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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (nachstehend
"Beschwerdefihrerin") richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europaische
Patent Nr. 2 588 217 (nachstehend "das Streitpatent")

zu widerrufen.
Anspruch 1 in erteilter Fassung lautet wie folgt:

"Verfahren zur Trennung eines Rohgasstroms (17)

welches durchgefiihrt wird in einer Apparatur umfassend
eine Feedstromtrennstufe (1), eine Retentattrennstufe
(2) und eine Permeattrennstufe (3), jeweils als
Membrantrennstufen, sowie zumindest einen Kompressor
(4) und/oder zumindest eine, bevorzugt eine oder zwei,

Vakuumpumpe (n) ,

wobel die Feedstromtrennstufe (1) einen Feedstrom (5),
bestehend aus mindestens zweli Komponenten A und B,
wobeli A die leichter permeierende Komponente ist, 1in
einen ersten Permeatstrom (6) und einen ersten

Retentatstrom (7) auftrennt,

die Retentattrennstufe (2) den ersten Retentatstrom (7)
in einen zweiten Permeatstrom (9), der dem Rohgasstrom
(17) zugefiihrt wird, und einen zweiten Retentatstrom
(8), der als erstes an Komponente B angereichertes

Produkt entnommen wird, aufteilt,

die Permeattrennstufe (3) den ersten Permeatstrom (6),
in einen dritten Retentatstrom (10), der dem Rohgas-
strom (17) zugefiihrt wird, und einen dritten
Permeatstrom (11), der als zweites an Komponente A

angereichertes Produkt entnommen wird, aufteilt,

der erste Permeatstrom (6) keiner Rekompression

unterworfen wird,
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das im zwelten Permeatstrom (9) und im dritten
Retentatstrom (10) riickgefiihrte Gasvolumen in Summe

weniger als 60 Vol. % des Volumens des Rohgasstroms
(17) betragt,

die Konzentration der Komponente A, nach Riickfiihrung
des zweiten Permeatstroms (9) und des dritten
Retentatstroms (10), im Feedstrom (5) erhéht wird,
bevorzugt um mindestens 2%, besonders bevorzugt um
mindestens 3% und besonders bevorzugt um 3 bis 40%,
jeweils im Vergleich zu dessen Konzentration im

Rohgasstrom (17), und

- zumindest in der Feedstromtrennstufe (1), bevorzugt
jedoch in allen drei Membrantrennstufen (1) bis (3),
Gasseparationsmembranmodule mit einer
Gemischtgasselektivitdt hinsichtlich der Komponenten A

und B von mindestens 30 verwendet werden."

Es wurden drei Einspriche gegen das Streitpatent
eingereicht und auf die unter Artikel 100 a) bis c¢) EPU
genannten Grinde gestitzt. Im Einspruchsverfahren

wurden unter anderem folgende Beweismittel eingereicht.
D5: JP 2009-242773 A
D5a: Englische Ubersetzung von D5

D6: Tanaka and Okamoto, Materials Science of
Membranes for Gas and Vapor Separation, Wiley,
2006, Seiten 271 bis 291.

D7: Robeson, J. Membrane Science, 320 (2008), Seiten
390 bis 400.
D10: Simulationsrechnungen der Einsprechenden 2 fiir

das Verfahren von D5/Dba

D15: Simulationsrechnungen der Einsprechenden 3 fir

das Verfahren von D5/Db5a

D16: WO 2011/009919 Al



Iv.

VI.

- 3 - T 1020/19

Die Einspruchsabteilung kam hinsichtlich der damals
anhdngigen Antrédge (Hauptantrag: das Streitpatent in
erteilter Fassung und Hilfsantradage 1 und 2) =zu

folgendem Schluss:

- Der Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU stehe
der Aufrechterhaltung des Streitpatents in

erteilter Fassung nicht entgegen.

- Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 so wie des
Anspruchs 1 gemaR Hilfsantrag 1 und 2 sei
allerdings nicht erfinderisch, ausgehend von D5/D5a

als nachstliegendem Stand der Technik.

In ihrer Beschwerdebegriindung und in einem den
Beschwerdeerwiderungen der Einsprechenden folgenden
Schriftsatz vertrat die Beschwerdefihrerin unter
anderem die Auffassung, dass der beanspruchte
Gegenstand ausreichend offenbart sei. Er sei ferner
erfinderisch ausgehend von D5/D5a als nadchstliegendem
Stand der Technik. Sie stiitzte ihre Argumente unter
anderem auf folgende neu eingereichte Beweismittel (von

der Beschwerdefiithrerin als D26 und D27 genannt) :

AQ026: Simulationsrechnungen analog Beispiel 1 des
Streitpatents mit Verringerung der COp-

Konzentration durch die Rickfiihrung

A027: Simulationsrechnungen fiir das Verfahren von D5/

D5a bei Verwendung von Polyimidmembranen aus D16

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefilhrerin sieben Anspruchssatze gemalb

Hilfsantrdagen 1 bis 7 ein.

In ihren Erwiderungen zur Beschwerdebegriindung
vertraten die Einsprechenden 1 bis 3 (nachstehend
"Beschwerdegegnerinnen 1 bis 3") unter anderem die
Ansicht, dass der beanspruchte Gegenstand nicht

ausreichend offenbart und ausgehend von D5/D5a als
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nachstliegendem Stand der Technik nicht erfinderisch
sei. Die Beschwerdegegnerin 2 stitzte ihre Argumente
unter anderem auf das folgende neu eingereichte
Beweismittel (von der Beschwerdegegnerin 2 als D28:
"Detailed Material Balance of D5/D5a, Table 3, line 2"

genannt) :

AQ028: Simulationsrechnungen fiir das in der Tabelle 3,
Reihe 2 von D5/Dba offenbarte Verfahren.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten zudem die

Nichtzulassung der Hilfsantrdge 2 bis 7.

Die Parteien wurden antragsgemal zu einer miindlichen
Verhandlung geladen. Zur Vorbereitung der miindlichen
Verhandlung erging eine Mitteilung der Kammer gemal
Artikel 15 (1) VOBK 2020.

Mit einem darauffolgenden Schriftsatz erwiderte die

Beschwerdefihrerin auf die Mitteilung der Kammer.

Mit einer weiteren Mitteilung teilte die Kammer den
Parteien mit, dass die mindliche Verhandlung als

Videokonferenz stattfinden wird.

Am 10. und 11. Juli 2023 fand die miindliche Verhandlung
vor der Kammer in Anwesenheit aller Parteien als

Videokonferenz statt.
Antrage

Die abschlieBenden Antradge der Parteien, die fir die

Entscheidung relevant sind, lauten wie folgt:

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Streitpatents in erteilter Fassung. Hilfsweise
beantragte sie die Aufrechterhaltung des Streitpatents
im Umfang eines der mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Hilfsantrdge 1 bis 7. Die

Beschwerdefiithrerin beantragte ferner die Zulassung der
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im Schriftsatz vom 29. November 2018 enthaltenen Anlage
2, der mit der Beschwerdebegrindung eingereichten
Beweismittel A026 und A027 so wie des mit der
Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden 2 eingereichten
Beweismittels A028.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Bestatigung
der angefochtenen Entscheidung, d.h. die Zurickweisung
der Beschwerde. Sie beantragten ferner die
Nichtzulassung der mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Hilfsantrage 2 bis 7. Die
Beschwerdegegnerin 3 beantragte zudem die
Nichtzulassung des mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Hilfsantrags 1. Zusatzlich beantragten
die Beschwerdegegnerinnen, die Beweismittel A026 und
AQ027 nicht zum Verfahren zuzulassen. Die
Beschwerdegegnerin 2 beantragte ferner, das mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichte Beweismittel A028 zum
Verfahren zuzulassen. Die Beschwerdegegnerin 3
beantragte zudem, die im Schriftsatz vom 29. November
2018 enthaltene Anlage 2 (nachstehend "Anlage 2") der
Beschwerdefiithrerin nicht zum Verfahren zuzulassen. Die
Beschwerdegegnerin 3 beantragte ferner die Zulassung
eines weiteren Einwands mangelnder erfinderischer
Tatigkeit ausgehend von D1 in Kombination mit
allgemeinem Fachwissen, sollte die Kammer zum Schluss
kommen, dass der beanspruchte Gegenstand erfinderisch
ausgehend von D5/D5a ist. Die Beschwerdegegnerin 1
beantragte zudem, den Einwand gegen die erfinderische
Tatigkeit auf der Grundlage der Kombination von D5/Db5a
mit D1 zu bericksichtigen. Sollte die Kammer die
angefochtene Entscheidung nicht bestatigen und diesen
Einwand nicht bericksichtigen, beantragte sie die
Zurickverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung,
damit dieser Einwand diskutiert werden kann. AuBerdem
beantragten die Beschwerdegegnerinnen 2 und 3, den

wahrend der mindlichen Verhandlung vorgebrachten
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Sachvortrag der Beschwerdefihrerin, dass die Fachperson
zum Anmeldetag das anspruchsgemale Verfahren unter
Verwendung von Software-gestiutzten
Simulationsrechnungen ohne unzumutbaren Aufwand

ausfihren kann, nicht zum Verfahren zuzulassen.

