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Sachverhalt und Antréage

1337.D

Die Erteilung des européischen Patents Nr. 0 695 324 auf
di e europdi sche Pat entannel dung Nr. 95 906 834.7 der
Lenzi ng AG zurickgehend auf die internationale

Pat ent anmel dung Nr. PCT/ AT95/ 00021 und angenel det am

1. Februar 1995 unter Beanspruchung der AT Prioritat
430/ 94 vom 1. Marz 1994, wurde am 29. Cktober 1997
bekannt gemacht (Patentblatt 1997/44).

Die erteilten Anspriche | auteten:

"1. Verfahren zur Herstellung cellul osischer Fornkérper,
wel ches Verfahren fol gende Schritte aufweist:

(A) Aufl dsen von Cellulose in einer waldri gen L6sung ei nes
terti &ren Am noxids, insbesondere N Methyl norpholin-
N-oxid (NVWO), um eine fornbare Cellul osel 6sung zu
bi | den,

(B) Fornmen der Cellul osel 6sung und Fuhren der gefornten
Cel | ul osel 6sung in ein walriges Fallbad, in wel chem
die Cellul ose gefallt wird, wodurch ein Fornkoper und
ei n gebrauchtes Fall bad gebil det werden,

(O Regenerieren des gebrauchten Fal |l bades, wobei eine
regeni erte, walri ge Am noxidl 6sung gebildet wird, die
imSchritt (A) erneut zur Aufl dsung von Cellul ose

ei ngeset zt wird,

dadur ch gekennzei chnet,

dalR eine regenerierte, walkrige Am noxidl dsung i m
Schritt (A) eingesetzt wird, die einen pHWrt in einem
Berei ch aufwei st, dessen obere und dessen untere G enze,
i n Abhéngi gkeit von der Konzentration an terti&arem

Am noxi d, durch die @G eichung
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pH = - 0,0015 x A> + 0,2816 x A + f

definiert werden, wobei A die Konzentration an tertiarem
Am noxid in der walrigen LOosung, ausgedrickt in % Masse
der walrigen Losung, ist und die Bedi ngung

40% < A < 86%
vVor zugswei se
70% < A < 80%

erfallt, und f fiar die obere Genze den Wert 1,00 und
far die untere G enze den Wert -1,80, vorzugsweise -1, 00,
besit zt.

2. Verfahren zur Herstellung cellul osi scher Fornkorper,
wel ches Verfahren fol gende Schritte aufweist:

(A) Aufl dsen von Cellulose in einer wallri gen L6sung ei nes
terti &ren Am noxids, insbesondere N Methyl norpholin-
N-oxid (NVWO), um eine fornbare Cellul osel 6sung zu
bi | den,

(B) Fornmen der Cellul osel 6sung und Fuhren der gefornten
Cel | ul osel 6sung in ein walriges Fallbad, in welchem
die Cellul ose gefallt wird, wodurch ein Fornkoper und
ei n gebrauchtes Fall bad gebil det werden,

(O Regenerieren des gebrauchten Fall bades, wobei eine
regeni erte, walri ge Am noxidl 6sung gebildet wird, die
imSchritt (A) erneut zur Aufl dsung von Cellul ose

ei ngeset zt wird,

dadur ch gekennzei chnet,
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dall ei ne regenerierte, walkrige Am noxidl 6sung im
Schritt (A) eingesetzt wird, die einen pHWrt in einem
Bereich zwi schen 10,5 und 13,5 aufwei st.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet,
dalR die regenerierte, walri ge Am noxi dl 6sung, die im
Schritt (A) eingesetzt wird, ein pHWrt imBereich von
10,5 und 13,5 aufweist.

4. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 2, dadurch
gekennzei chnet, dall dalR die regenerierte, walrige

Am noxi dl 6sung, die im Schritt (A) eingesetzt wird, ein
pH Wert im Bereich von 11,5 und 13,5 aufwei st.

5. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 2, dadurch
gekennzei chnet, dal die regenerierte, walkrige Am noxid-
| 6sung, die im Schritt (A) eingesetzt wrd, ein pH Wrt
i mBereich von 11,5 und 12,5 aufwei st.

6. Verfahren nach ei nem der Anspriche 1 bis 5, dadurch
gekennzei chnet, dal3 der pH Wert der walri gen Am noxi d-
| 6sung eingestellt wird, indemvor, wihrend oder nach
dem Regeneri eren des gebrauchten Fall bades ei ne den pH
Wert beei nfl ussende Substanz ei ngebracht w rd.

7. Verfahren nach ei nem der Anspriche 1 bis 5, dadurch
gekennzei chnet, dall der pH Wert der regenerierten,
waRri gen Am noxi dl 6sung eingestellt w rd, indem das
gebrauchte Fall bad mt einem al kal i schen Ani onenaus-
tauscher, wel cher eine al kalische Substanz in das
Fal | bad ei nbringt, und gegebenenfalls anschlielRend mt
ei nem saur en Kati onenaustauscher in Kontakt gebracht

W rd.
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8. Verfahren nach einemder Anspriche 1 bis 5, dadurch
gekennzei chnet, dal3 der pH Wert der regenerierten,

waRri gen Am noxi dl 6sung eingestellt w rd, indem das
gebrauchte Fallbad mt einemmt alkalischen G uppen
nodi fi zi erten Adsorberharz, anschlieRend mt einem

al kal i schen Ani onenaust auscher, wel cher eine al kalische
Substanz in das Fall bad einbringt, und zum ndest
teilweise mt einemsauren Kationenaustauscher in

Kont akt gebracht wi rd.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzei chnet,
dalR ei n Ani onenaust auscher eingesetzt wird, der
ausschlieBlich mt Al kalilauge und/oder flldchtigen

organi schen Sauren regeneriert wirde.

10. Verfahren nach einem der Anspriche 7 oder 8, dadurch
gekennzei chnet, dal3 vor, wihrend oder nach dem

Regeneri eren des Fal | bades ei ne antioxidativ w rkende
Subst anz ei ngebracht wird."

CGegen das Patent wurde am 23. Juli 1998 gestiutzt auf die
Best i mmungen des Artikels 100 a) EPU (nmangel nde Neuheit
und rmangel nde erfinderische Tatigkeit) Einspruch erhoben
Der im Ei nspruchsverfahren beriucksichtigte Stand der

Techni k unfalRte — inter alia - fol gende Dokunente:
D1: DD A- 218 104;

D2: WO A- 93/ 11287;

D5: EP- A-0 488 988;

Dr: AT- A-1857/93; und
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D8: WO A- 95/ 08010.

Mt der am 8. M 2001 mindlich verkindeten und am

21. Mai 2001 schriftlich begrindeten Zw schenent schei -
dung wi es die Einspruchsabteilung den Hauptantrag der
Pat ent i nhaberin (Zur Gckwei sung des Ei nspruchs und
Aufrechterhal tung des Patents in der erteilten Fassung)
zurick und stellte fest, dal die Anspriche 1 bis 4 des
1. Hilfsantrags den Erfordernissen des EPU geniigen.

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags entsprach demerteilten
Anspruch 2 mt dem einzigen Unterschied, dal der pH Wert
der regenerierten, walrigen Am noxidl 6sung, die im
Schritt (A) eingesetzt wird, auf einen Bereich zw schen
11,5 und 13,5 eingeschréankt wurde. D e abhangi gen
Anspriche 2 bis 4 des 1. Hilfsantrags entsprachen den
erteilten, abhangi gen Ansprichen 5 bis 7.

a) Die Einspruchsabteilung begrindete die Zurickwei sung
des Haupt antrags des Patentinhabers damt, dal der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 gegeniber dem
Dokurment D8 nicht neu sei (Artikel 54 (3) and (4)

EPU) .

b) Bezuglich des Verfahrens nach Anspruch 1 des
1. Hilfsantrags stellte die Einspruchsabteilung fest,
daB D8, ein Dokunment genmdR Artikel 54 (3) und (4) EPU,
bis auf den pH Wert der regenerierten Am noxidl 6sung
(d. h. einen Bereich zw schen 11,5 und 13,5) alle
Mer kmal e des Anspruchs 1 offenbare. Dieser Bereich
stell e aber eine Auswahl aus dem aus D8 bekannten
Bereich von groflRer 11 dar, der die fur eine Auswahl -
erfindung geltenden Kriterien erfulle. Aul’erdem
beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenuber dem
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nachstli egenden Stand der Techni k, D1, auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Daher wurde entschi eden,
daR das Patent im Unfang der Anspriche 1 bis 4 genmal
dem 1. Hilfsantrag aufrechterhal ten werden kdnne.

Cegen di ese Entscheidung | egten di e Patentinhaberin
(Beschwer def Ghrerin 01) am 16. Juli 2001 und die

Ei nsprechende (Beschwerdefdhrerin 02) am 30. Juli 2001,
jeweils unter gleichzeitiger Entrichtung der

vor geschri ebenen Gebuhr, Beschwerde ein.

a) In ihrer Beschwerdebegrindung mt Datum vom
20. Septenber 2001 argunentierte die Patentinhaberin
(Beschwer def Ghrerin 01), dal di e Entschei dung der
Ei nspruchsabtei | ung, dall der Cegenstand des
Anspruchs 2 des Hauptantrags nicht neu sei, zum einen
auf einer zu grol3zigi gen Interpretation des
O f enbarungsgehal ts von D8 und zum anderen auf einer
ni cht erlaubten Konbi nati on von unzusamenh&ngenden
Textstellen in D8 beruhe. Sie bezweifelte ferner die
von der Einsprechenden im Ei nspruchsverfahren
angestel |l ten Berechnungen des pH Wertes von
Am noxi dl 6sungen und reichte in di esem Zusammenhang
das Dokunent D9 ein, das in der nundlichen
Ver handl ung vor der Einspruchsabteilung und in der
angef ocht enen Ent schei dung ni cht bertcksichtigt wurde.

