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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europaische
Patent Nr. 2 114 964 zu widerrufen, Beschwerde

eingelegt.

In der vorliegenden Entscheidung wird auf die folgenden

Druckschriften Bezug genommen:

(1) W02008/068175
(15) F. Mohr, Seminar zum Praktikum Synthesechemie
Arbeitstechniken der Anorganischen Chemie,

Universitat Wuppertal, 2012, Seiten 1 bis 15

Mit dem Einspruch war das Streitpatent in seinem
gesamten Umfang wegen mangelnder Neuheit und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit angegriffen worden

(Artikel 100 a) EPU).

In der angefochtenen Entscheidung stellt die
Einspruchsabteilung fest, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 des einzigen mit Schriftsatz vom

24 . September 2014 eingereichten Anspruchssatzes
gegenlber der Druckschrift (1) nicht neu sei. In ihrer
Beurteilung ging die Einspruchsabteilung, unter
Beriicksichtigung der erfindungsgemédlen Beispiele, davon
aus, dass das Auffangen der Silane in einer
Destillationsvorlage als Handhabung in Sinne der

Erfindung anzusehen sei.

Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrunde

liegenden Anspruchssatzes lautet wie folgt:



VI.

VII.

-2 - T 0567/15

"l. Verfahren zur Herstellung von Silanen, die iber
eine Isocyanatfunktion verfiigen, der allgemeinen

Formel (3)
OCN- (CH,) x«~SiRM, (OR?) 5_, (3),

wobei

rR! einen gegebenenfalls halogensubstituierten
Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkenyl- oder Arylrest mit
1-10 Kohlenstoffatomen,

RZ einen Alkylrest mit 1-20 Kohlenstoffatomen, der
durch nicht benachbarte Gruppen -0- unterbrochen
sein kann,

X den Wert 1 und

a die Werte 0, 1, 2 oder 3 bedeuten,

bei dem die Silane nach ihrer chemischen Herstellung

aufgereinigt und nach der Aufreinigung ausschlieBRlich

in einer Atmosphdre mit einer relativen

Luftfeuchtigkeit unter 10% gehandhabt werden."

Mit der Beschwerdebegriindung verteidigte die
Beschwerdefiihrerin den der Entscheidung zugrunde

liegenden Anspruchssatz als einzigen Antrag.

Mit der Beschwerdeerwiderung hielt die
Beschwerdegegnerin den Einwand mangelnder Neuheit des
beanspruchten Gegenstandes aufrecht. Dartber hinaus
reichte sie weitere Beweismittel ein, darunter die

Druckschrift (15).

In einer Mitteilung der Kammer, die der Ladung zur
mindlichen Verhandlung als Anlage beigefiigt war, teilte
die Kammer den Parteien ihre vorlaufige Meinung zur
Neuheit des anspruchsgemdalen Gegenstandes und die in

diesem Zusammenhang zu diskutierenden Sachverhalte mit.
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Die Argumente der Beschwerdefiihrerin, soweit sie
entscheidungserheblich sind, lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Das Auffangen des aufgereinigten Silans in einer
Destillationsvorlage werde in der Druckschrift (1)
nicht beschrieben. Der beanspruchte Gegenstand sei

daher neu.

Sollte die in dieser Druckschrift offenbarte
Aufreinigung durch Destillation das Auffangen der
Silane als Teilschritt beinhalten, dann gelte dies auch
fir die anspruchsgemalBe Aufreinigung. Somit sei
besagtes Auffangen in der Destillationsvorlage, die
unbestritten unter Schutzgas stehe, Teil der
Destillation und keine Handhabung nach der
Aufreinigung. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung
sei in diesem Zusammenhang widerspriichlich, da sie das
Auffangen sowohl als Teil der Aufreinigung als auch als

Teil der Handhabung angesehen habe.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags konne
zudem als Auswahl aus drei Listen (Wahl des
Isocyanatosilans, der Reinigungsmethode und des

Schutzgaseinsatzes) angesehen werden und sei damit neu.