Im Folgenden werden die fiir die vorliegende
Entscheidung relevanten Ausfiihrungen der
Beschwerdefiithrerin zusammengefasst. Weitere
Einzelheiten sind den Griinden dieser Entscheidung zu

entnehmen.
Zulassung der Beweismittel A026 und AQ027:

- Das Einreichen der Dokumente A026 und A027 stelle
eine Reaktion auf Einwande dar, die erstmals in der
angefochtenen Entscheidung bzw. am letzten Tag der
von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist vor der

miindlichen Verhandlung erhoben worden seien.

- Die Beschwerdefiihrerin habe somit A026 und A027 vor
der Einspruchsabteilung nicht einreichen konnen.

Diese Beweismittel seien daher zuzulassen.

Zulassung des Sachvortrags, dass die Fachperson zum
Anmeldetag das anspruchsgemale Verfahren unter
Verwendung von Software-gestiutzten
Simulationsrechnungen ohne unzumutbaren Aufwand

ausfiuhren kann:

- Die Anwendung einer Software fir die Ausfiihrung des
im erteilten Anspruch 1 definierten Verfahrens sei
gangige Praxis einer Fachperson, siehe zum Beispiel

den im Streitpatent zitierten Stand der Technik.

- Dieser Sachvortrag sei fir die
Beschwerdegegnerinnen nicht tberraschend, weil sie
selbst eine solche Software fir die

Simulationsrechnungen D10 und D15 benutzt hatten.
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- Der Sachvortrag hatte daher zugelassen werden

missen.
Ausfihrbarkeit:

- Die im Streitpatent offenbarten Beispiele 1 bis 4
gaben der Fachperson eine klare Lehre hinsichtlich

der Betriebszustdnde des beanspruchten Verfahrens.

- Weitere Angaben seien den Absatzen [0043], [0047],
[0048] und [0051] des Streitpatents zu entnehmen.

- Die Simulationsrechnungen D10, D15 und A028 der
Beschwerdegegnerinnen bestatigten ferner, dass die
Fachperson in der Lage sei, das beanspruchte

Verfahren ohne unzumutbaren Aufwand auszufihren.

- Die im erteilten Anspruch 1 definierte Erfindung

seli daher ausfihrbar.

- Die gleichen Argumenten wirden fir den Gegenstand

des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 gelten.
Zulassung der Hilfsantrédge 2 bis 7:

- Hilfsantrdge 2 bis 7 stellten eine Reaktion auf
Einwande dar, die erstmals in der angefochtenen
Entscheidung bzw. am letzten Tag der von der
Einspruchsabteilung gesetzten Frist vor der

mindlichen Verhandlung erhoben worden seien.

- Die Beschwerdefithrerin habe daher Hilfsantradge 2
bis 7 nicht vor der Einspruchsabteilung einreichen

kdonnen.

- AuBRerdem seien samtliche Hilfsantrage 2 bis 7
konvergent. Diese Hilfsantrdge hatten daher

zugelassen werden missen.

- Selbst wenn Hilfsantrédge 2 bis 7 wahrend der
miindlichen Verhandlung eingereicht worden waren,

seien sie zuzulassen gewesen.
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- Insbesondere Hilfsantrag 2 enthalte namlich

lediglich die Streichung einer Alternative. Gemal
der Rechtsprechung der Beschwerdekammern habe daher
Hilfsantrag 2 keine Anderung des
Beschwerdevorbringens dargestellt, siehe
Entscheidungen T 1597/16 und T 0713/14, sodass er

zuzulassen gewesen sei.

- Hilfsantriage 2 bis 7 hatten ferner eine Reaktion

auf die Uberraschende Wende des Verfahrens
hinsichtlich der Ausfihrbarkeit und auf ein erst in
der miindlichen Verhandlung vorgebrachtes Argument
der Beschwerdegegnerinnen dargestellt.

AuBergewbhnliche Umstédnde hatten vorgelegen.

- AuBerdem hatten insbesondere Hilfsantrdge 2, 3 und

7 die Bedenken der Kammer hinsichtlich der
Ausfihrbarkeit des Hauptantrags prima facie

ausgeraumt.

- Auch unter Berilicksichtigung der Erfordernisse des
Artikel 13 (1) und (2) VOBK 2020 hatten
Hilfsantrage 2 bis 7 daher zugelassen werden

mussen.

Im Folgenden werden die fiir die vorliegende
Entscheidung relevanten Ausfiihrungen der
Beschwerdegegnerinnen zusammengefasst. Weitere
Einzelheiten sind den Griinden dieser Entscheidung zu

entnehmen.
Zulassung der Beweismittel A026 und A027:

- A026 und A027 stellten eine Reaktion auf Einwande
dar, die bereits in der Einspruchsschrift erhoben

worden waren.

- Insbesondere war der auf die Kombination der D5/Dba

mit dem Dokument D16 gestiitzte Einwand identisch
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mit dem Einwand, der auf der Kombination der D5/D5a

mit D6 oder D7 basierte.

- A026 und AQ027 hatten daher bereits vor der
Einspruchsabteilung eingereicht werden konnen und

mussen.

Zulassung des Sachvortrags, dass die Fachperson zum
Anmeldetag das anspruchsgemdRe Verfahren unter
Verwendung von Software-gestitzten
Simulationsrechnungen ohne unzumutbaren Aufwand

ausfihren kann:

- Es sei im Beschwerdeverfahren vor der mindlichen
Verhandlung nicht vorgetragen worden, dass es eine
Software ermdglichen wiirde, das beanspruchte

Verfahren ohne unzumutbaren Aufwand auszufihren.

- Dieser Sachvortrag werfe komplexe Fragen auf und

solle nicht zugelassen werden.
Ausfihrbarkeit:

- Die Beispiele 1 bis 4 des Streitpatents offenbarten
sehr spezifische Betriebzustande, die zu den in

Anspruch 1 genannten Merkmalen fuhrten.

- Das Streitpatent enthalte jedoch keine allgemeine
Lehre, die lber die Beispiele hinausgehend
offenbare, welche Parameter einzustellen seien, um
sicherzustellen, dass insbesondere die
anspruchsgemédle Erhohung der Konzentration der

Komponente A nach Rickfihrung erhalten werde.

- Eine Vielzahl von Parametern, wie beispielsweise,
die Zusammensatzung des aufzutrennenden
Rohgasstrom, die Selektivitat der eingesetzten
Membranmodule, die ausgewdahlte Membranflache, die
Dricke und Volumenstrome, konnten Auswirkungen auf

die Konzentration der Komponente A nach Rickfihrung
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haben. Eine Lehre Uber diese Auswirkungen sei

allerdings im Streitpatent nicht offenbart.

- Sowohl die anspruchsgemaBen Beispiele 1 bis 4 als
auch das Vergleichsbeispiel des Streitpatents
zeigten diese Erhdhung der Konzentration der
Komponente A nach Rickfiithrung, sodass dieser
Vergleich keine Lehre iber die Parameter liefere,

die flir diese Erhohung zustandig seien.

- Die in A028 mit einer Selektivitat von 75
durchgefithrte Simulationsrechnung zeige zwar, dass
diese Erhohung der Konzentration der Komponente A
nach Rickfihrung keine direkte Konsequenz einer
Selektivitat Uber 30 sei. Sie stelle jedoch kein am
Anmeldetag vorhandenes allgemeines Fachwissen dar,
das der Fachperson erlauben wirde, diese Erhdhung

zu erhalten.

- Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei somit

nicht ausfihrbar.

- Der gleiche Einwand gelte fir den Gegenstand des

Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1.
Zulassung der Hilfsantradge 2 bis 7:

- Hilfsantrdage 2 bis 7 stellten eine Reaktion auf
Einwande dar, die bereits in der Einspruchsschrift

erhoben worden waren.

- Diese Hilfsantrdge hatten daher bereits vor der
Einspruchsabteilung eingereicht werden konnen und

missen.

- Sie seien somit nicht zuzulassen.
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Entscheidungsgriunde

Das erfindungsgemale Verfahren

1.

Der erteilte Anspruch 1 (Punkt II oben) betrifft ein
Verfahren zur Trennung eines mindestens zweil
Komponenten A und B enthaltenden Gasstroms mittels
einer Feedstromtrennstufe, einer Retentattrennstufe und
einer Permeattrennstufe. Wie oben ausgefiihrt, enthalt

Anspruch 1 insbesondere folgende Merkmale:

a) mindestens die Feedstromtrennstufe hat
Membranmodule mit einer Selektivitat hinsichtlich

der Komponenten A und B von mindestens 30;

b) das im zweiten Permeatstrom und im dritten
Retentatstrom rickgefithrte Gasvolumen betragt in
Summe weniger als 60 Vol.% des Volumens des

Rohgasstroms;

c) die Konzentration der Komponente A, nach
Rickfihrung des zweiten Permeatstroms und des
dritten Retentatstroms, wird im Feedstrom zur
Feedstromtrennstufe im Vergleich zu dessen

Konzentration im Rohgasstrom erhoht.

Die drei oben mit den Buchstaben a), b) und c)
gekennzeichneten Merkmale werden nachfolgend auch als

Merkmale (a), (b) und (c) bezeichnet.

Anlage 2 und A026 bis A028 - Zulassung zum Verfahren

2.

Die Beschwerdegegnerin 3 beantragte, Anlage 2 nicht zum

Verfahren zuzulassen.

In der mindlichen Verhandlung entschied die Kammer, den
Antrag der Beschwerdegegnerin 3 auf Nichtzulassung der

Anlage 2 abzulehnen und diese Anlage zum Verfahren
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zuzulassen. Da die Endentscheidung zugunsten der
Beschwerdegegnerinnen ergeht (siehe unten), eribrigt
sich eine Begrindung der Kammer hinsichtlich der

Zulassung der Anlage 2.