D9: V. Gilc and N. Zitko, "Recovery of Morpholine
and its Conpounds from Waste Streans by
Adsorption and |Ion Exchange", Chem Bi ochem
Eng. Q 6(4), 1992, Seiten 189 bis 193.
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AulRerdem wi es si e darauf hin, dall der Cegenstand
al l er Anspriche des Hauptantrags auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe.

b) D e Einsprechende (Beschwerdefihrerin 02) hielt in
der am 1. Cktober 2001 ei ngereichten Beschwerdebe-
grindung i hren Ei nwand aufrecht, dall das Verfahren
gemall Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags gegeniber D8
nicht neu sei. D8 offenbare bereits ein Verfahren mt
den Schritten (A) bis (C) des Streitpatents, wobei
als Untergrenze fiur die regenerierte Am noxidl 6sung
ein pHWrt > 11 offenbart sei und ein Fachmann
bezuglich der Obergrenze von ei nem pH Wrt von 14
ausgi nge. Der nun ausgewdhlte pH Bereich zw schen
11,5 und 13,5 erfidlle nicht die fur eine
Auswahl erfi ndung gel tenden Kriterien. Der ausgewdhlte
Berei ch sei weder eng, noch ausreichend weit von der
in D8 offenbarten Untergrenze des pH Wertes von 11
entfernt, noch handle es sich dabei um eine gezielte
Auswahl . Auf3er dem beruhe das Verfahren genmald
Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit gegenuber D1.

In i hren Schrei ben eingereicht am 8. Februar 2002 bzw.

11. April 2002 nahnen di e Patentinhaberin (Beschwerde-
fdhrerin 01) und di e Einsprechende (Beschwerde-

fahrerin 02) zur Beschwerdebegrindung der gegneri schen
Partei Stellung. Dabei machte die Ei nsprechende
(Beschwer def threrin 02) auch geltend, daf3 nicht nur der
Cegenstand des Anspruchs 2, wie erteilt, durch den

O f enbarungsgehal t neuheitsschadlich getroffen sei,
sondern auch der Cegenstand des Anspruchs 1, wie erteilt.
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I n der Anlage zur Ladung fur die mindlichen Verhandl ung
(26. Novenber 2003) wies die Kammer — inter alia -
darauf hin, dall bei der Beurteilung der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit eine entscheidende Rolle spiele,
ob den jeweiligen Ansprichen die Prioritat zuerkannt
wer den kdnne. So sei das national e Zwi schendokunent D7
nur bei gualtiger Prioritat nicht als Stand der Technik
gemaR Artikel 54 (2) EPU zu beriicksi chtigen. Das zu D7
i nhal t sgl ei che Dokunent D8 sei, unabhangi g von der
Giltigkeit der Prioritat, inmmer ein Dokument, das unter
Artikel 54 (3) und (4) EPU zu beriicksichtigen sei.

Am 22. Marz 2004 reichte die Patentinhaberin
(Beschwer def Ghrerin 01) drei neue Anspruchssatze
(Hauptantrag, 1. Hilfsantrag, 2. Hilfsantrag) ein und
begrindete di e Patentfahi gkeit der eingereichten
Anspr uchssat ze.

a) Die Anspriche des Hauptantrags unterschi eden sich von
den erteilten Ansprichen |ediglich dadurch, dal3 in
Anspruch 2 die Untergrenze des pH Bereichs der
regenerierten, walri gen Am noxi dl dsung, die im
Schritt (A) eingesetzt wird, von "10,5" auf "11,5"
angehoben und in Anspruch 4 der Rickbezug geandert
wur de (Rickbezug nur nehr auf Anspruch 1).

b) Die Anspriuche des 1. Hilfsantrags entsprachen den
Ansprichen des 1. Hil fsantrags der angefochtenen
Ent schei dung (siehe Punkt 111, oben).

c) Der unabhangi ge Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags war
ei ne Konbi nation der erteilten Anspriche 1 und 7, der
unabhéangi ge Anspruch 2 ei ne Konbination der erteilten
Anspriche 1 und 8. Die abhangi gen Anspriche 3 bis 5
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entsprachen den erteilten Ansprichen 3 bis 5 und die
abhangi gen Anspriche 6 und 7 entsprachen den
erteilten Ansprichen 9 und 10.

In ei nemebenfalls am 22. Mirz 2004 ei ngegangen

Schrei ben |l egte die Einsprechende (Beschwerdefihrerin 02)
nochmal s i hre Position dar. ImH nblick auf die in D1
verwendet en Am noxi dl 6sungen argunentierte sie, dald ein
Fachmann die Lehre von D1, basierend auf seinem

al I genei nen Fachw ssen, so verstehe, dall bei dem

Ver fahren nach D1 waldri ge Am noxi dl 6sungen verwendet

wir den. Um di eses al | genei ne Fachwi ssen zu bel egen

rei chte sie Dokunent D10 ein:

D10: US- A-4 196 282.

Da sich dieser Brief mt der Einreichung der neuen
Anspruchssat ze durch die Patentinhaberin (Beschwerde-
fdhrerin 01) dberschnitt, enthielt er keine

St el  ungnahme zu di esen neuen Anspruchssét zen

Am 23. April 2004 fand eine mindliche Verhandl ung vor
der Kammer statt, in der die Patentinhaberin
(Beschwer def ihrerin 01) auch einen Anspruchssatz eines
neuen 1. Hilfsantrags einreichte. Die am22. Marz 2004
ei ngereichten H | fsantrage wurden zu Hilfsantrag 2 und
H | fsantrag 3 ummuneriert

D e Argunmente der Parteien konnen w e folgt
zusamengef aldit wer den

a) D e Einsprechende (Beschwerdefihrerin 02) bestritt
die Giltigkeit der Prioritat fidr Anspruch 2 des
Haupt antrags, da die imPrioritéatsdokunment
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beschri ebenen spezifischen MaBnhahnmen zum Regeneri eren
des gebrauchten F&l | bades, d. h. Reinigung und
Konzentrierung, in dem Verfahren gema3 Anspruch 2
nicht erforderlich seien. Anspruch 2 bezi ehe sich nur
al l genein auf ein "Regenerieren des gebrauchten

Fal | bades". Di e Patentinhaberin (Beschwerde-

fahrerin 01) machte geltend, dalR es zum al | genei nen
Fachw ssen des Fachmanns gehore, dall das Regenerieren
des gebrauchten F&l | bades i m Lyocel | -Verfahren

zwi ngend ei ne Rei ni gungs- und ei ne

Auf konzentr ati onsmalRnahnme bei nhalte. Al's Nachweis fur
das al | genmei ne Fachwi ssen verwies sie auf die
Dokurmente D2 (Seite 1, Zeile 18) und D5 (Seite 2,
Zeile 9). Ferner gab sie in di esem Zusamrenhang

f ol gende Erkl & ung ab: "Der Ausdruck 'Regenerieren’
wie er in Schritt (C des Verfahrens nach Anspruch 2
des Hauptantrags erscheint, schlielit sol che

Regeneri erungsschritte aus, die nicht sowohl eine

Rei ni gungs- al s auch ei ne Auf konzentrati onsnmal3nahne
bei nhal ten. "

Bezigl i ch der abhangi gen Anspriche 6 bis 8 wes die
Ei nsprechende (Beschwerdefihrerin 02) darauf hin, dafl
die in diesen Ansprichen beschri ebenen Verfahrens-
malBnahnmen nicht durch das Prioritatsdokunent gesttzt
seien. Die Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin 01)
vertrat die Ansicht, dal di ese MalRnahmen aus der
Gesant of f enbarung des Prioritatsdokunents abl eitbar

sei en.

D e Ei nsprechende (Beschwerdefihrerin 02) bestritt
di e Neuheit des Anspruchs 1 gegeniber D8. Dabei
verw es sie auf den Versuch 8 und di e Passage auf
Seite 12, die einen pHWrt von > 11 fur die
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regenerierte Am noxidl 6sung of fenbare. Nach Ansi cht
der Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin 02) offenbare
D8 kei ne Abhangi gkeit des pH Wertes von der Am noxi d-
konzentration. Versuch 8 beschrei be aul3erdem kei n
konti nui erliches Verfahren.

Bezuglich der Neuheit des Verfahrens gemal3 Anspruch 2
fol gten beide Parteien imWsentlichen i hren schrift-
i chen Argunenten, wobei zu benerken ist, dal die

Ei nsprechende (Beschwerdefidhrerin 02) nun einen pH
Wert von 16 als technisch sinnvoll e Obergrenze fir
di e regenerierte Am noxidl 6sung in Betracht zog.

Nach Ansicht der Ei nsprechenden (Beschwerde-

fuhrerin 02) sei das Dokument D7 der nachstliegende
Stand der Technik fur ein Verfahren gemal Anspruch 1
Di e konzentrati onsabhangi ge Darstel |l ung des pH Wertes
ei ner regenerierten Am noxidl 6sung sei eine

wi | I kirliche Andersdarstell ung dessen, was bereits
aus D7 bekannt sei. Der Cegenstand des Verfahrens
beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
D e Patentinhaberin (Beschwerdefthrerin 01) wes
darauf hin, dall weder D7 sel bst noch ein anderes im
Ver f ahren befindliches Dokument einen Hi nweis darauf
enthalte, den pH Wert einer regenerierten Am noxid-

| 6sung i n Abh&ngi gkeit von der Konzentration an

Am noxi d ei nzustel |l en.

