehmen. Wie in (2) waren Vorteile in erster Linie von
hydrophoben Polyolen zu erwérten. SchlieBlich konnten in
die Betradchtung auch jene Stoffklassen miteinbezogen
werden, die, diesen Polyolen gleichwertig,ebenfalls schon
zur Isocyanatmodifizierung hérangezogen worden waren,
namlich Polyetherpolyole und Polyesterpolyole ((2),
Seite 4, Abs. 2.). Die diesbezliglichen Ausfihrungen im
Streitpatent bestatigen, daB hinsichtlich der Polyol-
komponente in der Tat keine sonderlichen Vorkehrungen und
keine besondere Auswahl getroffen zu werden brauchten.
Versuche, die im Hinblick auf die Festlegung von weiteren
Parametern, wie der Viskositdt des Bindemittels, noch
erforderlich waren, konnte der Praktiker aufgrund der
vorhandenen-Orientierungsﬁilfen in den Entgegenhaltungen
so anlegen, daB sie alsbald brauchbare Ergebnisse
erbrachten.

00276

Mit der in vorliegendem Anspruch 1 aufgezeigten
Méglichkeit, spezielle urethanhaltige Prépolymere in
Bindemitteln fir Lignicellulosematerialien zu verwenden,
wird die Palette der fir diesen Zweck verfiigbaren Produkte
zweifelsohne erweitert; gleichzeitig wird dem Anliegen
nach Entsorgung eines sonst kaum verwertbaren

ceSenn
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industriellen Abfallprodukts Rechnung getragen. Um dorthin
zu kommen, bedurfte es indes, wie gezeigt wurde, keiner
erfinderischen Anstrengung.

5. Nach alledem steht fest, daB der Gegenstand des
Anspruchs 1 nicht dem Erfordernis des Artikels 56 EPU
geniigt. Der Anspruch 1 ist somit nicht patentféhig. Die
auf ihn Bezug nehmenden Unteranspriiche teilen sein
Schicksal.

Entscheidungsformel -

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
Die Geschaftsstellenbeanmtin: Der Vorsitzende:
E. Gorgmaier ' S. Schoédel
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