Auch A028 wurde von der Kammer in das Verfahren
zugelassen. Da keine der Verfahrensbeteiligten die
Nichtzulassung von A028 beantragt hat, eribrigt sich

auch hier eine Begriindung durch die Kammer.

Die Beweilsmittel A026 und A027 wurden von der
Beschwerdefiihrerin erstmals mit der

Beschwerdebegriindung eingereicht (siehe oben).

Alle Beschwerdegegnerinnen beantragten unter Bezugnahme
auf die Erfordernisse des Artikels 12 (4) VOBK 2007,

AQ026 und A027 nicht zum Verfahren zuzulassen.

GemaRl Artikel 12 (4) VOBK 2007 (anwendbar gemal
Artikel 24 und 25 VOBK 2020) hat die Kammer die
Befugnis, unter anderem Beweismittel nicht zum
Verfahren zuzulassen, die bereits erstinstanzlich

hatten vorgebracht werden kdnnen.

AQ026 stellt eine neue Simulationsrechnung dar, womit
ein neues Vergleichsbeispiel generiert wurde. Laut
Beschwerdefiithrerin (Beschwerdebegriindung, Seite 6,
zwelter Absatz) belege A(026 die technische Wirkung des
"Merkmals (c)" des erteilten Anspruchs 1. Die
Beschwerdefiihrerin fihrte aus, dass A026 eine Reaktion
auf den Einwand der Einspruchsabteilung darstelle, dass
Merkmal (c) keine technische Wirkung habe. Dieser
Einwand sei erstmals in der Entscheidungsbegriindung
vorgebracht worden. Auf Seite 7 der Einspruchsschrift
hatte die Beschwerdegegnerin 2 lediglich generisch
darauf verwiesen, dass Merkmal (c) in den
anspruchsgemdlen Beispielen sowie im Vergleichsbeispiel
immer getroffen sei. Die Fokussierung in der

angefochtenen Entscheidung auf die technische Wirkung
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des Merkmals (c) alleine sei daher fir die
Beschwerdefihrerin iberraschend gewesen, zumal sich die
Einspruchsabteilung in der Ladung zur mindlichen
Verhandlung dazu nicht geduBert habe. Somit hatte A026
nicht friher einreicht werden konnen. AuBerdem erganze
AQ026 die Lehre des Streitpatents und vermittle somit
ein umfassendes Bild der technischen Wirkungen des

beanspruchten Verfahrens.

Die Beschwerdefiihrerin war ferner der Auffassung, dass
AQ027 eine Reaktion auf den Einwand der
Beschwerdegegnerin 3 hinsichtlich der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit im Lichte der D5/D5a in
Kombination mit D16 darstelle. Insbesondere enthalte
A027 neue Simulationsrechnungen fiir das aus D5/Db5a
bekannte Verfahren bei Verwendung von aus D16 bekannten
Polyimidmembranen. Laut Beschwerdefithrerin
(Beschwerdebegriindung, Seite 12, letzter Absatz) zeige
AQ27, dass die Fachperson, auch wenn sie im Verfahren
von D5/D5a Membranen verwende, die eine anspruchsgemiBe
Selektivitat von mindestens 30 aufweisen und die somit
Merkmal (a) des erteilten Anspruchs 1 erfiillen, nicht
zu einem Verfahren gelangen wiirde, welches Merkmal (b)
oder (c) des erteilten Anspruchs 1 aufweise. Der auf
der Kombination der D5/D5a mit D16 basierende Einwand
sel erstmals auf Seite 19 des erstinstanzlichen
Schriftsatzes der Beschwerdegegnerin 3 vom 13. Dezember
2018 erhoben worden. Da die von der Einspruchsabteilung
fir eine Erwiderung der Beschwerdefiihrerin gesetzte
Frist schon abgelaufen gewesen sei, habe eine Reaktion
auf diesen Einwand vor der Einspruchsabteilung nicht
mehr erfolgen kdénnen. Daher sei die
Beschwerdebegriindung der frihest mogliche Zeitpunkt filir
die Einreichung von A027 gewesen. Selbst annehmend,
dass die Beschwerdegegnerin 2 bereits auf Seite 7 der
Einspruchsschrift einen &dhnlichen Einwand auf Basis von

D5/D5a in Kombination mit D6 oder D7 erhoben héatte,
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habe sich die Einspruchsabteilung nur auf D16 als
Kombinationsdokument bezogen. Die Beschwerdefiihrerin
verwies diesbeziiglich auf die angefochtene
Entscheidung, Seite 15, Punkt D.5. Hier sei nur Dl6,
nicht aber D6 oder D7, genannt worden. Dies zeige eine
héhere Relevanz von D16. Zudem zeige A027 bei einem
Vergleich zwischen den darin enthaltenen Tabellen 5 und
7, analog zu A026, eine technische Wirkung des Merkmals
(c) des Anspruchs 1. Somit sei A027 auch aus den

gleichen Grinden wie A026 zuzulassen.

Die Kammer hat aufgrund folgender Erwagungen
entschieden, A026 und A027 nicht zum Verfahren

zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin 2 hat in ihrer Einspruchsschrift
auf Seite 7, dritter Absatz (siehe den Satz beginnend
mit "Moreover, as regards feature (c) of Claim

1" [AuBerdem, was Merkmal (c) des Anspruchs 1
anbelangt] (Ubersetzung durch die Kammer)) spezifisch
beanstandet, dass die Beschwerdefiihrerin keine mit
Merkmal (c) des erteilten Anspruchs 1 verbundene
technische Wirkung bewiesen habe. Somit wurde der
Einwand, dass Merkmal (c) an sich keine technische
Wirkung aufweist, gleich am Anfang des
Einspruchsverfahrens erhoben. Eine entsprechende
Reaktion der Beschwerdefilhrerin in Form der A026 hatte
daher erstinstanzlich in direkter Antwort auf die
Einspruchsschrift der Beschwerdegegnerin 2 erfolgen

konnen und missen.

Das gleiche gilt fir den Vergleich zwischen den in AQ027
enthaltenen Tabellen 5 und 7 hinsichtlich der

technischen Wirkung des Merkmals (c).

Die gleiche Betrachtung gilt auch fir das Argument der
Beschwerdefiihrerin, A027 sei als Reaktion auf den in

der Entscheidung der Einspruchsabteilung befindlichen
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Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit auf der
Grundlage der D5/D5a in Kombination mit D16 eingereicht
worden. So hat die Beschwerdegegnerin 2 bereits in
ihrer Einspruchsschrift auf Seite 7, zweiter Absatz,
einen analogen Einwand mangelnder erfinderischer
Tatigkeit ausgehend von D5/D5a im Lichte der D6 und/
oder D7 erhoben. Beide Dokumente D6 und D7 offenbaren
analog zu D16 Polyimidmembranen mit einer Selektivitat
weit iber 30 zur Trennung von CO;/CHz Mischungen. Somit
hatte die Beschwerdefihrerin A027 bereits in direkter
Reaktion auf diesen Einwand in der Einspruchsschrift

der Beschwerdegegnerin 2 einreichen konnen und missen.

Es ist fir die Kammer nicht ersichtlich, dass, wie von
der Beschwerdefiithrerin vorgebracht wurde, D16 eine
hohere Relevanz als D6 oder D7 besitzt und daher A027
erst in Reaktion auf die Bezugnahme auf D16 in der
Entscheidung der Einspruchsabteilung hédtte eingereicht
werden koénnen. So kann die Tatsache, dass sich die
Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung nur auf D16,
nicht aber auf D6 oder D7 stitzt, fir sich genommen die
Auffassung der Beschwerdefihrerin nicht stiitzen.
Insbesondere hat die Einspruchsabteilung in ihrer
Entscheidung (siehe Seite 15, Punkt D.5) lediglich
beispielhaft auf D16 als Sekundardokument Bezug
genommen ("Er [die Fachperson] wiirde somit zum Beispiel
das Dokument D16 in Betracht ziehen" (Text in eckigen
Klammern und Hervorhebung durch die Kammer). Unabhangig
hiervon andert die Relevanz der D16 nichts an der
Tatsache, dass, wie oben ausgefiihrt, A027 bereits in
direkter Reaktion auf das auf der Grundlage der D6 und
D7 als Sekundardokument gemachte Vorbringen der
Beschwerdegegnerin 2 in ihrer Einspruchsschrift héatte

eingereicht werden konnen und miissen.

Unabhangig hiervon stellt A027 eine Reaktion auf die

mit den Einspruchsschriften der Beschwerdefihrerinnen
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vorgelegten D10 und D15 dar. Dies wurde von der
Beschwerdefihrerin nicht bestritten. Die beiden
Dokumente werfen die Frage auf, ob ein Verfahren gemal
D5/D5a Merkmale (b) und (c) aufweisen wlrde, wenn
Membranen mit einer Selektivitat von mindestens 30
(d.h. Merkmal (a)) eingesetzt wlirden. Genau dieser
Frage gehen die Simulationsrechungen in A027 nach. Auch
aus diesem Grund hatte die Reaktion der
Beschwerdefihrerin in Form der A027 somit
erstinstanzlich in direkter Antwort auf die
Einspruchsschriften, und nicht erst mit der

Beschwerdebegrindung, erfolgen kodonnen und missen.