Da die Prioritat fur den CGegenstand des Anspruchs 2
gultig war, und D7 fidr diesen Anspruch daher kein

rel evant es Dokunment darstellte, ging die

Ei nsprechende (Beschwerdefihrerin 02) bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des

Ver fahrens nach Anspruch 2 von D1 al s n&chstliegendem



1337.D

9)

h)

- 12 - T 0805/ 01

Stand der Techni k aus. Dieses Dokunent betréafe, we
das Streitpatent, die Herstellung einer therm sch
stabil en Cel |l ul ose- Am noxi d- L6sung, wobei auch hier
dem Am noxi d basi sche Substanzen zugesetzt werden. Da
D1 bereits die Zugabe von Base zur Stabilisierung
vorschl age, stelle der nun in Anspruch 2 geforderte
pH-Bereich eine willkurliche Auswahl ohne besonderen
techni schen Effekt dar. D e Patentinhaberin
(Beschwer def Ghrerin 01) bestritt, dal sich DL mt der
gl ei chen Auf gabenstellung w e das Streit patent
befasse. D1 beschaftige sich nadmich nicht mt der

t herm schen Stabilitat einer Cell ul ose-Am noxi d-
Losung, sondern lediglich mt der Stabilitéat der

Ei nzel konponenten. So sei dem Dokunment kein H nweis
darauf zu entnehnmen, dald es fur die Stabilisierung

ei ner Cel |l ul ose- Am noxi d-LOésung wi chtig sei, bei dem
i mKreislauf gefuhrten Am noxid sté&ndig einen

besti mten pH Wert aufrechtzuerhalten

| m Zusammenhang mt den abhangi gen Anspriche 6 und 7,
denen die Prioritat nicht zuerkannt werden kdnne,

wi es di e Einsprechende (Beschwerdefuhrerin 02) darauf
hin, dall D7 bereits die G undi dee of fenbare, nicht
zuweni g und nicht zuviel Base zur Stabilisierung zu
verwenden und D2 di e Verwendung von Ani onenaus-

t auschern of f enbare.

D e Ei nsprechende (Beschwerdefthrerin 02) beantragte,
den erst in der nmindlichen Verhandl ung ei ngereichten
1. Hilfsantrag auf Grund der spaten Vorlage nicht
zuzul assen, wahrende di e Patenti nhaberin (Beschwerde-
fahrerin 01) dieses Vorgehen als addquate Reaktion
auf di e vorausgegangene Di skussion betrachtete.
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Dar ber hi naus nmachten die Parteien keine weiteren
Ausf Ghrungen zu den Ansprichen des 1. Hil fsantrags.

Kei ne der Parteien bezog sich in ihrer Argunmentation
mehr auf die imschriftlichen Verfahren eingereichten
Dokunmente D9 und D10.

D e Patentinhaberin (Beschwerdefdhrerin 01) beantragte

di e Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und die

Aufrechterhal tung des Patents

auf Grundl age der am 22. Mirz 2004 eingereichten
Anspriche 1 bis 10 (Hauptantrag),

hil fswei se auf Grundl age der in der nindlichen
Ver handl ung ei ngerei chten Anspriche 1 bis 9
(1. Hilfsantrag), oder

auf Gundl age der am 22. Mirz 2004 als 1. Hilfsantrag
ei ngerei chten Anspriche 1 bis 4 (2. Hilfsantrag),
oder

auf Grundl age der ebenfalls am 22. Marz 2004 als
2. Hilfsantrag eingereichten Anspriche 1 bis 7
(3. Hlfsantrag).

D e Ei nsprechende (Beschwerdefuhrerin 02) beantragte die

Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und den

Wderruf des Patents in vollem Unfang.
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Ent schei dungsgr inde

Di e Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 EPU
und der Regel 64 EPU und sind daher zul assig.

Haupt antrag (Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin 01))

2.

2.2

1337.D

Ander ungen

Di e Anspriche des Hauptantrags unterschei den sich von
den erteilten Ansprichen |ediglich dadurch, dafl

a) in Anspruch 2 die Untergrenze des pH Wertes der
regenerierten, walri gen Am noxi dl dsung, die im
Schritt (A) eingesetzt wird, von "10,5" auf "11,5"
angehoben worden ist, und

b) in Anspruch 4 der Rickbezug gedndert worden i st.

Di e Anderung der Untergrenze des pH Wertes in Anspruch 2
wird durch den erteilten Anspruch 4, bzw. den urspring-
lich eingereichten Anspruch 4, gestiitzt. Die Anderung
des Rickbezugs in Anspruch 4 ist durch die Ei nschréankung
des pH Bereichs in Anspruch 2 bedingt. Somt sind die
Anspriche des Hauptantrags nach Artikel 123 (2) und (3)
EPU zul 4ssig, da ihr Gegenstand weder (ber den I|nhalt
der urspringlich eingereichten Fassung hi nausgeht, noch
der Schutzbereich des Streitpatents erweitert wrd.

Kl ar hei t

Di e Ei nsprechende (Beschwerdefidhrerin 02) erhob gegen
di e Anderungen kei ne Ei nwande unter Artikel 84 EPU. Auch



4.2

1337.D

- 15 - T 0805/ 01

di e Kammrer ist der Auffassung, dall di e geanderten
Anspriiche die Erforderni sse des Artikels 84 EPU erfillen.

Prioritat

Die imVerfahren befindliche 6sterreichische Patent-
annel dung D7 wurde am 15. Oktober 1994, d. h. nach dem
Prioritatsdatumdes Streitpatents (1. Marz 1994) aber
vor dessen Annel detag (1. Februar 1995), veroffentlicht.
Daher muf3 sich die Kamrer Gew Bheit dar tber verschaffen,
ob der im Streitpatent beanspruchte Prioritéatstag den
Anspr ichen des Hauptantrags zuerkannt werden kann
(Artikel 88 EPU). Denn nur wenn dies zutrifft, ist die
Zw schenliteratur D7 bei der Beurteilung der Neuheit und
der erfinderischen Tatigkeit nicht zu bericksichtigen.
Wenn der Prioritéatsanspruch aber ungultig ist, gilt als
wi rksanes Datum der Annel detag des Streitpatents, und D7
gehort zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2)
EPU.

D e unabhé&ngi gen Anspriche 1 und 2 des Hauptantrags sind
auf die Herstellung von Cell ul osefornkdrpern gerichtet,
wobei das Verfahren fol gende Schritte enthalt:

(A) Aufl 6sen von Cellulose in einer waldri gen Losung ei nes
terti &ren Am noxids, insbesondere N Methyl norpholin-
N-oxid (NVMOD), um eine fornbare Cell ul osel 6sung zu
bi | den,

(B) Fornmen der Cellul osel 6sung und Fuhren der gefornten
Cel | ul osel 6sung in ein walriges Fallbad, in welchem
die Cellul ose gefallt wird, wodurch ein Fornkoper und
ei n gebrauchtes Fall bad gebil det werden,

(O Regenerieren des gebrauchten Fall bades, wobei eine
regenerierte, walrige Am noxidl dsung gebil det wi rd,
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die imSchritt (A) erneut zur Aufl 6sung von Cel |l ul ose

ei ngeset zt w rd.

I n di esem Verfahren, das als Lyocell-Verfahren bekannt
ist, wird die regenerierte Am noxidl d6sung aus dem

Ver fahrensschritt (C) erneut imSchritt (A) eingesetzt,
d. h. das beanspruchte Verfahren beschrei bt einen

Krei sprozeld. Dabei beziehen sich die Anspriche des

Haupt antrags auf zwei unterschiedliche Alternativen: Das
Ver f ahren gemal3 Anspruch 1 ist dadurch gekennzei chnet,
dall der pH-Wert der in Schritt (A) eingesetzten
regenerierten Am noxidl 6sung, in Abhangi gkeit von der
Konzentration des Am noxids, einen bestinmmten Wert
aufwei st (Alternative 1). Das Verfahren gemal3 Anspruch 2
i st dadurch gekennzei chnet, dalR der pH Wert der
regenerierten Am noxidl 6sung zw schen 11,5 und 13,5
liegt, und zwar unabhangi g von der Konzentration des

Am noxids (Alternative 2). Di e abhangi gen Anspriche

bezi ehen sich entweder auf eine dieser Alternativen
(Anspriche 3 und 4 beziehen sich nur auf das Verfahren
gemall Anspruch 1) oder auf beide Alternativen

(Anspriche 5 bis 10).

Das Prioritéatsdokunment offenbart grundsétzlich keine
Abhangi gkeit des pH Wertes der regenerierten

Am noxi dl 6sung von der Konzentration des Am noxi ds, was
von der Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin 01) auch
nicht bestritten wrde. Somt kann die vom Streitpatent
beanspruchte Prioritat vom1l. Marz 1994 der

Al ternative 1 des beanspruchten Verfahrens, und damt
al l en Ansprichen, die sich auf diese Variante bezi ehen,
ni cht zuerkannt werden. Dies bedeutet, dalR die

ZwW schenliteratur D7 fir den Anspruch 1 und die von
Anspruch 1 abhé&ngi gen Anspriche 3 und 4 als Dokunent
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gemalR Artikel 54 (2) EPU zu beriicksichtigen ist. D e
Anspriche 5 bis 10 bezi ehen sich, direkt oder indirekt,
sowohl auf Anspruch 1 (Alternative 1) w e auch auf
Anspruch 2 (Alternative 2). Sofern di ese bevorzugten
Ausf ihrungsfornmen die Alternative 1 betreffen, kann auch
i hnen aus den genannten G inden die Prioritat nicht

zuer kannt wer den

D e Ei nsprechende (Beschwerdefihrerin 02) machte in der
nmindl i chen Ver handl ung gel tend, dalR auch fir den
unabhéangi gen Anspruch 2 des Hauptantrags, der die
Alternative 2 betrifft, die Prioritat nicht in Anspruch
genonmen werden kénne, da in Schritt (C) des Anspruchs 2
| ediglich von ei nem "Regeneri eren des gebrauchten

Fal | bades” gesprochen werde, wohi ngegen Anspruch 1 des
Prioritatsdokunments zw ngend vorschrei be, dal3 das
Fal | bad "gereinigt und konzentriert" werde. Das Fehl en
der spezifischen MaBnahmen " Rei ni gen und Konzentrieren"
in Anspruch 2 des Hauptantrags erl aube eine breitere
Ausl egung des Begriffs "Regenerieren”. So unfasse
Anspruch 2 die Miglichkeit, das gebrauchte F&allbad nur
zu reinigen oder nur aufzukonzentrieren. D ese Inter-
pretation werde auch durch Spalte 1, Zeilen 51 bis 56
des Streitpatents gestitzt. Genmall di eser Passage
verstehe man unter dem Begriff "Regenerieren" jegliche
MaBnahne, di e dazu di ene das Fal | bad aufzubereiten.
AuBerdem seien die imzweiten Satz di eser Passage
genannt en MalBnahmen nur als Alternativen aufgezahlt.