Darliber hinaus sei es unerheblich, ob besagtes
Auffangen in der Druckschrift (1) schon als Handhabung
nach einer Aufreinigung anzusehen sei, da diesem
Auffangen, flir jeden Fachmann ersichtlich, zwangslaufig
weitere Arbeitsschritte folgen miissten, beispielsweise
die Abnahme und das VerschlieBen der
Destillationsvorlage. Dass dies unter Schutzgas
stattfinde, werde in der Druckschrift (1) nicht
offenbart. Dem Fachmann sei bekannt, dass Isocyanate

mit Feuchtigkeit reagierten und daher tber langere



IX.

- 4 - T 0567/15

Zeitraume hinweg, z.B. wahrend eines
Destillationsvorgangs, unter Schutzgas zu handhaben
seien. Kurzzeitige Luftkontakte, wie sie beim Abnehmen
und Verschlielen vorkamen, seien jedoch unkritisch. Die
Lehre der Druckschrift (1) unter Schutzgas zu
destillieren, impliziere fir den Fachmann daher nicht,
dass auch flir das Abnehmen und VerschlieBen Schutzgas
erforderlich sei, insbesondere, da ihm nicht bekannt
und es auch nicht vorhersehbar gewesen sei, dass die
anspruchsgemédlRen a-Isocyanatomethylsilane hier eine
Ausnahme darstellten und im Gegensatz zu herkdédmmlichen
Isocyanaten auch gegen kurzzeitige Luftkontakte auBerst
empfindliche seien (siehe Streitpatent, Absadtze [0025]
bis [0028]).

Die Argumente der Beschwerdegegnerin, soweit sie
entscheidungserheblich sind, lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Das anspruchsgemale Verfahren unterscheide sich nicht
von dem in der Druckschrift (1) offenbarten Verfahren.
Das Auffangen der Silane werde durch die in der
Druckschrift (1) offenbarte Destillation mit umfasst
und entspreche einer Handhabung. Die
Destillationsvorlage stehe dabei zweifellos unter
Schutzgas. Der Begriff Handhabung sei in Ermangelung
einer genauen Definition breit auszulegen. Unter
Berlicksichtigung des Beispiels 1 des Streitpatents sei
unter der anspruchsgemalfien Aufreinigung und Handhabung
nach der Aufreinigung eine herkdmmliche Destillation
unter Schutzgas zu verstehen. Eine solche werde aber in
der Druckschrift (1) bereits beschrieben. Auch der
anspruchsgemadl niedrige Wassergehalt werde in der

Druckschrift (1) fir das Schutzgas bereits beschrieben.
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Das Abnehmen und VerschlieBen unter Schutzgas werde von
der in der Druckschrift (1) beschriebenen Destillation
mit umfasst. Es sei technisch véllig abwegig, dass die
Destillationsvorlage an der Destillationsvorrichtung
verbleibe. Im Ubrigen entspriche ein solches Vorgehen
dann einer Lagerung, und damit ebenfalls einer
Handhabung, unter Schutzgas. Bei einer Destillation
unter Schutzgas werde die Destillationsvorlage
iblicherweise unter Schutzgas abgenommen (siehe
Druckschrift (15), Abbildung 5). Im Ubrigen betone die
Druckschrift (1) die besondere Empfindlichkeit der
Silane (siehe Seite 2, Zeilen 7 bis 8) und das Arbeiten
unter Schutzgas zur verbesserten Lagerstabilitat. Dies
mache jedoch nur Sinn, wenn auch im Anschluss an die
Destillation, d.h. beim Abnehmen, VerschlieRBen und

Lagern der Silane unter Schutzgas gearbeitet werde.

Die Vergleichsbeispiele des Streitpatents sind nicht
relevant, da sie keine Destillation unter Schutzgas,
wie sie in der Druckschrift (1) beschrieben wird,

zeigten.

Das beanspruchte Verfahren beruhe auch nicht auf einer
Auswahl aus drei Listen, da keine Listen mit
Alternativen erkennbar seien. Im Ubrigen werde die
sogenannte Auswahl bereits durch die als bevorzugt

beschriebenen Merkmale offenbart.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents im Umfang der mit Schreiben datiert vom

24 . September 2014 eingereichten Anspriiche.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurlickweisung der

Beschwerde.
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XIT. Am Ende der miindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkiindet.

Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Neuheit (Artikel 54 EPU)
2.1 Anspruch 1 des Anspruchssatzes vom 24. September 2014

beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von o-
Isocyanatomethylsilanen mit der allgemeinen Formel OCN-
(CH2)—SiRia(OR2)3ﬁ, bei dem die Silane nach ihrer
chemischen Herstellung aufgereinigt und nach ihrer
Aufreinigung ausschliefllich in einer Atmosphédre mit
einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 10% gehandhabt

werden.

2.2 Anspruch 1 enthalt keinerlei Herstellungs- oder
Aufreinigungsschritte. Bei dem beanspruchten Verfahren
handelt es sich im Grunde um ein Verfahren zur
Handhabung aufgereinigter o-Isocyanatomethylsilane. Aus
dem Anspruch ist auch nicht ersichtlich, wann der
Zeitraum "nach der Aufarbeitung" beginnt oder endet,
mit anderen Worten, welche Handhabung (noch) zur
Aufarbeitung gehdort und was (bereits) eine Handhabung
nach der Aufbereitung ist. Unter diesen Umstanden ist
es nach Auffassung der Kammer, im Einklang mit der
stédndigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
zuldssig die Beschreibung zum Verstandnis des Anspruchs
heranzuziehen (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 8. Auflage, Punkt II.A.6.3.1,

zwelter Absatz).
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GemaR den Angaben im Streitpatent kann die Herstellung
nach jedem beliebigen Verfahren erfolgen (siehe

Absatz [0018]). Die Aufreinigung erfolgt bevorzugt
durch Destillation (siehe Absatz [0019] und die
erfindungsgemaben Beispiele 1 und 2). Aus den

Absédtzen [0015] und [0021] ist ersichtlich, dass der
Begriff "handhaben" Vorgdnge wie Lagerung, Abfiillen
oder Umfiillen umfassen kann, mit diesen aber nicht
gleichzusetzen ist, sondern, wie bereits von der
Einspruchsabteilung zu Recht festgestellt wurde, auch
eine zu diesen Vorgangen alternative Tatigkeit
beschreibt (siehe Streitpatent, Absatz [0021]:
"gehandhabt, gelagert, und/oder...ab- bzw. umgefillt").
Die erfindungsgemalRen Beispiele beschreiben die
Aufreinigung von a-Isocyanatomethylsilanen durch
Destillation unter Vakuum in deren Anschluss die
Destillationsvorlagekolben unter Schutzgas abgenommen
und verschlossen werden. Diese Vorgange der Abnahme und
des VerschlieRens sind nach Auffassung der Kammer als

Handhabungen im Sinne der Erfindung anzusehen.

Die Neuheit des anspruchsgemalBen Verfahrens wurde im
Hinblick auf die Offenbarung der Druckschrift (1)

bestritten.

Diese Druckschrift ist Stand der Technik unter

Artikel 54 (3) EPU. Sie beschreibt ein Verfahren zur
Herstellung von Isocyanatoalkylsilanen der allgemeinen
Formel OCN- (CH,)4-SiR', (OR?);_, (siehe Seite 9,

Zeilen 14 bis Seite 10, Zeile 1), insbesondere von o-

Isocyanatomethylsilanen (siehe Seite 10, Zeilen 8

bis 13, Beispiele). Die Definition der Reste Rl und R?
Uberlappen mit denjenigen des Streitpatents. Die
Druckschrift (1) offenbart dariiber hinaus die

Aufreinigung der hergestellten Silane durch einen oder

mehrere Destillationsschritte, wobei die Silane wahrend
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ihrer Aufarbeitung ausschlieBlich unter Schutzgas
gehandhabt werden, um eine mdglichst hohe
Lagerstabilitat zu gewdhrleisten. Die
Schutzgasatmosphédre weist dabei vorzugsweise einen
Wassergehalt von unter 1000 ppm, besonders bevorzugt

unter 250 ppm auf (siehe Seite 10, Zeilen 19 bis 29).