Aus diesen Griinden hat die Kammer entschieden, die
Beweismittel A026 und A027 gemalR Artikel 12 (4) VOBK

2007 nicht zum Verfahren zuzulassen.

Sachvortrag der Beschwerdefiihrerin, dass die Fachperson zum

Anmeldetag das anspruchsgemale Verfahren unter Verwendung von

Software-gestitzten Simulationsrechnungen ohne unzumutbaren

Aufwand ausfuhren kann - Zulassung zum Verfahren

5.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer hat die
Beschwerdefihrerin wahrend der Erdrterung der
Ausfiihrbarkeit des beanspruchten Verfahrens unter
anderem ausgefiihrt, dass die Fachperson das
beanspruchte Verfahren insbesondere mit einer Software-
gestiitzten Simulationsrechnung so ausfithren kénne, dass
sie die Merkmale (a) bis (c) des Anspruchs 1 (siehe
oben) in der Software fest vorgibt und die iUbrigen die
Betriebsbedingungen charakterisierenden Parameter
"frei" lasse. Die Software liefere dann entsprechende
Betriebsbedingungen, die erlauben wiirden, ein Verfahren
mit den fest vorgegebenen und anspruchsgemalen
Merkmalen (a) bis (c) zu realisieren. Ein solches

Software-gestiitztes Verfahren sei gangige Praxis der
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Fachperson, dessen Ausfiihrung daher mit keinem
unzumutbaren Aufwand verbunden sei. Dieser Sachvortrag
seili fir die Beschwerdegegnerinnen nicht Uberraschend.
Ein Beweis dafir seien die Simulationsrechnungen D10
und D15, die von den Beschwerdegegnerinnen selbst
durchgefihrt wurden. Diese Simulationsrechnungen
bestatigten, wie die Fachperson Ublicherweise vorgeht.
AuBerdem sei die oben genannte Anwendung einer Software
aus den im Streitpatent zitierten Dokumenten des

Standes der Technik bekannt.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, diesen wahrend
der mindlichen Verhandlung ausgefiihrten Sachvortrag der

Beschwerdefihrerin nicht zum Verfahren zuzulassen.

Da der Sachvortrag wdhrend der miindlichen Verhandlung
vor der Kammer erfolgte, ist fir dessen Zulassung
Artikel 13(2) VOBK 2020 zu bericksichtigen (anwendbar
gemal Artikel 24 und 25 VOBK 2020). GemaB Artikel 13(2)
VOBK bleiben Anderungen des Beschwerdevorbringens eines
Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mundlichen
Verhandlung grundsatzlich unberiicksichtigt, es sei
denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige
Grinde dafiir aufgezeigt, dass auBergewdbhnliche Umstéande

vorliegen.

Die Kammer stellt fest, dass die Beschwerdegegnerin 2
in ihrer Beschwerdeerwiderung (siehe Seiten 18 bis 21)
detaillierte Einwadnde der mangelnden Ausfilthrbarkeit der
beanspruchten Erfindung erhoben hatte. Sie hatte unter
anderem ausgefithrt, dass das Streitpatent der
Fachperson keine ausreichende Information zur Verfiigung
stelle, um die Auftrennung von Rohgasstrdmen aller
denkbaren Zusammensetzungen in Produktstrome aller
denkbaren Zusammensetzungen und Reinheitsgrade ohne
unzumutbaren Aufwand durchzufihren, und dabei in jedem
Fall sicherzustellen, dass die Anforderungen sowohl von

Merkmal (b) als auch von Merkmal (c) des erteilten
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Anspruchs 1 immer erfillt seien. Und dies insbesondere,
wenn Merkmale (b) und (c) sich nicht zwangslaufig aus
der Auswahl von Membranmodulen ergeben wirden, die

Merkmal (a) erfillten.

Als Erwiderung auf diese detaillierten Einwadnde der
Beschwerdegegnerin 2 hat die Beschwerdefiithrerin vor der
Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung
lediglich ausgefihrt (Schriftsatz vom 16. Januar 2020,
Punkt 1.3 auf Seite 4), dass weder die Zusammensetzung
noch die Reinheit der Produktstrdome Anspruchsmerkmale
seien. AubBerdem sei das Argument, dass bei einer
Gasmischung mit vorgegebener Zusammensetzung nicht fir
jede unter den Anspruch fallende Ausfihrungsform die
gleiche Zusammensetzung der Produktstrdme erhalten
werde, fir die Frage der ausreichenden Offenbarung
unerheblich, da eine konstante Zusammensetzung der
Produktstrome weder ein Anspruchsmerkmal sei, noch zur

Verwirklichung eines Anspruchsmerkmals vorliegen misse.

Die Anwendung einer Software fir die Realisierung eines
alle Merkmale (a) bis (c) aufweisenden Verfahrens war
somit von der Beschwerdefithrerin vor der Zustellung der
Ladung zur mindlichen Verhandlung nicht vorgebracht
worden. Der oben unter Punkt 4 genannte Sachvortrag der
Beschwerdefiihrerin erfolgte daher erstmals in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer und stellt somit
eine Anderung ihres Beschwerdevorbringens zum

letztmbglichen Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens dar.

Von der Beschwerdefilhrerin wurden keine
auBergewbhnlichen Umstande genannt, die die Zulassung
dieser Anderung des Vorbringens rechtfertigen wiirden.
Die Kammer kann auch keine solchen auBergewdhnlichen
Umstande erkennen, zumal der Einwand hinsichtlich eines
moglichen Erreichens der Merkmale (b) und (c) des

erteilten Anspruchs 1 ohne unzumutbaren Aufwand von der



2.

L2,

- 19 - T 1020/19

Beschwerdegegnerin 2 gleich am Anfang des

Beschwerdeverfahrens erhoben wurde.

Im Rahmen der Betrachtung der Zulassungsvoraussetzung
nach Artikel 13(2) VOBK 2020 kann die Kammer auch die
in Artikel 13(1) VOBK genannten Kriterien
beriicksichtigen. Artikel 13(1) VOBK 2020 ermachtigt die
Kammer, bei ihrer Ermessenentscheidung hinsichtlich der
Zulassung einer Anderung des Vorbringens einer
Verfahrensbeteiligten zu beriicksichtigen, ob die
Anderung des Beschwerdevorbringens dieser
Verfahrensbeteiligten der Verfahrensdkonomie abtraglich
ist. Diesbeziiglich stellt die Kammer fest, dass, ware
der oben unter Punkt 4 genannte Sachvortrag der
Beschwerdefilhrerin zugelassen worden, beispielsweise
hatte geprift werden miissen, ob die von der
Beschwerdefilhrerin erwdhnte Anwendung einer Software
fir die Ausfihrung des im erteilten Anspruch 1
definierten Verfahrens gangige Praxis einer Fachperson
zum Anmeldepunkt des Streitpatents war, und ob, wie von
der Beschwerdefiithrerin ausgefiithrt, der im Streitpatent
zitierte Stand der Technik eine solche Anwendung
offenbart. Ferner hatte geprift werden miissen, ob die
Anwendung der Software ohne unzumutbaren Aufwand zum
Anspruchsgegenstand gefiihrt hatte. All diese Punkte
waren zwischen den Parteien strittig. Eine Uberpriifung
dieser Punkte hédtte unzweifelhaft zahlreiche komplexe
Fragen aufgeworfen, so dass eine Zulassung des
Sachvortrags eine Vertagung der miindlichen Verhandlung
zur Folge gehabt hatte. Eine Zulassung ware daher der

Verfahrensokonomie klar abtraglich gewesen.

Die Kammer kann sich hierbei auch nicht dem Argument
der Beschwerdefiihrerin anschlielen, die
Beschwerdegegnerinnen hatten durch den neuen
Sachvortrag der Beschwerdefihrerin nicht iberrascht

sein kénnen, da sie selbst Software-gestiitzte
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Simulationsrechnungen vorgelegt héatten, so dass klar
sei, dass solche Rechnungen gangige Fachpraxis seien.
Im Gegenteil stellen diese Rechnungen wie weiter unten
ausgefihrt kein allgemeines Fachwissen zum
Anmeldezeitpunkt des Streitpatents dar. Die
diesbeziigliche gegenteilige Behauptung der
Beschwerdefihrerin war daher sehr wohl tlberraschend filir

die Beschwerdegegnerinnen.

Aus diesen Grinden hat die Kammer unter
Beriicksichtigung der Erfordernisse des Artikels 13 (1)
und (2) VOBK 2020 entschieden, den wahrend der
mindlichen Verhandlung vorgebrachten Sachvortrag der
Beschwerdefiithrerin, dass die Fachperson zum Anmeldetag
das anspruchsgemale Verfahren unter Verwendung wvon
Software-gestiitzten Simulationsrechnungen ohne
unzumutbaren Aufwand ausfiihren kann, nicht zum

Verfahren zuzulassen.

Hauptantrag - Streitpatent in erteilter Fassung - Anspruch 1 -

Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU

6.

Die Beschwerdefiihrerin vertrat die Auffassung, dass die
Fachperson auf der Grundlage der im Streitpatent
enthaltenden Lehre und des allgemeinen Fachwissens in
der Lage sei, die beanspruchte Auftrennung von
Gasstromen ohne unzumutbaren Aufwand durchzufihren, so
dass insbesondere Merkmal (c) des erteilten Anspruchs 1

erfillt sei.