Der genaue Wortlaut der von der Einsprechenden
(Beschwerdef ihrerin 02) zitierten Passage ist wie folgt:
"Unter dem Begriff "Regenerieren" werden jegliche
MaBnahnmen verstanden, die dazu dienen, das Fallbad zu

ei ner walrigen Am noxi dl 6sung auf zubereiten, die w eder
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imSchritt (A) eingesetzt werden kann. Sol che MaRBnahnen
sind z. B. Reinigen, Behandeln mt |onenaustauschern,
Konzentrieren etc." Aus demersten Satz di eser Passage
geht eindeutig hervor, dall das Zi el des Regenerierens
di e W edereinsetzung des Fal | bades im Schritt (A) ist.
Der Fachmann nufl3 geei gnet e MalRnahnen ergreifen, um
dieses Ziel zu erreichen. Allein die Tatsache, dal im
zweiten Satz der erwahnten Textstelle ndbgliche MaBnahnmen
alternativ aufgelistet werden, erlaubt aber nicht den
Schl u3, dalR das angestrebte Ziel durch eine Mal3hahne

allein erreicht werden kann.

Da di e Passage auf Seite 2 des Streitpatents keine
konkr et en MaBnahnen vorschrei bt, w e das angestrebte
Ziel zu erreichen ist, stellt sich die Frage, welche
MaBnahnmen der auf dem Gebi et des Lyocell-Verfahrens
tati ge Fachmann ergreifen wirde, damt das gebrauchte
Fal | bad wi eder im Schritt (A) eingesetzt werden kann.

I n di esem Zusammenhang erkl arte di e Patentinhaberin
(Beschwer def hrerin 01), dalR es zum al |l genei nem

Fachw ssen gehoére, dall di e Regenerierung des gebrauchten
Fal | bads i m Lyocel | - Verfahren zw ngend zwei Mlnahnen
bei nhal te, nam ich eine Reinigung und eine

Auf konzentri erung. D ese Aussage wird durch die
Dokunmente D2 und D5, die ebenfalls das Lyocell-Verfahren
betreffen, bestatigt. So heil3t es in D2 auf Seite 1
Zeilen 18 bis 20 und in D5, Seite 2, Zeilen 9 bis 11

dalR di e gebrauchte Spi nnbadl 6sung gerei ni gt und
konzentriert werden nmuf3, um das darin enthaltene

Am noxi d zur neuerlichen Herstellung von spinnf&higen
Cel | ul ose-L6sungen verwenden zu konnen. |nsbesondere die
Ver wendung des Wortes "muf3" in di esen Dokunment en macht
deutlich, dalR fur die Wederverwendung des Spi nnbades
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bei de MaBnahmen zu treffen sind. Da die W ederverwendung
des Spi nnbades auch das Ziel des Begriffs "Regenerieren”
ist, wwe er imStreitpatent verwendet wrd (siehe

Punkt 4.4.1, oben), erscheint es der Kamer gl aubhaft,
dall ein Fachmann unter demin Anspruch 2 verwendeten
Begriff "Regenerieren"” eine Vorgehenswei se versteht, die
zwi ngend ei nen Rei ni gungs- und ei nen Auf konzentri erungs-

schritt beinhaltet.

I m Hi nblick auf diese Ausl egung des Begriffs
"Regenerieren” durch den Fachmann i st dem Gegenstand des
Anspruchs 2 die Prioritéat zuzuerkennen.

D es Ausl egung steht auch voll und ganz im Ei nklang mt
der Stellungnahnme G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413), wonach
"Das in Artikel 87 (1) EPU fir die Inanspruchnahne einer
Prioritat genannte Erfordernis "dersel ben Erfindung”
bedeutet, dall die Prioritéat einer fruheren Anmel dung far
ei nen Anspruch in einer europdi schen Patentannel dung
gemaR Artikel 88 EPU nur dann anzuerkennen ist, wenn der
Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranzi ehung
des al | genei nen Fachwi ssens unm ttel bar und ei ndeutig
der fruheren Annel dung als Ganzes entnehnmen kann
(Her vor hebung durch die Kammer) (Leitsatz).

Di e von der Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin 01) in
der mindl i chen Verhandl ung abgegebene Erkl &rung, in der
zum Ausdruck gebracht wurde, wie sie den Begriff
"Regenerieren”, wie er in Schritt (C) des Verfahrens
nach Anspruch 2 des Hauptantrags erscheint,
interpretiert (siehe Punkt IX a), oben), hat fir die
Aner kennung der Prioritéat keine Bedeutung.
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Zusanmmenf assend i st festzustellen, dald die Prioritéat fuor
den Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrags

aner kannt wi rd.

Es ist ferner zu beachten, dall sich di e abhangi gen
Anspriche 5 bis 10 des Hauptantrags nicht nur auf
Anspruch 1 ruckbezi ehen, sondern auch auf Anspruch 2
(siehe Punkt 4.2, oben). Die Prioritatsfrage stellt sich
daher auch fur die abhangi gen Anspriche 5 bis 10, sofern
sie die Alternative 2 des beanspruchten Verfahrens
betreffen.

Das Verfahren gemalR Anspruch 5 des Hauptantrags enthalt
al s zusatzliches Merkmal, dalR die regenerierte, walrige
Am noxi dl 6sung ei nen pH Wert zw schen 11,5 und 12,5
aufwei st. Anspruch 1 des Prioritatsdokunments wei st

di esen Bereich als bevorzugten Bereich aus. Somt ist
die Prioritat fur Anspruch 5 des Hauptantrags

anzuer kennen.

In Anspruch 6 des Hauptantrags w rd ausgefthrt, dafl3 der
pH Wert der walri gen Am noxi dl 6sung ei ngestellt wird,

i ndem vor, wahrend oder nach dem Regenerieren des
gebrauchten Fal | bades ei ne den pH Wert beei nfl ussende
Subst anz ei ngebracht wird. Ein Verfahren mt diesen

al I genei nen Merkmalen ist imPrioritéatsdokunment weder
explizit offenbart, noch ist es, wie von der

Pat ent i nhaberin (Beschwerdefihrerin 01) behauptet, der
CGesant of f enbarung zu entnehnen. Der vierte Absatz auf
Seite 5 des Prioritatsdokunents verweist auf Verfahren
Ver fahrenstei |l e oder Verfahrenskonbi nati onen in der
Rickgew nnung, die geeignet sind, den pH Wert einer

auf konzentrierten NMVO L6ésung in den pH-Bereich zw schen
11,5 und 13,5 zu verschi eben und gleichzeitig die
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gebi | det en Abbauprodukte auch in Formvon |Ionen aus dem
System zu entfernen. Di eser Absatz offenbart keinen
Zei t punkt, an dem di e den pH Wert beei nfl ussende

Subst anz ei ngebracht werden soll. AulRerdemw rd die

Ei nstellung des pH Wertes mt der gleichzeitigen

Ent f ernung von Abbauprodukten verknipft. In der

f ol genden Beschrei bung werden dann ausschliel3lich

i onenaust auschende MaRRnahnmen beschri eben. Anspruch 6 des
Haupt antrags kann daher die Prioritat nicht zuerkannt
werden, da ein Verfahren, wie es in diesem Anspruch
beansprucht wird, nicht unmttel bar und ei ndeutig der
friheren Annel dung als Ganzes zu ent nehnen i st.

In Anspruch 7 des Hauptantrags w rd ausgefthrt, dal3 der
pH Wert der regenerierten, walrigen Am noxidl 6sung

ei ngestellt wird, indem das gebrauchte Fallbad mt einem
al kal i schen Ani onenaust auscher, wel che ei ne al kal i sche
Substanz in das F&all bad einbringt, und gegebenenfalls
anschlieRend mt einem sauren Kationenaustauscher in
Kont akt gebracht wird. Das Prioritatsdokunment beschrei bt
auf Seite 5, letzter Absatz, dall durch entsprechende
Konbi nati on der ani onen- und kati onenaust auschenden
MalBnahmen ein System pH Wert i m Konzentrat erreicht wrd,
der in dem beanspruchten Bereich liegt. Auf den Seiten 6
bis 8 wird die Verwendung von Ani onenaust auschern,
gegebenenfal | s in Kombi nati on mt Kati onenaustauschern,
ei ngehend beschrieben. Somt ist fur den Gegenstand des
Anspruchs 7 des Hauptantrags die Prioritéat anzuerkennen.

Anspruch 8 des Hauptantrags beansprucht ein Verfahren,
bei dem der pH Wert der regenerierten, walrigen Am n-
oxi dl 6sung dadurch eingestellt wird, daR das gebrauchte
Fall bad mt einemmt al kalischen Guppen nodifizierten
Adsor ber harz, anschliefRend mt einem al kalischen
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Ani onenaust auscher, wel cher eine al kalische Substanz in
das Fall bad einbringt, und zum ndest teilweise mt einem
saur em Kat i onenaust auscher in Kontakt gebracht wrd.

D ese spezielle Konbinati on von Adsorberharz und

| onenaust auschern i st dem Prioritéatsdokument nicht zu
ent nehnmen. Dem Anspruch 8 des Hauptantrags kann daher
die Prioritat nicht zuerkannt werden.

Da sich Anspruch 9 auf Anspruch 8 rickbezi eht, kann auch
dem Verfahren des Anspruchs 9 die Prioritat nicht

zuer kannt wer den

Auch ein Verfahren gemal3 Anspruch 10, das di e Zugabe

ei ner antioxidativ w rkenden Substanz vor, wihrend oder
nach dem Regenerieren erfordert, ist imPrioritats-
dokunent nicht offenbart. Dem Anspruch 10 des

Haupt antrags kann daher die Prioritat nicht zuerkannt

wer den.