Die Durchfihrung der Destillation unter Schutzgas ist
in der Druckschrift (1) nicht naher beschrieben, gehdrt
jedoch zweifellos zum allgemeinen Fachwissen des
Fachmanns, das gemal standiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammern bei der Klarung der Frage, was in der
ausdricklichen Offenbarung einer Druckschrift
unmittelbar und eindeutig mit enthalten ist, =zu
beriicksichtigen ist. Dieses Fachwissen wird durch die
Druckschrift (15) belegt, die auf Seite 5, Abbildung 5
eine Destillation unter Schutzgas bzw. die dafir
erforderliche Vorrichtung beschreibt. Die

Druckschrift (15) ist zwar nachveroffentlicht, es war
jedoch unstrittig, dass eine solche Destillation unter
Schutzgas sowie die dazu gehdrende Vorrichtung bereits
vor dem Prioritatstag des Streitpatents zum allgemeinen
Fachwissen des Fachmanns gehdrten. Ebenfalls unstrittig
war die Tatsache, dass bei einer Destillation unter
Schutzgas, wie sie in der Druckschrift (1) offenbart

wird, die Destillationsvorlage unter Schutzgas steht.

In der angefochtenen Entscheidung hat die
Einspruchsabteilung, das Auffangen des aufgereinigten
Silans in der Destillationsvorlage als Handhabung nach
der Aufreinigung angesehen. Dies wird von der
Beschwerdefilhrerin bestritten, die diesen Vorgang als
Teil der Aufreinigung ansieht. Dartber hinaus ist die
Beschwerdefihrerin der Auffassung, dass die
Druckschrift (1) weder explizit noch implizit

offenbare, dass das Abnehmen und VerschlielRen der
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Destillationsvorlage unter Schutzgas stattfinde (siehe
Punkt VIII oben).

Die Kammer bezweifelt, dass das Auffangen des
aufgereinigten Silans einer Handhabung nach der
Aufreinigung entspricht. Eine Entscheidung daritber kann
jedoch dahingestellt bleiben, da die Kammer der
Uberzeugung ist, dass fiir jeden Fachmann das Abnehmen
und VerschlieRBen der Destillationsvorlage implizite
Folgehandlungen zu der in der Druckschrift (1)
beschriebenen Destillation sind. Es ist technisch
unsinnig davon auszugehen, dass das Silan nach der
Destillation in der Destillationsvorrichtung verbleibt,
insbesondere im Hinblick darauf, dass die

Druckschrift (1) darauf abzielt, lagerfahige Silane zur
weiteren Verwendung herzustellen. Diese Auffassung
teilt offensichtlich auch die Beschwerdefiihrerin, die
diese Schritte als fiir jeden Fachmann zwangslaufig

folgend ansieht.

Im Gegensatz zur Beschwerdefiihrerin ist die Kammer
zudem der Uberzeugung, dass fiir den Fachmann die
Abnahme (und das VerschlieBen) der Destillationsvorlage
unter Schutzgas zweifelsfrei durch die in der

Druckschrift (1) beschriebene Aufreinigung der Silane

offenbart ist.

Dem Fachmann ist bekannt, dass Isocyanate mit
Feuchtigkeit reagieren und daher unter Schutzgas bzw.
Feuchtigkeitsausschluss gehandhabt werden sollten. Dies
wurde von der Beschwerdefilthrerin nicht bestritten. Aus
der Druckschrift (1) ist dem Fachmann zudem bekannt,
dass es sich bei den a-Isocyanatomethylsilanen um
besonders feuchtigkeitsempfindliche Verbindungen

handelt (siehe Seite 2, Zeilen 7 bis 8), deren

Aufreinigung ausschlieBlich unter Schutzgas
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durchgefihrt wird, um eine mdglichst hohe

Lagerstabilitat zu erzielen. Die Druckschrift (1) lehrt
den Fachmann daher unmittelbar und eindeutig, dass flr
a-Isocyanatomethylsilanen der Kontakt mit Feuchtigkeit

zu vermeiden ist.

Aus der Druckschrift (15), die das allgemeine
Fachwissen hinsichtlich einer Destillation unter
Schutzgas wiedergibt, ist dariber hinaus ersichtlich,
dass bei einer solchen Destillation, die immer dann zum
Einsatz kommt, wenn die zu destillierende Verbindung
luft- und/oder feuchtigkeitsempfindlich ist, die
Destillationsvorlage beim Abnehmen mit Schutzgas
gespilt werden kann (siehe Seite 5, Abbildung 5,
Einlass 3). Der Fachmann, den die Druckschrift (1)
lehrt, den Kontakt der Silane mit Feuchtigkeit zu
vermeiden, wird daher, wie es seinem Fachwissen
entspricht, auch bei der Abnahme der
Destillationsvorlage Schutzgas iber die
Destillationsvorlage leiten, um den Kontakt der
besonders empfindlichen Silane mit Luftfeuchtigkeit
auszuschlieBen und so den Erfolg der Aufreinigung und
die erwlinschte Lagerstabilitat nicht zu gefédhrden. Das
Argument der Beschwerdefiihrerin, dass sich die
Handhabung unter Schutzgas nach der Aufreinigung nicht
zwangslaufig ergebe, da ein kurzzeitiger Kontakt mit
Luft, wie sie beim Abnehmen und VerschlieBen der
Destillationsvorlage vorkommen, unkritisch sei,