Sie verwies auf die im Streitpatent offenbarten
erfindungsgemalien Beispiele 1 bis 4. Hier seien unter
anderem die Zusammensetzung des aufzutrennenden
Rohgases, die Selektivitat der eingesetzten
Membranmodule, die Driicke in den verschiedenen
Trennstufen und die Volumenstrdme mit den

entsprechenden Konzentrationen der Komponenten CO, und
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CH4 angegeben. Diese beispielhaften Angaben gaben der
Fachperson eine klare Lehre hinsichtlich der
Betriebszustande des beanspruchten Verfahrens, die
gewadhrleisten, Merkmale (b) und (c) zu realisieren

sobald Merkmal (a) festgelegt sei.

Die Beschwerdefiihrerin fihrte ferner aus, dass die
Fachperson weitere Hinweise beispielsweise beziliglich
des anzuwendenden Stufentrennschnitts und der Bereiche
der im Verfahren einzusetzenden Driicke den Absatzen
[0043], [0048] und [0051] des Streitpatents entnehmen
wliirde. Dem Absatz [0047] des Streitpatents entnehme die
Fachperson zusatzlich die Lehre, dass Merkmale (b) und
(c) des erteilten Anspruchs 1 durch Auswahl der
jeweiligen Membranmodule in den Membrantrennstufen oder
durch die Driicke im System oder durch die Fliisse
gesteuert werden. All diese Informationen ermdglichten
der Fachperson, sicherzustellen, dass Merkmale (b) und
(c) erfillt seien. Hierbei hat die Beschwerdefilthrerin
insbesondere die Ansicht vertreten (siehe die
Beschwerdebegriindung, Seite 3, letzter Absatz, Seite 5,
dritter Absatz, Seite 13, zweiter Absatz so wie den
Schriftsatz vom 19. August 2022, Punkte 2.3.1.3 und
2.3.2.4), dass weder Merkmal (b) noch Merkmal (c) eine
inhdrente Konsequenz von Merkmal (a) seien. Mit anderen
Worten seien diese Merkmale eigenstandig und die
Fachperson konne sie unabhdngig voneinander und

unabhangig von Merkmal (a) gezielt einstellen.

Laut Beschwerdefihrerin sei diese Auffassung zudem
durch die Simulationsrechnungen D10, D15 und A028 der
Beschwerdegegnerinnen bestatigt. Diese
Simulationsrechnungen zeigten, dass die Fachperson in
der Lage sei, das beanspruchte Verfahren ohne
unzumutbaren Aufwand so auszufithren, dass samtliche
Merkmale (a) bis (c) erfillt seien. In Bezug auf die in

A028 mit einer Selektivitat von 75 durchgefihrte
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Simulationsrechnung rdaumte die Beschwerdefihrerin zwar
ein, dass Merkmal (c) nicht erfillt sei. Dies stelle
jedoch eine eindeutige Bestatigung dar, dass Merkmal
(c) keine bloBle Konsequenz der Erfillung des Merkmals
(a) sei. Merkmal (c) sei eigenstandig und werde gezielt
eingestellt. Den anderen in A028 mit kleineren
Selektivitaten durchgefihrten Simulationsrechnungen
habe die Fachperson ferner entnommen, dass eine
Verringerung der Selektivitdt zu einem Verfahren
gefihrt habe, in dem Merkmal (c) erfillt sei. Somit sei
die Fachperson ohne unzumutbaren Aufwand zum

beanspruchten Gegenstand gelangt.

Die Beschwerdefiihrerin war somit der Auffassung, dass
der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im

Streitpatent ausreichend offenbart sei.

Die Kammer erachtet die obigen Argumente der

Beschwerdefithrerin als nicht iberzeugend.

Wie von den Beschwerdegegnerinnen ausgefihrt,
offenbaren samtliche erfindungsgemalen Beispiele 1 bis
4 des Streitpatents (siehe Abséadtze [0065] bis [0072])
eine Verfahrensvariante mit sehr spezifischen
Betriebszustanden, bei der ein spezifischer nur CO» und
CH; enthaltender Rohgasstrom mit einem Mischverhaltnis
von 50 zu 50 aufgetrennt wird. Jede Trennstufe besteht
aus dem gleichen Membranmodul mit einer spezifischen

2

Trennfldche von 5 m“ pro Modul und einer

anspruchsgemédfen Selektivitat von CO, zu CH4 von 45.
AuBerdem werden in den offenbarten Beispielen
spezifische Driicke und VolumenstrOme mit entsprechenden
Konzentrationen von CO, und CH; angegeben. Die Driicke
werden unter anderem mittels eines Reduzierventils und/

oder einer Vakuumpumpe eingestellt.

Demgegeniiber ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs

1 weder auf bestimmte Komponenten mit spezifischer
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Zusammensetzung des zu trennenden Rohgasstroms, noch
auf bestimmte Dricke, Volumenstrodome und Membranflachen
beschrankt. All diese Parameter sind im erteilten
Anspruch 1 offen gelassen. Der Einsatz eines
Reduzierventils und/oder einer Vakuumpumpe ist im
erteilten Anspruch 1 auch nicht erwdhnt und der Einsatz
eines Membranemoduls mit einer Selektivitat wvon
mindestens 30 ist anspruchsgemédl lediglich in der
Feedstromtrennstufe erforderlich. Es stellt sich daher
die Frage, ob die Fachperson in der Lage ist, das
beanspruchte Verfahren idber den Inhalt der Beispiele
hinaus ohne unzumutbaren Aufwand auszufihren, so dass

insbesondere Merkmal (c) erfiullt ist.

Diesbeziiglich hat die Beschwerdefilthrerin ausgefihrt,
dass Merkmal (c) ein funktionelles Merkmal sei, das
gezielt eingestellt wird (siehe insbesondere
Schriftsatz vom 19. August 2022, Seite 22, Punkt iii)).
Die Kammer merkt allerdings an, dass samtliche
erfindungsgemalbe Beispiele 1 bis 4 des Streitpatents
Merkmal (c) zwar erfiillen (siehe diesbeziiglich die
Tabelle auf Seite 17 des Schriftsatzes der
Beschwerdefiithrerin vom 19. August 2022), jedoch nicht
offenbaren, welche spezifischen Betriebzustdnde zu
dieser Erfiillung fihren. Wie von den
Beschwerdegegnerinnen ausgefiihrt (siehe die
Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden 2, Seite 5) und
von der Beschwerdefiihrerin nicht bestritten, ist
Merkmal (c) zudem auch in dem Verfahren gemal dem
einzigen im Streitpatent enthaltenen Vergleichsbeispiel
(siehe Absatze [0063] und [0064]) erfillt. Somit
erlaubt auch der Vergleich zwischen diesem
Vergleichsbeispiel und den erfindungsgemalen Beispielen
1 bis 4 es der Fachperson nicht, festzustellen, welche

Parameter die Einstellung von Merkmal (c) beeinflussen
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bzw. welche Parameter fiir die Erfillung dieses Merkmals

relevant sind.

Die Absatze [0043], [0048] und [0051] des
Streitpatents, die von der Beschwerdefiihrerin genannt
wurden, offenbaren lediglich sehr allgemeine Bereiche
des im beanspruchten Verfahren einzusetzenden
Stufentrennschnitts und der Driicke ohne jegliche
Verknipfung mit der Verwirklichung des Merkmals (c) des
erteilten Anspruchs 1. Absatz [0047], auf den die
Beschwerdefiihrerin besonders verwiesen hat, betrifft
die Steuerung des Merkmals (b) und offenbart
diesbeziiglich insbesondere, dass dieses Merkmal durch
Auswahl der jeweiligen Membranmodule in den
Membrantrennstufen (1) bis (3) oder durch die Dricke im
System oder durch die Fliisse gesteuert wird. Merkmal

(c) wird zwar nach dieser Offenbarung erwahnt, es fehlt
aber jegliche Offenbarung in diesem Absatz wie genau
Merkmal (c) eingestellt werden kann. Selbst unter der
falschen Annahme, dass die in diesem Absatz flr das
Merkmal (b) genannten Steuerungsmoglichkeiten auch die
Steuerung des Merkmals (c) betreffen wlirden, ist die in
diesem Absatz enthaltene Lehre hinsichtlich dieser
Steuerungsmdglichkeiten sehr allgemein. Wie oben
ausgefiihrt, wird lediglich angegeben, dass die Auswahl
der jeweiligen Membranmodule in den Membrantrennstufen
oder die Driicke im System oder die Flisse eine solche
Steuerung erlauben. Eine solche Aussage ist zu vage, um
der Fachperson eindeutige Hinweise zu geben, welche
konkreten Betriebzustdnde zur Realisierung des Merkmals

(c) fihren.

Die Kammer merkt ferner an, dass die Absatze [0036] und
[0037] des Streitpatents die vorteilhaften Auswirkungen
der Realisierung des Merkmals (c) auf die Effizienz der

beanspruchten Auftrennung offenbaren. Auch diese
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Absatze sagen nichts dariber aus, welche

Betriebzustédnde zur Erfillung des Merkmals (c) fihren.