Neuhei t

Die einzigen fur die Neuheit rel evanten Dokunente sind
D7 und D8, wobei D7 das Prioritatsdokunent fur die

i nternationale Annmel dung D8 ist. D7 und D8 sind
inhaltlich gleich.

Es wird an dieser Stelle daran erinnert, dall D7 ein

nati onal es Zw schendokunent ist und nur fur die An-
spriuche des Hauptantrags relevant ist, die die Prioritat
nicht in Anspruch nehnmen kdnnen (siehe Punkt 4, oben).

Das Prioritatsdatumvon D8 ist der 14. Septenber 1993.
Dieser Prioritatstag ist gultig und liegt vor dem
Prioritatstag des Streitpatents. D8 wurde am
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23. Marz 1995 veroffentlicht, was sowohl nach dem
Prioritatstag als auch nach dem Annel det ag des
Streitpatents liegt. Fur D8 erfolgte der Eintritt in die
regi onal e Phase fiur alle EPU- Vertragsstaaten, die im
Streitpatent benannt sind. D8 ist somt fur alle

Anspr iche, und zwar unabhangi g von der Giltigkeit der
Prioritat, Stand der Technik gemalR Arti kel 54 (3) und (4)
EPU fur alle im Streitpatent benannten Vertragsstaaten.

Da D7 und D8 inhaltlich gleich sind, gilt die fol gende
Neuhei t sanal yse fir bei de Dokunente. H nwei se auf Seiten
und Anspriche gelten sowohl fir D7 als auch fur D8.

Dokument D7 / Dokunent D8

D7/ D8 betrifft eine Form bzw. Spinnmasse enthal tend
Cel lul ose, ein wasseriges tertiares Amnoxid, ein

Ni chtl 6sungsmittel fur Cellul ose, insbesondere \Wasser,
und ei nen oder nehrere Stabilisatoren, die insgesant
antioxidativ und basi sch wirken. Dabei beruht die

Erfi ndung von D7/ D8 auf der Erkenntnis, dal3 der

Cel | ul oseabbau und ein in der erwarnten Am noxi d-

Cel | ul ose-L6sung auftretendes, explosionsartiges

Dur chgehen von Zerset zungsreakti onen auf einfache Wi se
dann wirksam ver hi ndert werden kénnen, wenn auf die
Losung sowohl antioxidativ als auch ausreichend

al kalisch eingewirkt wird (Seite 10, 2. Absatz).

D7/ D8 betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer
sol chen Form bzw. Spinnmasse, bei dem Cellul ose in

ei nem walRrigen terti aen Am noxid, wel chem eine Base
zugeset zt worden ist, suspendiert und die erhaltene

Cel | ul osesuspensi on unter Anwendung von Varne und
Unterdruck in die Form bzw. Spinnmasse uberfihrt wrd,
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wobei eine Cel |l ul osesuspensi on eingesetzt wird, die

ei nen antioxidativ wrkenden Stabilisator enthalt
(Anspruch 10). D7/D8 betrifft weiters ein Verfahren zur
konti nui erlichen Herstellung cellul osi scher Fornkor per,
i nsbesondere Fasern und Folien, aus einer Spinn- bzw.
For mmasse (Anspruch 11 und Beschrei bung Seite 1

1. Absatz). Dieses kontinuierliche Verfahren enthalt

f ol gende Schritte:

(a) Cellulose wird in ein wasseriges tertiares Am noxid
ei ngem scht, wobei eine Cellul osesuspension erhalten

W rd,

(b) aus der Cellul osesuspension wird unter Anwendung von
Warme und Unterdruck eine Cellul osel 6sung gebi | det,

(c) die Cellul osel 6sung wird geformt und in ein
wasseri ges Fal |l bad gefuhrt, wobei ein cellul osischer
For mkér per und ein gebrauchtes Fal | bad gebil det

wer den,

(d) das gebrauchte Fallbad wird gereinigt, und

(e) das gereinigte Fallbad wird eingeengt, umein zweites
wasseriges tertidres Am noxid zu gew nnen, das erneut

imSchritt (a) eingesetzt wrd,

wobei nach dem Schritt (c) und vor dem Schritt (b) ein
oder nmehrere Stabilisatoren in das Verfahren eingebracht
wer den, die insgesant basisch und antioxidativ wrken

Sowohl das Verfahren genmald Anspruch 10 wi e auch das
Ver f ahren gemal3 Anspruch 11 beschrei ben die Herstellung
ei ner Cel | ul osel 6sung unter Verwendung von Anm noxi d,
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wobei in dem kontinuierlichen Verfahren genal3

Anspruch 11 das Am noxid unter Rickgew nnung im
Krei sl auf gefiuhrt wird. In beiden Verfahren wird das

G undprinzip von D7/ D8 angewendet, d. h. die

Cel | ul osel 6sung wi rd sowohl antioxidativ als auch

al kalisch stabilisiert. Dennoch ist die Herstellung der
Cel | ul osel 6sung in den beiden Verfahren nicht

not wendi ger wei se identisch. So schrei bt das Verfahren
gemall Anspruch 10 zwi ngend vor, daf der Am noxi dl 6sung
ei ne Base zugesetzt wurde. Bei dem kontinuierlichen
Ver f ahren gemdl3 Anspruch 11 kann der basi sch w rkende
Stabilisator, d. h. die Base, an verschiedenen Stellen
des Verfahrens eingebracht werden, zum Beispiel kann in
Schritt (a) die Base zusanmen mt der Cellul ose in das
walri ge Am noxi d ei ngem scht werden. Erst wenn der

basi sch wi rkende Stabilisator nach dem Schritt (c) und
vor dem Schritt (a) in das Verfahren eingebracht wird
(Anspruch 13), wird auch bei dem konti nuierlichen
Verfahren ein Ami noxid zur Herstellung der

Cel | ul osesuspensi on verwendet, dem bereits eine Base

zugeset zt wur de.

Ei n konkretes Beispiel eines kontinuierlichen Verfahrens
oder eine explizite Angabe zum pH Wert der Am noxi d-

| 6sung in dem kontinuierlichen Verfahren findet sich in
D7/ D8 nicht. Vielmehr fallt auf, daR sich weite Teile
der Beschrei bung von D7/D8 | ediglich auf das G und-
prinzip der Erfindung bezi ehen, ohne einen direkten
Bezug zu den in den Ansprichen genannten Verfahren. So
findet sich auf Seite 12, 3. Absatz fol gender Hi nweis:
"Di e Tatsache, dalR di e Base di e Funktion des Anti oxidans
nicht stort, ist gerade bei m bevorzugt verwendeten GPE
(Gl I ussaur epropyl ester, Annerkung der Kammer)
verwunderlich, da der Fachmann annehnmen wirde, dalR GPE
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al s Ester bei den hohen Tenperaturen der LOsungs-
herstellung (> 110°C) in der basi schen Urgebung des NVMO
(pH der wasserigen NWDO Lésung, die zur Bereitung der

er fi ndungsgenéf3en Cel | ul osel 6sung verwendet wird, i st

bevorzugt > 11) sofort zerstoren wirde."

Aus dem Vor st ehenden fol gt, dal Anspruch 13 von D7/ D8
ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung

cel | ul osi scher Fornkorper beschrei bt, das die im
Streitpatent genannten Schritte (A) bis (C enthalt und
in dem Verfahrensschritt, der dem Schritt (A) entspricht,
ei ne walri ge Losung aus tertiarem Am noxid verwendet,
di e ei nen basi sch wirkenden Stabilisator enthalt. D7/ D8
of fenbart aber weder ein konkretes Beispiel eines
konti nui erlichen Verfahrens, das den pH Wert und die
Konzentration der verwendeten Am noxidl 6sung zei gen
kénnte, noch ei ne Angabe, dall der pH Wert der walri gen
Am noxi dl 6sung, insbesondere der regenerierten

Am noxi dl 6sung, in Abhéangi gkeit von der Konzentration an
terti &rem Am noxid einzustellen ist. Mt anderen Wrten,
die in Punkt 4.2 als Alternative 1 bezeichnete

Vor gehenswei se wird in D7/ D8 nicht beschrieben und ist
somt gegenuber D7/ D38 neu.

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1, und aus dem
gl ei chen Grund, der Gegenstand der Anspriche 3 und 4
sow e der Cegenstand der Anspriche 5 bis 10 (soweit sie
sich direkt oder indirekt auf Anspruch 1 rickbezi ehen)
neu gegeniiber D7 (Artikel 54 (1) und (2) EPU) und neu
gegeniiber D8 (Artikel 54 (3) und (4) EPU)

Die Richtigkeit dieser Schlul3fol gerung wird auch nicht
durch di e Behauptung der Ei nsprechenden (Beschwerde-
fahrerin 02) beeintrachtigt, wonach der Gegenstand des
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Anspruchs 1 durch den Versuch 8 neuheitsschadlich

vor weggenonmen werde. In diesem Versuch 8 der D7/D8

wur de 83% ges NMMO- Mbnohydrat nach dem Auf schnel zen m t
0,11 Gew. -% (bezogen auf die Losungsnenge) NaCH verset zt.
Dann wurde Zel |l stoff zugegeben. Hierbei handelt es sich
of fensichtlich umdie Herstellung einer Cellul osel 6sung
gemall Anspruch 10 unter Verwendung von "frischeni NWO
Monohydrat. Ein kontinuierliches Verfahren zur
Herstel l ung ei nes Cel | ul osef ornkorpers, das die
Rickgew nnung des Am noxids beinhaltet, wird in diesem
Versuch nicht beschrieben. Allein aus diesem G und kann
der Versuch 8 den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht
neuhei t sschadl i ch vorwegnehnen.