Uberzeugt die Kammer daher nicht.

Im Ubrigen steht diese Behauptung der
Beschwerdefilhrerin in direkten Gegensatz zur Lehre der
Druckschrift (1), die die a-Isocyanatomethylsilane als
besonders feuchtigkeitsempfindlich beschreibt. Der
Fachmann wird daher mehr noch als bei herkommlichen

Isocyanaten auf den Ausschluss von Feuchtigkeit achten,
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unabhédngig davon, dass ihm nicht bekannt ist, dass sich
a-Isocyanatomethylsilane von herkdmmlichen Isocyanaten

durch zusédtzlich auftretende Folgereaktionen

unterscheiden.

Der Verwels der Beschwerdefilhrerin auf den Unterschied
zwischen dem erfindungsgemalien Beispiel und den
Vergleichsbeispielen des Streitpatents ist in diesem
Zusammenhang nicht relevant, da es bei der Neuheit
einzig darauf ankommt, was der Fachmann dem Stand der
Technik, im vorliegenden Fall der Druckschrift (1),
unmittelbar und eindeutig entnimmt, einschlieBlich der
Merkmale, die zwar nicht ausdriicklich genannt, aber fir

den Fachmann vom Inhalt her mit erfasst sind.

Das Argument der Beschwerdefiihrerin, dass das
beanspruchte Verfahren neu sei im Sinne einer Auswahl
von Merkmalen aus drei verschiedenen Listen iberzeugt
die Kammer ebenfalls nicht. Wie bereits erwdhnt (siehe
Punkt 2.4 oben) sind a-Isocyanatomethylsilane gemalB der
Druckschrift (1) bevorzugt. Das in dieser Druckschrift
in den Beispielen offenbarte Silan ist identisch mit
dem in den Beispielen des Streitpatents beschriebenen
Silan. Eine neue Auswahl beziiglich der einzusetzenden
Silane liegt daher nicht wvor. Zudem offenbart die
Druckschrift (1) keine Liste an Aufarbeitungsverfahren,
aus denen auszuwdhlen ist, sondern einzig eine
Destillation unter Schutzgas, die auf Grund der
besonders feuchtigkeitsempfindlichen a-
Isocyanatomethylsilane bevorzugt einen Wassergehalt wvon
unter 1000 ppm aufweist. Eine Auswahl ist auch hier

nicht zu treffen.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die in der
Druckschrift (1) beschriebene Aufreinigung durch

Destillation unter Schutzgas mit einem Wassergehalt von
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unter 1000 ppm fir den Fachmann auf Grund der
besonderen Feuchtigkeitsempfindlichkeit der o-
Isocyanatomethylsilane zweifellos auch die Abnahme (und
das VerschlieRen) der Destillationsvorlage unter
Schutzgas offenbart. Da dieses Vorgehen, wie in

Punkt 2.3 oben erlautert, Handhabungen im Sinne der
Erfindung sind, ist das anspruchsgemaBe Merkmal, dass

die Silane nach der Aufreinigung ausschlieRlich in

einer Atmosphdre mit einer relativen Luftfeuchtigkeit
unter 10% gehandhabt werden, in der Druckschrift (1)
eindeutig offenbart. Die weiteren Merkmale gemal
Anspruch 1 werden, wie bereits erlautert (siehe

Punkt 2.4 oben), in der Druckschrift (1) ebenfalls
offenbart.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der
Gegenstand gemall Anspruch 1 des Anspruchssatzes vom
24 . September 2014 durch die Druckschrift (1)
neuheitsschddlich vorweggenommen wird (Artikel 54 (3)
EPU) .
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