Die Beschwerdefihrerin hat ferner auf die
Simulationsrechnungen D10, D15 und A028 der
Beschwerdegegnerinnen hingewiesen, und argumentiert,
dass diese bestatigten, dass das beanspruchte Verfahren
ausfihrbar sei. Wie von den Beschwerdegegnerinnen
ausgefiihrt, kann dieses Argument allein aus dem Grund
nicht durchgreifen, dass die Simulationsrechungen in
D10, D15 und A028 zum Anmeldezeitpunkt des
Streitpatents nicht bekannt waren, und daher nicht
belegen kénnen, welche Information der Fachperson auf
der Grundlage des Patents oder des allgemeinen
Fachwissens zum Anmeldezeitpunkt zugadnglich war.
Dariiber hinaus konnen die Experten der
Beschwerdegegnerinnen, die die Simulationsrechungen
durchgefiihrt haben, nicht notwendigerweise mit einer
Fachperson im Sinne gadngiger Rechtsprechung
gleichgesetzt werden. Insbesondere kann, wie von den
Beschwerdegegnerinnen ausgefihrt, davon ausgegangen
werden, dass diese Experten eingehendere Kenntnisse auf
dem Gebiet der Membrantechnologie mitbringen, die iber
diejenigen einer Fachperson hinausgehen. SchlieBlich
betreffen diese Simulationsrechnungen das aus dem
Dokument D5/D5a des Standes der Technik bekannte
Verfahren und nicht das Verfahren des Streitpatents.
Insbesondere die in A028 mit einer Selektivitat von 75
durchgefithrte Simulationsrechnung zeigt zudem ein
Verfahren, bei dem die Merkmale (a) und (b), nicht aber
das Merkmal (c) erfiillt sind. Diese Simulationsrechnung
bestatigt zwar das Argument der Beschwerdefiihrerin,
dass Merkmal (c) eigenstandig und keine inharente
Konsequenz der Erfiillung der Merkmale (a) und (b) ist.
Jedoch gibt diese Simulationsrechnung keinerlei
Hinweis, was die Fachperson bei einer Selektivitat wvon

75 unternehmen misste, damit auch Merkmal (c)
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realisiert wird. Die von der Beschwerdefiihrerin
herangezogene Tatsache, dass andere in A028 mit
kleineren Selektivitaten durchgefiihrten
Simulationsrechnungen ein Verfahren zeigten, bei dem
alle Merkmale (a) bis (c) erfillt sind, ist fiur die
Beurteilung der Ausfihrbarkeit der beanspruchten
Erfindung irrelevant, da, wie oben ausgefihrt, A028
kein Nachweis sein kann, dass diese
Simulationsrechnungen zum Anmeldezeitpunkt zum

allgemeinen Fachwissen gehorten.

Von der Beschwerdefiithrerin wurde wahrend der miindlichen
Verhandlung noch ausgefithrt, dass die Fachperson die
Verfahrensparameter in real durchgefiihrten
Verfahrensexperimenten, d. h. ohne Software-gestiitzte
Simulationsrechnung so variieren konnte, dass
insbesondere Merkmal (c) erhalten wlirde. Wie von den
Beschwerdegegnerinnen jedoch ausgefiihrt, spannen diese
Verfahrensparameter einen sehr groRen
multidimensionalen Parameterraum auf. Das Auffinden und
die Auswahl spezifischer Zustande innerhalb dieses sehr
groBen Parameterraums, die die Realisierung des
Merkmals (c) ermoglichen wlirden, wiirde ohne Richtschnur
im Streitpatent oder dem allgemeinen Fachwissen eine
Unzahl von Experimenten und somit einen unzumutbaren

Aufwand erfordern.

Zusammenfassend lasst sich somit feststellen, dass, wie
von der Beschwerdefilhrerin auch nicht bestritten wurde,
eine Vielzahl von Parametern, wie beispielsweise die
Zusammensetzung des aufzutrennenden Rohgasstrom, die
Selektivitat der eingesetzten Membranmodule, die
ausgewahlte Membranfldche, die Driicke und
Volumenstrome, Auswirkungen auf Merkmal (c) haben
kénnen. Wie oben ausgefihrt enthdlt das Streitpatent
keine ausreichende Lehre, die der Fachperson unter

Beriicksichtigung des allgemeines Fachwissens ohne
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unzumutbaren Aufwand erlauben wurde, das beanspruchte
Verfahren iUber den Inhalt der spezifischen Beispiele 1
bis 4 hinaus durch Variation der obigen Parameter so

auszufihren, dass Merkmal (c) erfillt wird.

7.9 Aus diesen Grinden ist die Kammer zum Schluss gekommen,
dass das Streitpatent den Gegenstand des Anspruchs 1
nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass eine
Fachperson ihn ausfithren kann. Der Einspruchsgrund
gemaB Artikel 100 b) EPU steht somit der
Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter
Fassung entgegen. Der Hauptantrag ist daher nicht

gewahrbar.

Hilfsantrag 1 - Anspruch 1 - Ausfihrbarkeit gemal Artikel 83
EPU

8. Im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 (Punkt II oben)
wurde folgendes zusdtzliches Merkmal am Ende des

Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 1 hinzugefigt:

"und der Druck der Permeatseite (6) der
Feedstromtrennstufe (1), bevorzugt mittels eines
Druckminderventils (14) auf der Retentatseite der
Permeattrennstufe (3), auf 2 bis 20 bar eingestellt

wird."

8.1 Die Argumente der Beschwerdefithrerin hinsichtlich der
Ausfiihrbarkeit des in Anspruch 1 gemaRl Hilfsantrag 1
definierten Gegenstands waren die gleichen wie flir den

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1.

8.2 Das Streitpatent offenbart keinen Zusammenhang zwischen
dem am Ende des Anspruchs 1 gema&B Hilfsantrag 1
hinzugefiigten Merkmal und der Realisierung von
Merkmal (c). Aus diesem Grund treffen die obigen
Uberlegungen der Kammer hinsichtlich der mangelnden

Ausfiihrbarkeit des Gegenstands des erteilten
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Anspruchs 1 fir den Gegenstand des Anspruchs 1 gemalB

Hilfsantrag 1 mutatis mutandis zu.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gekommen, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 1 nicht
ausreichend offenbart ist und den Erfordernissen des
Artikels 83 EPU nicht geniigt. Hilfsantrag 1 ist somit

nicht gewdhrbar.

Die Beschwerdegegnerin 3 hatte zwar beantragt,
Hilfsantrag 1 nicht zum Verfahren zuzulassen. Im Lichte
der obigen Schlussfolgerung der Kammer hat sich eine
Zulassungsentscheidung hinsichtlich des Hilfsantrags 1

jedoch eribrigt.

Hilfsantrdage 2 bis 7 - Zulassung zum Verfahren

9.

Im Vergleich zum Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 wurde
Anspruch 1 gemal den von der Beschwerdefihrerin
eingereichten Hilfsantragen 2 bis 7 wie folgt

abgeandert:
Hilfsantrag 2

In Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 2 wurde folgende
Anderung im Vergleich zum Anspruch 1 gemi&R Hilfsantrag

1 eingefihrt:

"und der Druck der Permeatseite (6) der
Feedstromtrennstufe (1)—bevorzugt mittels eines
Druckminderventils (14) auf der Retentatseite der
Permeattrennstufe (3), auf 2 bis 20 bar eingestellt

wird."
Hilfsantrag 3

Im Vergleich zum Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 2 wurden
in Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3 folgende Merkmale
hinzugeflugt:
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"und es sich bei den Komponenten A und B um
Kohlendioxid und Methan handelt" und

"als Gasgemisch Rohbiogas oder Roherdgas oder eine
Mischung enthaltend vorwiegend aber nicht

ausschlieBlich die Komponenten A und B verwendet wird."
Hilfsantrag 4

Im Vergleich zum Anspruch 1 gemé&R Hilfsantrag 3 wurde
in Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 folgendes Merkmal
hinzugefigt:

"wobei der Gehalt an Komponente B im zweiten
Retentatstrom (8) weiter erhéht wird sodass er mehr als
90 % betrdgt und mindestens 95 % der mit dem
Rohgasstroms (17) in die Vorrichtung eingefiihrten
Retentatkomponente der Feedstromtrennstufe (1) Uber den

zwelten Retentatstrom (8) ausgeschleust werden,".
Hilfsantrag 5

Der in Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 hinzugefiligte
Gehalt an Komponente B (siehe oben) wurde in Anspruch 1

gemal Hilfsantrag 5 weiter spezifiziert:

"wobei der Gehalt an Komponente B im zweliten
Retentatstrom (8) weiter erhéht wird sodass er mehr als
90 Vol$% betrdgt und mindestens 95 % der mit dem
Rohgasstroms (17) in die Vorrichtung eingefiihrten
Retentatkomponente der Feedstromtrennstufe (1) Uber den

zwelten Retentatstrom (8) ausgeschleust werden,".
Hilfsantrag 6

Am Ende des Anspruchs 1 gemadB Hilfsantrag 6 wurde
folgende Anderung im Vergleich zum Anspruch 1 gemaB

Hilfsantrag 4 eingefihrt:

"als Gasgemisch Rohbiogas eoder—Roherdgas—oder—eine
e b ; . L e
ausschliehlich—die—Komponenten—A—wund—B—verwendet wird."
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Hilfsantrag 7

In Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 7 wurde folgende
Anderung im Vergleich zum Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag

6 eingefihrt:

"und der Druck der Permeatseite (6) der
Feedstromtrennstufe (1) mittels eines
Druckminderventils (14) auf der Retentatseite der
Permeattrennstufe (3), auf 2 3 bis 20 bar eingestellt

wird."