D7/ D8 of fenbart auch alle Merkmal e des Verfahrens gemal
Anspruch 2 des Hauptantrags, das die in Punkt 4.2 als

Al ternative 2 bezeichnete Vorgehenswei se betriff, mt
der Ausnahne des pH Wertes zwi schen 11,5 und 13,5 far
di e regenerierte Am noxidl 6sung. Dies wurde von der

Ei nsprechenden (Beschwerdef ihrerin 02) auch nicht
bestritten. Vielnehr vertrat sie die Auffassung, dal3
D7/ D8 bereits einen pH-Bereich fur die in dem
konti nui erlichen Verfahren verwendete Am noxi dl 6sung

of fenbare, wobei der auf Seite 12 offenbarte pH

Wert > 11 die Untergrenze di eses Bereichs bilde, und die
techni sch sinnvoll e Obergrenze bei einem pH Wert von
etwa 16, |iege. Der nun ausgewdhlte Bereich zw schen
11,5 und 13,5 erfille aber nicht die durch die

Recht sprechung entw ckelten Kriterien fir eine
Auswahl er fi ndung: Der ausgewahlte Bereich sei weder eng,
noch sei er genugend weit von der explizit offenbarten
Untergrenze entfernt, noch handle es sich dabei um eine
gezi el te Auswahl .
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We bereits in Punkt 5.2.3 erwdhnt, beziehen sich viele
Passagen der Beschrei bung von D7/ D8 | ediglich auf das

G undprinzip der Erfindung und nicht spezifisch auf die
Ver f ahren gemal3 Anspruch 10, 11 oder 13. Trotzdem kann
man di esen al | genei nen Erkenntni ssen den Bezug zu den in
D7/ D8 of fenbarten Verfahren nicht absprechen, da diese
Verfahren die Herstellung von stabil en Am noxi d-

Cel | ul ose-LAsungen betreffen (Anspruch 10) oder bein-

hal ten (Anspriche 11 und 13). Somt wirde der Fachmann
zum ndest einen inpliziten Zusamenhang zw schen den

al | genei nen Ausf dhrungen und den spezifischen Verfahren
der Anspriche 10, 11 und 13 erkennen. Unter di esem
Gesi cht spunkt ist auch die relevante Passage auf

Seite 12, 3. Absatz zu sehen, wo darauf hingew esen wrd,
dall es gerade bei dem bevorzugt verwendeten Anti oxi dans
GPE verwunderlich ist, dall die Base die Funktion des
Anti oxi dans nicht stort. Der Fachmann hatte namlich
wegen der hohen Tenperaturen und der basi schen Ungebung
des NWMO di e hydrol yti sche Zerst6érung des GPE erwartet.
Gew ssermalRen als Erkl arung fidr den vorstehend
verwendet en Begriff "basi sche Urgebung des NVWMJ' fol gt
dann in Klamern: "pH der wasseri gen NWD Lésung, die
zur Bereitung der erfindungsgemafRen Cel | ul osel 6sung
verwendet wird, ist bevorzugt > 11". Di e Kanmer sieht

kei nen Grund, warum sich di ese bevorzugte Vorgehenswei se
nicht auf alle in D7/ D8 offenbarten Verfahren, die die
Herstel l ung ei ner Spinnmasse unter Verwendung von

Am noxi d betreffen, beziehen soll.

Zugegebener malRen m 3t di e Kamrer (w e auch die

Ei nspruchsabtei l ung und di e Ei nsprechende) bei dieser

Ausl egung D7/ D8 ei nen sehr breiten O fenbarungsgehalt zu.
Aber den auf Seite 12 genannten pH Wert von > 11

I ediglich, wie von der Patentinhaberin (Beschwerde-
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fdhrerin 01) gefordert, als isolierte Aussage ohne Bezug
auf die spater explizit genannten Verfahren zu
betrachten, stinde i m Wderspruch zu der all genei nen
Darstel lung der Erfindung in D7/D8. Gerade die

Ausf Uhrungen auf den Seiten 10 bis 13 sind allgenein
gultig und betreffen allgenein die Herstellung stabiler
cel I ul osehal ti ger Am noxi dl 6sungen.

D e Kammer kann daher der Ei nsprechenden (Beschwerde-
fdhrerin 02) insofern zustinmen, dall sich der auf
Seite 12 offenbarte pH Wert > 11 auch auf ein
konti nui erliches Verfahren zur Herstell ung

cel | ul osi scher Fornkorper gemall Anspruch 13 bezi eht.

Beziuglich der Obergrenze des pH Werts der Am noxidl 6sung
argunentierte die Einsprechende (Beschwerdefihrerin 02),
dall der Fachmann ei nen pH-Wert von etwa 16 in Betracht
zi ehen wirde. Ein solcher Wert ergebe sich fir den Fach-
mann aus den in D7/ D8 erwdhnten negativen Ausw r kungen
von zu hohen Basenkonzentrationen (Seite 11, letzter
Absatz bis Seite 12, 1. Absatz) und der enpfohl enen
Zugabe von starken Basen (Al kal i hydroxi den) zur

Am noxi dl 6sung, um ei ne Basenreserve in der Spinnmasse
vor zusehen, zwecknal3i gerwei se zwi schen 0,001 bis 0,5%
der Masse der zur Herstellung der zur Spinnmasse

ei ngeset zten NVMO-Lésung (Seite 28, |etzter Absatz). Fir
di e Zugabe von 0,5% NaOH zu einer 75% i gen NVMMO LOsung
berechnete di e Ei nsprechende (Beschwerdefihrerin 02)

ei nen pH Wert von 15, 81.

D e Kammer kann der Ei nsprechenden (Beschwer de-
fdhrerin 02) insofern zustinmen, dall gemal3 den
al I genei nen Ausf dhrungen der D7/ D8 di e Obergrenze des
pH Wertes der Am noxidl 6sung nicht beliebig hoch sein
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kann. Dennoch of fenbart D7/ D8 kei ne explizite Qobergrenze.
Auch der von der Ei nsprechenden berechnete Wert von

15, 81, gerundet auf 16, kann keine fir D7/ D8 all genein
gultige Cbergrenze darstellen, da der pH Wert einer

NMMO- Losung auch von der Konzentration an NMMO i n der
Losung abhangt. Di e Zugabe von 0.5% NaOH zu ei ner 75%

i ge NVWMO Loésung ist in D7/ D8 aber nicht offenbart.

Somt offenbart D7/ D8 zwar, dall der pH Wert der Am n-
oxi dl 6sung grofer als 11 sein soll, gibt aber keine

ei ndeuti ge Qobergrenze an. Dennoch stellt der nun
ausgewahl te Teil bereich von 11,5 bis 13,5 zweifel sohne
ei ne Auswahl aus ei nem bekannten, breiteren Bereich dar.
Gemall den Entschei dungen T 0198/84 (ABI. EPA 1985, 209)
und T 0279/89 (vom 3. Juli 1991, nicht imABlI. EPA
veroffentlicht) sind fiar die Neuheit einer solchen

Auswahl drei Kriterien zu erfillen:

a) der ausgewahlte Teil bereich nuf3 eng sein,

b) der ausgewdhlte Teil bereich nmuR genigend Abstand von
dem durch Bei spi el e bel egt en bekannten Berei ch haben,

und

c) der ausgewahlte Teil bereich darf kein willktrlich
gewahl ter Ausschnitt aus dem Vor bekannten sein.

ad (a): Der pHist eine logarithm sche, verklrzte Dar-
stel lung der H'-Konzentration (genauer: der H'-Aktivitat)
in einer walrigen Losung (10°PY). Fir die Frage, ob der
ausgewahl te pH-Bereich eng ist gegenuber dem aus D7/ D38
bekannten Bereich, ist daher nmal3gebend, ob die dem
ausgewahl t em Ber ei ch ent sprechende H'-Konzentration, bzw.
di e entsprechende OH-Konzentration, eng ist gegenuber
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dem bekannten Konzentrationsbereich. Es wurde von der
Pat enti nhaberi n gl aubhaft dargel egt, dal, auf Basis der
chem sch entschei denden OH™-Konzentration, der nun
ausgewahl te Bereich einen Ausschnitt von weniger als 1%
des aus D7/ D8 bekannten Bereichs ausmacht, wenn man als
Qoergrenze fir den bekannten pH Bereich den von der

Pat ent i nhaberin (Beschwerdefihrerin 01) angenommenen
Wert von 16 heranzieht. Ferner ist zu bedenken, dafl

D7/ D8 kei ne explizite Obergrenze fiur den pH Wert

of fenbart und di ese, zum ndest theoretisch, auch
oberhal b von 16 |iegen kann, wodurch der ausgewdhlte
Berei ch noch enger w rd.

D e Berechnungen der Patentinhaberin (Beschwerde-
fdhrerin 01) beziglich der OH-Konzentrationen wurden von
der Ei nsprechenden (Beschwerdef threrin 02) nicht
bestritten. Sie argunentierte vielnehr, dall ein pH
Bereich von 11,5 bis 13,5 gegentber ei nem bekannten pH
Bereich von > 11 bis 16 nicht eng sei. D e Kamrer halt

di ese Anal yse fur nicht zul @ssig, da hierbei die

| ogarithm sche Darstellung aul’er Acht gel assen wird, und
ei n sol cher Vergleich nicht die tatsachlichen

Ver hal t ni sse der relevanten Paranmeter (hier: der OH-
Konzentrati onen) w derspiegelt.