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, samtliche

Hilfsantrdge 2 bis 7 nicht zum Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrdage 2 bis 7 wurden erstmals mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht. Gemal Artikel 12 (4)
VOBK 2007 (anwendbar gemal Artikel 24 und 25 VOBK 2020)
hat die Kammer die Befugnis, unter anderem Hilfsantrage
nicht zum Verfahren zuzulassen, die bereits

erstinstanzlich hatten eingereicht werden kdnnen.

Die Beschwerdefihrerin fihrte aus, dass es im Lichte
der Ladung zur mindlichen Verhandlung durch die
Einspruchsabteilung keinen Anlass gegeben habe,
Hilfsantrdage 2 und 3 erstinstanzlich einzureichen. Die
Einspruchsabteilung habe sich den Argumenten der
Beschwerdefihrerin zur erfinderischen Tatigkeit
gegeniiber D5/D5a in Kombination mit D6 oder D7
angeschlossen. Diesbeziiglich verwies die
Beschwerdefilhrerin auf Punkt 4.1 der Ladung durch die
Einspruchsabteilung. Zudem sei das Dokument D16 als
Kombinationsdokument erst kurz vor der miindlichen
Verhandlung von den Beschwerdegegnerinnen herangezogen
worden, so wie das Argument, dass Merkmal (b) sich
zwangslaufig aus der Erfillung des Merkmals (a) ergebe.
Die Beschwerdefilhrerin habe daher erstinstanzlich keine
Zeit gehabt, hierauf angemessen zu reagieren. AuBerdem

basiere Hilfsantrag 2 auf dem erteilten Anspruch 13. Im
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Vergleich zu Hilfsantrag 1 sei lediglich ein Merkmal,
das schon im Verfahren war, - der Druck des ersten und
zweiten Retentatstroms - durch die Spezifizierung eines
Druckminderungsventils konkretisiert worden. Es ergebe
sich somit keine neue Verteidigungslinie, fir die die
Beschwerdegegnerinnen nicht vorbereitet gewesen seien.
Zudem stelle Hilfsantrag 2 eine Reaktion auf den erst
in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwand der
Einspruchsabteilung dar, dass Merkmal (c) keine
technische Wirkung habe. Hilfsantrag 3 schranke
lediglich den beanspruchten Gegenstand des Hilfsantrags

2 noch weiter ein.

Die Beschwerdefiihrerin hatte ferner schriftlich
vorgebracht, dass Hilfsantrdage 4 bis 7 eine Reaktion
auf den verspateten Einwand darstellten, dass ein
geringer Energiebedarf fir die Auftrennung in zwei
Produktstrdme mit hoher Reinheit durch die Merkmale des
Anspruchs 1 nicht tber die gesamte Anspruchsbreite zu
erreichen sei. Dieser Einwand sei erst in der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
erhoben worden, wie aus Seite 5 des Protokolls zur
mindlichen Verhandlung hervorgehe. Hilfsantrdge in
Reaktion auf diesen Einwand hatten somit nicht friher

eingereicht werden koénnen.

Die Beschwerdefiihrerin verwies ferner auf die
Konvergenz samtlicher Hilfsantrdge 2 bis 7. Dies stelle
einen weiteren Grund fir die Zulassung dieser Antrage

dar.

Die Kammer hat aufgrund folgender Erwagungen
entschieden, Hilfsantrdage 2 bis 7 nicht zum Verfahren

zuzulassen.

Die Aufnahme eines Merkmals aus einem erteilten
abhdngigen Anspruch, vorliegend erteilter Anspruch 13,

stellt entgegen dem Argument der Beschwerdefiihrerin
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eine neue Verteidigungslinie dar. Insbesondere
resultiert aus der Aufnahme dieses Merkmals die fir den
Hauptantrag nicht relevante Frage, ob und inwieweit
dieses Merkmal beispielsweise zur erfinderischen

Tatigkeit beitragen kann.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin hatte
sich die Einspruchsabteilung unter Punkt 4.1 der Ladung
zur mindlichen Verhandlung nicht den Argumenten der
Beschwerdefihrerin zur Frage der erfinderischen
Tatigkeit ausgehend von Dokument D5/D5a angeschlossen,
sondern lediglich angemerkt, dass diese Frage in der

mindlichen Verhandlung zu diskutieren sei.

Wie schon oben zur Frage der Zulassung der Dokumente
AO026 und A027 ausgefihrt, war ferner der Einwand, dass
Merkmal (c) keine technische Wirkung habe, so wie ein
auf D6 und D7 basierter Einwand, der analog zum auf D16
basierten Einwand ist, von der Beschwerdegegnerin 2
bereits in ihrer Einspruchsschrift auf Seite 7, zweiter
und dritter Absatz, erhoben worden. Auf Seite 7,
dritter Absatz ihrer Einspruchsschrift hatte die
Beschwerdegegnerin 2 zudem auch den Einwand erhoben,
dass Merkmal (b) sich zwangslaufig aus der Erfillung
des Merkmals (a) ergebe. Die von der Beschwerdefithrerin
genannten Einwdnde wurden somit gleich am Anfang des
Einspruchsverfahrens erhoben. Hilfsantrage 2 und 3
hdtten daher bereits erstinstanzlich in Reaktion auf

diese Einwande eingereicht werden koénnen und miussen.

Hinsichtlich der Hilfsantrédge 4 bis 7 konnte die Kammer
auf der von der Beschwerdefilhrerin genannten Seite 5
des Protokolls zur miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung den von der Beschwerdefilthrerin
erwdhnten Einwand nicht finden. Auf eine diesbeziigliche
Nachfrage der Kammer wadhrend der mindlichen Verhandlung
erwiderte die Beschwerdefiihrerin, dass es sich bei

dieser Eingabe um einen Fehler gehandelt habe. Es kann
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daher kein Grund angesehen werden, warum Hilfsantrédge 4
bis 7 nicht bereits erstinstanzlich hatten eingereicht

werden konnen und missen.

Die Kammer kam daher zum Schluss, dass samtliche
Hilfsantrdage 2 bis 7 bereits vor der
Einspruchsabteilung hatten eingereicht werden kdnnen
und miissen. Die Tatsache, dass diese Hilfsantrage
konvergent sind, hat keinen Einfluss auf diese

Schlussfolgerung.

Aus diesen Griinden hat die Kammer entschieden,
Hilfsantrage 2 bis 7 gemaR Artikel 12 (4) VOBK 2007

nicht zum Verfahren zuzulassen.

Wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer
brachte die Beschwerdefihrerin zusatzlich vor, dass,
selbst wenn Hilfsantrdge 2 bis 7 am Tag der miindlichen
Verhandlung eingereicht worden waren, diese

Hilfsantrdge zuzulassen gewesen waren.

In einer ersten Argumentationslinie fihrte die
Beschwerdefiithrerin aus, dass insbesondere Hilfsantrag 2
lediglich die Streichung einer Alternative in Anspruch
1 beinhalte. Gemd&B der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern hatte daher Hilfsantrag 2 keine
Anderung des Beschwerdevorbringens dargestellt. Sie
verwies auf die Entscheidungen T 1597/16 und T 0713/14.
Aus diesem Grund sei wenigstens ein wahrend der
mindlichen Verhandlung eingereichter Hilfsantrag 2

zuzulassen gewesen.

In einer zweliten Argumentationslinie brachte die
Beschwerdefihrerin vor, dass, selbst wenn Hilfsantrage
2 bis 7 als eine Anderung des Beschwerdevorbringens
angesehen worden waren, diese Antrdge eine angemessene
Reaktion auf die Uberraschende Wende des Verfahrens
wahrend der mindlichen Verhandlung dargestellt hatten.

Es hatten aulRergewdbhnliche Umstédnde vorgelegen, so dass
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wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichte
Hilfsantrdge 2 bis 7 unter Artikel 13 (2) VOBK 2020
hatten zugelassen werden missen. Diesbeziiglich verwies
die Beschwerdefiihrerin auf die Tatsache, dass die
Einspruchsabteilung in der Ladung zur mindlichen
Verhandlung, so wie in der angefochtenen Entscheidung
die Ausfihrbarkeit der beanspruchten Erfindung
anerkannt hat. Auch die Kammer selbst habe eine
positive vorlaufige Meinung hinsichtlich der
Ausfihrbarkeit des Gegenstands der erteilten Anspriche
in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mindlichen
Verhandlung geadulert. Es muUsse daher etwas Neues in der
mundlichen Verhandlung vorgetragen worden sein, das zur
Anderung der Meinung der Kammer gefiihrt habe. Sie
verwies diesbezliiglich auf das neue Argument der
Beschwerdegegnerinnen, dass die in A028 mit einer
Selektivitat von 75 durchgefihrte Simulationsrechnung
einen Beweis darstelle, dass Merkmal (c) des Anspruchs
1 nicht immer erfillt sei. Wenn die Kammer ihre
Entscheidung lber den Hauptantrag auf dieses neue
Argument gestitzt habe, lagen auBergewdhnliche Umstande
vor, die die Beschwerdefithrerin berechtigt hatten, neue
Hilfsantrdge einzureichen. Aulerdem hatten insbesondere
Hilfsantrdage 2, 3 und 7 die Bedenken der Kammer
hinsichtlich der Ausfihrbarkeit des Hauptantrags prima
facie ausgeraumt, so dass diese Hilfsantrdge auch aus

diesem Grund hatten zugelassen werden missen.

Beide Argumentationslinien der Beschwerdefiihrerin sind

nicht Uberzeugend.