Aus obi gen Betrachtungen fol gt, dall der ausgewahlte
Tei | bereich eng i st gegeniber demin D7/ D8 offenbarten
Berei ch, und daher das fir eine Auswahl erfindung
geltende Kriterium (a) erfdllt ist.

ad (b): Auch das Kriterium (b) ist erfallt, da D7/ D8
Uber haupt kein konkretes Beispiel offenbart, das die
Herstel l ung cel | ul osi scher Fornkérper in einem
konti nui erlichen Verfahren zeigt. Auch die Angabe
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"pH > 11" offenbart keinen konkreten Wert fur die
Unt ergrenze und kann daher nicht als beispielhafte
O fenbarung gelten, die der Anerkennung des
Kriteriunms (b) imWge steht.

ad (c): In den Abbildungen 1 und 2 des Streitpatents
werden die therm sche Stabilitat (Abbildung 1) und das
Abbauver hal ten (Abbildung 2) einer therm sch behandel ten
Spi nnmasse, die einer in einemKreisprozel3 produzierten
Spi nnnmasse entspricht, dargestellt (Kurven (b)). Aus

di esen Abbil dungen ist unmttel bar ersichtlich, dal
sowohl die therm sche Stabilitat als auch das Abbau-
verhalten in dem ausgewdhl ten pH Bereich zw schen 11,5
und 13,5 besonders ginstig ist. Es handelt sich somt
nicht, wie von der Einsprechenden (Beschwerdefthrerin 02)
gel tend gemacht, umeine wllkurliche Auswahl, sondern
um ei ne gezielte Auswahl. Somt ist auch das fur eine
Auswahl erfindung geltende Kriterium (c) erfallt.

Zusamenf assend i st festzustellen, dal der ausgewdhlte
pH Bereich alle fir eine Auswahl erfindung gel tenden
Kriterien erfallt. Somt ist der Gegenstand des
Anspruchs 2 und, aus dem gl ei chen Grund, der GCegenstand
der abhangi gen Anspriche 5 bis 10 (soweit sie sich

di rekt oder indirekt auf Anspruch 2 rickbezi ehen)
gegeniiber D8 neu (Artikel 54 (3) und (4) EPU). Aus den
gl ei chen G unden sind auch die Anspriche 6 und 8 bis 10,
denen die vom Streitpatent beanspruchte Prioritat nicht
zuer kannt werden kann, gegeniber D7 neu (Artikel 54 (1)
und (2) EPU)
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6. Erfinderi sche Tatigkeit

6.1 Di e vorliegende Erfindung hat sich zum Zi el gesetzt, das
so genannte Lyocell-Verfahren derart weiterzuentw ckel n,
dalR es auf einfache Wise noglich ist, sowohl die
t herm sche Stabilitéat der Cellul osel 6sung zu erhdhen als
auch den Abbau an Cel |l ul ose nbglichst gering zu halten
(Spalte 4, Zeilen 27 bis 31 des Streitpatents). Erreicht
wird dieses Ziel durch die in den Ansprichen definierte
Vor gehenswei se, d. h. die Alternativen 1 und 2. Unter
therm scher Instabilitéat der Cellul osel 6sung ist dabei
zu verstehen, dal in den Cellul osel 6sungen bei den
er hoht en Tenperaturen der Verarbeitung (etwa 110-120°C)
unkontrollierte, stark exothernme Zersetzungsprozesse
ausgel 6st werden konnen, die unter Entw cklung von Gasen
zu heftigen Verpuffungen oder Expl osionen und in
wei terer Fol ge auch zu Branden fihren (Spalte 3,

Zeilen 20 bis 27 des Streitpatents).

Ferner ist bei der Beurteilung der erfinderischen

Tati gkeit zu beachten, daB, abhangig von der Giltigkeit
der Prioritat, ein unterschiedlicher Stand der Technik

zu berucksichtigen ist. So ist das Dokument D7 nur bei
Anspriuchen zu bericksichtigen, denen die Prioritat des
Streitpatents nicht zuerkannt werden kann. Fur Anspriche,
denen die Prioritéat zuerkannt werden kann, ist D7 nicht
rel evant. D8, das fir alle Anspriche nur genéald

Artikel 54 (3) EPU zu beriicksichtigen ist, spielt bei

der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit keine Rolle.

6.2 Anspruch 1

6.2.1 Fur das Verfahren gemal3 Anspruch 1, dem der
Prioritatstag nicht zuerkannt werden kann, stellt D7 den

1337.D
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nachstli egenden Stand der Techni k dar. We das
Streitpatent hat sich D7 die Aufgabe gestellt, den
gesanten Prozel3 der Cell ul oseverarbeitung, also die
Prozel3schritte von der Herstellung der Cell ul osel 6sung
bis zur eigentlichen Herstellung der Fornkorper, so zu
gestal ten, dalR gefahrliche Exotherm en nicht auftreten
konnen, wobei gleichzeitig der Abbau der Cellul ose und
des NMMO nigl i chst gering gehalten werden soll (Seite 9,
2. Absatz).

Somt haben sich das Streitpatent und D7 das gl ei che

Ziel gesetzt. Ob das Verfahren gemalR Anspruch 1, d. h.
die Einstellung des pH Wertes in Abhéngi gkeit von der
Konzentration des Am noxids (Alternative 1), Vorteile in
dem gesant en beanspruchten Bereich aufweist, ist aus dem
Streitpatent nicht ersichtlich. Daher kann die objektive
Auf gabe des Streitpatents gegenuber D7, soweit die
Alternative 1 betroffen ist, nur darin gesehen werden,

ei ne andere LOsung als der Stand der Technik

bereitzustell en.

Di e Losung fur diese Aufgabe ist das Verfahren gemal
Anspruch 1, bei dem der pH Wert der regenerierten

Am noxi dl 6sung i n Abhangi gkeit von der Konzentration an
Am noxid in der LOosung, einen bestimten Wert ei nnehnen
sol | .

Weder in D7 selbst noch in einemder anderen im
Ver f ahren befindlichen Dokunente findet sich ein H nweis
auf die Einstellung des pH Wertes der regenerierten

Am noxi dl 6sung i n Abhéngi gkeit von der Konzentration des
Am noxi ds. Es bestand daher fir den Fachmann nicht der
geringste Anl a3, die im Anspruch 1 definierten Mal3nahnmen
bei der LOsung der Aufgabe in Betracht zu ziehen.
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Fol gl ich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

6.3 Aus dem gl ei chen Grund beruht auch der Gegenstand der
Anspriche 3 und 4 sowie 5 bis 10 (soweit sie sich direkt
oder indirekt auf Anspruch 1 rickbezi ehen) auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

6.4 Anspruch 2

6.4.1 Da dem Verfahren gemal3 Anspruch 2 der Prioritéatstag
zuer kannt werden kann, ist D7 fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht relevant. Zu Recht
betracht et en daher sowohl die Ei nsprechende (Beschwerde-
fdhrerin 02) als auch die Einspruchsabteilung D1 al s den
nachstli egenden Stand der Techni k.

6.4.2 D1 offenbart die Herstellung von therm sch stabilen
Cel | ul ose- Am noxi d- Lésungen unter Zugabe von basi sch
wi rkenden Substanzen in Mengen zwi schen 0,1 und 10 Gew. %
bezogen auf die Cellul osel 6sung (Anspruch 1). Nach der
Passage auf Seite 3, 4. Absatz liegt die Aufgabe von D1
"in der Beseitigung der mt der therm schen Instabilitét
der Am noxi de und des Abbaus der Cellul ose in Am noxid-
| 6sungen ver bundenen Mingel". Die Autoren von D1
unt ersuchten, w e aus den Beispielen deutlich hervorgeht,
die Stabilita von NMMO gegen therm sche Zersetzung
(Beispiele 1 bis 6) sowi e den Abbau der Cell ul ose
(Beispiele 7 bis 11). Cowohl D1 auch auf eine therm sch
stabil e Cel | ul ose- Am noxi d- Lésung verwei st, wurde die
Stabilitat der Losung als solche (der M schung
NMMY Cel | ul ose/ Wasser) nicht untersucht, d. h. die
Nei gung der Lo6sung al s sol che zu expl osionsartigen
Zer set zungen. Nach den Ausfuhrungen der Patentinhaberin

1337.D
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(Beschwerdef ihrerin 01) hat die Stabilitat der

Ei nzel komponenten (NMVO bzw. Cel | ul ose) zwar einen

Ei nfl u3 auf die therm sche Stabilitat der LOésung, doch
komt es in einer therm sch bel asteten Ldsung zu

Ef fekten, die Uber die jeweils fur sich allein
betrachtete Stabilitat von NMMO und Cel | ul ose hi nausgeht.
Mt anderen Worten: MlBnahnmen, die zur Vernei dung des
Abbaus der Cellul ose und/oder zur Erhoéhung der

Stabilitat des NWMMO di enen, sind nicht notwendi gerwei se
daf Ur geei gnet bzw. ausreichend, die (mttels DSC
Messung ermttel bare) Neigung der LOsung zu

expl osi onsarti gen Zersetzungen zu verringern. D ese

Ausf Ghrungen werden auch durch das Streitpatent gestuitzt.
Denn, wie aus der Figur 1 des Streitpatents hervorgeht,
bewi rkt eine hohe Basenkonzentration (we sie von D1
unfallt wird) eine Verringerung der Stabilitat der Loésung.

D e objektive Aufgabe des Streitpatents ist somt von
der Aufgabe von D1 verschieden und lautet, wie in

Punkt 6.1 gezeigt, die Stabilitat der Cellul osel 6sung zu
erhohen (d. h. die Explosionsgefahr zu verringern) und
die Stabilitat der Einzel konponenten zu erhé6hen.

Da sich D1 mt der objektiven Aufgabe des Streitpatents
ni cht befal3t, kann di eses Dokunent auch kei nen Beitrag
zur LOsung der objektiven Aufgabe liefern. Mt anderen
Wrten: D1 sel bst enthalt keinen H nweis darauf, dall zur
Losung der objektiven Aufgabe eine regenerierte

Am noxi dl 6sung ei nen bestimten pH Wert aufweisen nufi.

Ei nwdnde gegen die erfinderische Tatigkeit des
Anspruchs 2 auf der Basis anderer Dokunente wurden von
der Ei nsprechenden (Beschwerdefihrerin 02) nicht gemacht.
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Zusanmmenf assend i st festzustellen, dall der Gegenstand
des Anspruchs 2 auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht (Artikel 56 EPU).