Durch die Streichung des Terminus "bevorzugt" in
Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 2 (siehe oben) ist der
Einsatz eines Druckminderungsventils im beanspruchten
Verfahren nicht mehr fakultativ. Somit entsteht ein
anderer sachlicher und patentrechtlicher Gegenstand im

Vergleich zum erteilten Anspruch 1 und zum Anspruch 1
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gemaR Hilfsantrag 1. Ein wadhrend der miindlichen
Verhandlung eingereichter Hilfsantrag 2 hatte daher
eine Anderung des Beschwerdevorbringens der
Beschwerdefihrerin dargestellt, da sich neue Fragen
hinsichtlich der Ausfihrbarkeit und der erfinderischen
Tatigkeit ergeben hatten. Rein beispielhaft kann hier
auf die Frage hingewiesen werden, ob durch die
Beschrankung des Gegenstandes des Anspruchs 1 auf
Verfahren mit Druckminderungsventil der oben
diskutierte multidimensionale Parameterraum derart
eingeschréankt wird, dass kein unzumutbarer Aufwand mehr

notig ist, um zum Anspruchsgegenstand zu gelangen.

Die von der Beschwerdefiihrerin genannten Entscheidungen
T 1597/16 und T 0713/14 stehen dieser Schlussfolgerung

nicht entgegen.

In der der Entscheidung T 1597/16 zugrundeliegenden
Sache wurde ein neuer Hauptantrag nach Zustellung der
Ladung zur mindlichen Verhandlung eingereicht. Dieser
Antrag wurde zugelassen. Die zustandige Kammer merkte
an (Punkt 4 und ff.), dass Anspruch 1 dieses neuen
Antrags, der zunachst drei Varianten 1 bis 3 enthielt,
auf die Varianten 2 und 3 beschrankt worden war. Im
Gegensatz zum vorliegenden Fall kam die zustandige
Kammer zum Schluss, dass kein anderer sachlicher bzw.
patentrechtlicher Streitgegenstand durch die
vorgenommene Beschrankung des beanspruchten Gegenstands
auf zwei von drei im erteilten Anspruch 1 enthaltenen
Alternativen entstand. Auberdem erschien der
zustandigen Kammer der neue Antrag als prima facie
gewdhrbar, weil er alle noch offenen Einwédnde
auszuraumen schien, ohne neue Fragen aufzuwerfen. Wie
unten ausgefihrt, ist dies jedoch fir Hilfsantrag 2
nicht der Fall.
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In der der Entscheidung T 0713/14 zugrundeliegenden
Sache hatte die Patentinhaberin Hilfsantrdge I und II
in Erwiderung auf die vorlaufige Meinung der
zustandigen Kammer nach Zustellung der Ladung zur
mundlichen Verhandlung eingereicht. Die Kammer (Punkt
4.2 und ff. der Griunde) fihrte aus, dass die
vorgebrachten Streichungen von Alternativen und die
Einschrankung auf den Gegenstand erteilter abhangiger
Anspriche eine Anderung des Beschwerdevorbringens
darstellten. Dennoch seien keine neuen Fragen
aufgeworfen worden. Auch im Lichte der Tatsache, dass
die Mitteilung der Kammer zu Beginn der Coronavirus-
Pandemie ergangen war, mit allen bekannten stdrenden
Folgen fir die Arbeitsablaufe der Parteien und deren
Kommunikation mit ihren Vertretern, kam die zustandige
Kammer zum Schluss, dass auBergewdhnliche Umstande
vorlagen, die die Zulassung der neuen Hilfsantrage
rechtfertigten. Wie weiter unten ausgefihrt wird, lagen
jedoch im vorliegenden Fall, anders als in der dieser
Entscheidung zugrundeliegenden Sache, keine
auBergewdhnliche Umstdnde vor, die das Einreichen des
Hilfsantrags 2 wahrend der mindlichen Verhandlung

gerechtfertigt hatten.

Bezliglich der oben genannten zweiten
Argumentationslinie der Beschwerdefiihrerin, merkt die
Kammer an, dass eine Abweichung der Kammer wahrend der
mindlichen Verhandlung einerseits von der hinsichtlich
der Ausfiihrbarkeit geduBerten Meinung der
Einspruchsabteilung in ihrer Ladung zur mindlichen
Verhandlung und dem Schluss in der angefochtenen
Entscheidung so wie andererseits von der hinsichtlich
der Ausfithrbarkeit geduBerten vorlaufigen Meinung der
Kammer in ihrer Mitteilung gemaR Artikel 15 (1) VOBK
2020 an sich keinen auBergewdhnlichen Umstand
darstellt, der das Einreichen neuer Hilfsantrage

wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer
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gerechtfertigt hatte. Die Beschwerdegegnerin 2 hatte
Einwdnde hinsichtlich der Ausfiihrbarkeit des
Hauptantrags in ihrer Beschwerdeerwiderung (Seiten 18
bis 21) erhoben. Es liegt dann in der Natur eines inter
partes Verfahrens, dass eine Kammer in der mindlichen
Verhandlung den Vortrag einer Partei ilberzeugender als
den der anderen Partei erachtet und infolgedessen zu
einer Entscheidung zuungunsten der letztgenannten
Partei gelangt, wobei diese Entscheidung von ihrer
vorlaufigen Meinung abweicht. Ware dies nicht mdglich,
so ware eine Kammer an eine einmal geaduBerte vorlaufige
Meinung gebunden. Dies wilrde der Tatsache
widersprechen, dass die Meinung vorlaufig ist, und
wirde dariber hinaus bedeuten, dass eine miindliche
Verhandlung nutzlos wlirde. Die Kammer verweist
diesbeziiglich auch auf die Entscheidung T 995/18 (Punkt
1 und ff. der Grinde) zu einem ahnlich gelagerten Fall,
in dem die Kammer eine Anderung ihrer Meinung wahrend
der Verhandlung gegeniiber ihrer schriftlich gedulerten
vorldufigen Meinung nicht als auBergewdhnlichen Umstand
im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK 2020 gewertet hat.

Hinsichtlich der in A028 mit einer Selektivitdt von 75
durchgefithrten Simulationsrechnung stellt die Kammer

Folgendes fest:

Die Beschwerdefihrerin selbst hat die Zulassung von
AQ028 beantragt und auf die darin enthaltene
Simulationsrechnung abgestellt. Sie hat hierzu, wie von
ihr nicht bestritten wurde, erstmals wahrend der
mindlichen Verhandlung vorgetragen (siehe die obige
Diskussion der Ausfithrbarkeit des Hauptantrags), dass
diese Simulationsrechnung zeige, dass Merkmal (c) keine
bloBe Konsequenz der Erfillung des Merkmals (a) sei,
und dass Merkmal (c) somit eigenstandig sei und gezielt
eingestellt werden miisse. Es kann daher fir die

Beschwerdefiithrerin keinen aubergewdhnlichen Umstand
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dargestellt haben, dass die Beschwerdegegnerinnen
dieses neue Vorbringen der Beschwerdefilthrerin
aufgegriffen und hierauf mit Gegenargumenten reagiert

haben.

Hierbei kann die Tatsache, dass das neue Vorbringen der
Beschwerdefiithrerin von der Kammer beriicksichtigt wurde,
nicht zu Lasten der Beschwerdegegnerinnen gehen. Ware
dies der Fall, konnte eine Patentinhaberin in der
mindlichen Verhandlung immer ein neues Vorbringen
vortragen und im Falle von dessen Bericksichtigung das
Einreichen neuer Hilfsantrage damit rechtfertigen, dass
diese eine Reaktion auf neue Argumente der
Einsprechenden gegen ein solches neues Vorbringen
darstellten. In diesem Fall waren die Erfordernisse des
Artikels 13 (2) VOBK bedeutungslos.

Aus den oben genanten Grinden hatten keine
auBergewdhnliche Umstédnde vorgelegen, die ein
hypothetisches Einreichen der Hilfsantrdge 2 bis 7
wahrend der miindlichen Verhandlung gerechtfertigt
hatten. Solche Hilfsantrige waren gemal Artikel 13 (2)

VOBK 2020 somit nicht zuzulassen gewesen.

AuBerdem merkt die Kammer an, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemaB samtlicher Hilfsantrdage 2 bis 7 immer
noch eine Vielzahl von Ausfihrungsformen umfasst, die
weit entfernt von den in den Beispielen 1 bis 4 des
Streitpatents offenbarten spezifischen
Ausfiihrungsformen des beanspruchten Verfahrens liegen.
Es hatte daher nach wie vor die Frage bestanden, ob die
Fachperson lber die genannten Beispiele hinausgehend
ohne unzumutbaren Aufwand insbesondere zu Merkmal (c)
gelangt ware. Somit hatte das Einreichen der
Hilfsantrédge 2 bis 7 wahrend der miindlichen Verhandlung
auch nicht prima facie die Einwd@nde der Kammer gegen
die Ausfiihrbarkeit des Hauptantrags (siehe oben)

ausgeraumt. Auch unter Berlicksichtigung der in Artikel
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13 (1) VOBK 2020 erwahnten Kriterien, waren wahrend der
mindlichen Verhandlung hypothetisch eingereichte

Hilfsantrdage 2 bis 7 nicht zuzulassen gewesen.

Schlussfolgerung

10. Keiner der sich im Verfahren befindlichen Antrage der

Beschwerdefiithrerin ist gewahrbar.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