We dem Anspruch 2 kann auch den abhangi gen Ansprichen 5
und 7, soweit sie sich auf Anspruch 2 riuckbezi ehen, die
Prioritat des Streitpatents zuerkannt werden. Aus den
unter Punkt 6.4 dargel egten G unden beruht daher auch
der Cegenstand der abhangi gen Anspriche 5 und 7 (soweit
sie sich auf Anspruch 2 riuckbezi ehen) auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Anspruch 6

Da dem Anspruch 6 die Prioritat nicht zuerkannt werden
kann (siehe Punkt 4.5.2, oben), ist fur das Verfahren
gemall Anspruch 6 das Dokunent D7 der nachstli egende

St and der Techni k.

We bereits unter Punkt 6.2.1 und 6.2.2 gezeigt, haben
sich das Streitpatent und D7 das gl ei che Zi el gesetzt.
Dabei ist aus den Abbildungen 1 und 2 des Streitpatents
ersichtlich, dalR sowohl die therm sche Stabilitat der
Cel | ul osel 6sung al s auch der Abbau der Cellul ose in dem
ausgewahl ten pH Bereich besonders vorteil haft ist. Somt
ist fur ein Verfahren gemal3 Anspruch 6 die objektive

Auf gabe in der Verbesserung des in D7 beschriebenen
Lyocel | - Verfahrens zu sehen.

Di e vorstehende Neuheitsdi skussion von D7 hat gezei gt,
dalR di eses Dokunent fol gende El enente of fenbart:

i) Basenst abi | i si erung ei ner regenerierten

Am noxi dl 6ésung;
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i) ni edri ge Basenkonzentrati onen bieten praktisch
kaum ei ne wi rksane Stabilisierung gegen
Abbaupr ozesse, hohe Basenkonzentrati onen
w ederum si nd bedenkl i ch;

i) der pH Wert der walrigen NMMO Loésung, die zur
Berei tung der erfindungsgenalRen Cel | ul ose-
| 6sung verwendet wird, ist bevorzugt > 11

AuBerdem wi rd auf Seite 29 von D7 darauf hingew esen,
dall es fur die vorliegende Erfindung nicht wesentlich
i st, an wel chem Punkt des NWMMO Krei sl aufs di e Base

ei ngebracht wird. "So kann die Base z. B. der
gebraucht en Spi nnbadf| Ussi gkeit vor, wahrend oder nach
i hrer Reinigung bzw. vor, wdhrend oder nach ihrer

Konzentri erung zugegeben werden."

I mLichte dieser Ausfihrungen in D7, stellt das
Ver f ahren gemal3 Anspruch 6 lediglich eine Optim erung
der all geneinen Lehre von D7 dar, wobei D7 sel bst
bereits H nweise auf die MaBnahmen zur Optim erung gibt.
Der Cegenstand des Anspruchs 6 beruht daher gegenuber D7
ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56

EPU) .

Aus dem Vor st ehenden fol gt, dall der Gegenstand des
Anspruchs 6 des Hauptantrags nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU). Da

Uber einen Antrag nur als Ganzes entschi eden werden kann,
i st der Hauptantrag der Patentinhaberin

(Beschwer def Ghrerin 02) zurickzuwei sen
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1. Hlfsantrag (Patentinhaberin (Beschwerdefthrerin 01))

7.

7.2

1337.D

Ver f ahr ensfragen

D e Anspruchsfassung des 1. Hil fsantrags wurde von der
Pat ent i nhaberin (Beschwerdefihrerin 01) erst in der
nindl i chen Ver handl ung ei ngereicht. Di e Einsprechende
(Beschwerdef ihrerin 02) bestritt die Zul 4ssigkeit dieses
1. Hilfsantrags, da dieser verspatet eingereicht worden

sei .

We in nehreren Entscheidungen festgestellt, liegt es im
Er messen der Beschwerdekamer, geanderte Anspriche in
das Beschwerdeverfahren zuzul assen (Rechtsprechung der
Beschwer dekammer n des Européai schen Patentants, 4. Auf-

| age 2001, VII.D.14.1). Imvorliegenden Fall macht die
Kanmer von i hrem Ernmessensspi el rauns gebrauch und | aRt
trotz der spaten Vorlage den 1. Hilfsantrag zu, weil

di ese Vorl age ei ne Reaktion des Patentinhabers (Be-
schwer def ihrers 01) auf die vorangegangene Di skussion in
der mindlichen Verhandlung ist, der 1. Hilfsantrag nur

ei ne geringfugi ge Anderung beinhaltet, von der die

Ei nsprechende (Beschwerdefihrerin 02) nicht uberrascht
wer den konnte, und di e spate Einreichung keine

Ver f ahr ensver zégerung bew rkt .

Ander ungen

Di e Anspriche des 1. Hilfsantrags unterschei den sich von
den Ansprichen des Hauptantrags | ediglich dadurch, dal
der Anspruch 6 des Hauptantrags gestrichen und die

ver bl i ebenen Anspriche 7 bis 10 umuneriert wurden
(jetzt Anspriche 6 bis 9) und der Rickbezug in den
Ansprichen 8 und 9 entsprechend gedndert wurde. D e
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gednderten Anspriche des 1. Hilfsantrags erfillen somt
die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und (3) und 84 EPU.
Auch di e Ei nsprechende (Beschwerdefihrerin 02) erhob

di esbezigl i ch kei ne Ei nwéande.

Neuhei t

Di e Ausfidhrungen zur Neuheit der Anspriche des Haupt -
antrags gelten anal og fur die entsprechenden Anspriche
des 1. Hilfsantrags. Daher sind die Anspriuche 1, 3 und 4
sow e die Anspriche 5 bis 9 (soweit sie sich direkt oder
i ndi rekt auf Anspruch 1 ruckbezi ehen) neu gegenuber D7
(Artikel 54 (1) und (2) EPU) und neu gegeniiber D8
(Artikel 54 (3) und (4) EPU) (siehe Punkt 5.3, oben).

Ebenso sind die Anspriche 2 und 5 bis 9 (sowit sie sich
di rekt oder indirekt auf Anspruch 2 rickbezi ehen) neu
gegeniiber D8 (Artikel 54 (3) und (4) EPU) und die
Anspriche 7 bis 9 (soweit sie sich direkt oder indirekt
auf Anspruch 2 rickbezi ehen), denen die Prioritéat des
Streitpatents nicht zuerkannt werden kann, neu gegenuber
D7 (Artikel 54 (1) und (2) EPU) (siehe Punkt 5.4).

Erfinderi sche Tatigkeit

Bei den Ansprichen des 1. Hilfsantrags ist nur nehr zu
unt ersuchen, ob die Anspriche 7 bis 9 (soweit sie sich
di rekt oder indirekt auf Anspruch 2 rickbezi ehen) auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit beruhen, da die
Anspriche 1, 3 und 4 sowie 5 bis 9 (soweit sie sich

di rekt oder indirekt auf Anspruch 1 rickbezi ehen) und
di e Anspriche 2 sowie 5 und 6 (soweit er sich auf
Anspruch 2 ruickbezi ehen) aus den in den Punkt 6.2
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bis 6.5 genannten G inden auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhen (Artikel 56 EPU).

Anspruch 7

10. 2. 1 Da dem Anspruch 7, der dem Anspruch 8 des Hauptantrags

entspricht, die Prioritéat nicht zuerkannt werden kann
(siehe Punkt 4.5.4), ist fidr das Verfahren genald
Anspruch 7 das Dokunent D7 der nachstliegende Stand der
Techni k.

10.2.2Die in Punkt 6.6.2 fornmulierte objektive Aufgabe trifft

auch fur das Verfahren gemal? Anspruch 7 des 1. Hilfsan-
trags zu. Somt ist fur ein Verfahren gemal3 Anspruch 7
di e objektive Aufgabe in der Verbesserung des in D7
beschri ebenen Lyocel | -Verfahrens zu sehen. Die Lésung
di eser Aufgabe ist die Einstellung eines bestimten pH
Berei chs, wobei die pH Werteinstellung dadurch erreicht
wi rd, dall das gebrauchte Fall bad tber ein nodifiziertes
Adsor ber harz, einen al kalischen Ani onenaustauscher und
zum ndest teilweise uUber einen sauren Kationenaus-

tauscher geleitet wrd.

10. 2. 3Di e nun vorgeschri ebenen spezifische Konbination von

1337.D

Ver f ahr ensmalBnahnmen wird in D7 weder erwdhnt noch
angedeutet. So kann D7 allein keinen H nweis auf die nun
vor geschl agene Loésung |iefern.

Auch das von der Ei nsprechenden (Beschwerdefthrerin 02)
angezogene Dokunent D2 enthalt keinen H nweis auf die
Losung der objektiven Aufgabe. D2 beschrei bt zwar die
Rei ni gung von gebraucht en Am noxi dl 6sungen mt stark
basi schen Ani onenaust auschern, jedoch nicht, die

Ani onenaust auscher zur Einstellung des pH Wertes der
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Am noxi dl 6sung zu verwenden, und schon gar nicht die
Konmbi nati on von Adsorberharz, Anionen- und Kationenaus-
tauscher. Somt kann auch D2, allein oder in Konbination
mt D7 keinen H nweis auf die Verfahrensmalinahnen des
Anspruchs 7 liefern

10. 2. 4 Zusammenf assend i st daher festzustellen, dal der
CGegenstand des Anspruchs 7 auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU).

10.3 Anspriuche 8 und 9
Di e Anspriuche 8 und 9 betreffen weiter eingeschréankte
Ausf Uhrungsf ornmen und beruhen daher ebenfalls auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU). Von Seiten
der Ei nsprechenden (Beschwerdefthrerin 02) wirden

di esbezigli ch kei ne Ei nwdnde er hoben.

11. Aus dem Vor st ehenden fol gt, dal di e Anspriche des
1. Hilfsantrags die Erfordernisse des EPU erfillen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Der Hauptantrag der Beschwerdefihrerin 01 wird

zur ickgew esen

1337.D
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3. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zuridckverw esen, das Patent auf Basis des
H | fsantrags 1, eingereicht widhrend der nundlichen
Ver handl ung, und ei ner eventuell noch anzupassenden

Beschrei bung aufrecht zuerhal ten

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmaier R Young
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