BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPAISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Interner Vertellerschliissel:
(A) | ] Verotfentlichung im ABL.
(8) An Vorsitzende und Mitglieder

[ 1]
[X) An Vorsitzende

ENTSCHETIDUNG

vom 8.

Marz 1994

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0231/92 - 3.4.2
Anmeldenummer : 83105379.8
Verdffentlichungsnummer: 0096339

IPC: B10D 13/04, BO1D 13/00
Verfahrenssprache: DE

Bezelichnung der Erfindung:
Mehrschichtige Membran und
Flussigkeitsgemischen nach

Patentinhaber:
Deutsche Carbone 2AG

Einsprechender:
01)
02)
03)
04)

Akzo Faser AG
Metallgesellschaft AG,
Prof. Dr.

Stichwort:
Mehrschichtmembran/GFT

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 83, 100b)

Schlagwort:
"Ausreichende Offenbarung

Zitlerte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

EPA Form 3030 10.93

Mokhtari-Nejad, Esfandiar,

ihre Verwendung zur Trennung von
dem Pervaporationsverfahren

Dr.

Frankfurt/M

Siegfried PETER

(bejaht) "



Europdiisches European
Patentamt Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Aktenzeichen: T (231/92 - 3.4.2

ENTSCHETIUDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2
vom 8. Miarz 1994

Beschwerdefiihrer: Deutsche Carbone AG
(Patentinhaber) TalstralRe 112

Postfach 56 02 09

D - 60407 Frankfurt (DE)

Vertreter: Dost, Wolfgang, Dr.rer.nat., Dipl.-Chem.
Patent- und Rechtsanwalte,
Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg
Frohwitter . Geissler & Partner,
Galileiplatz 1
D - 81679 Minchen (DE)

Beschwerdegegner: Mokhtari-Nejad, Esfandiar, Dr.
(Einsprechender 01) Rainweg 40
D - 69118 Heidelberg (DE)

(Einsprechender 02) Akzo Faser AG
Fachbereich Patentwesen
Postfach 10 01 49
D - 42097 Wuppertal (DE)

(Einsprechender 03) Metallgesellschaft AG, Frankfurt/M
-ZA Recht und Patente-
Reuterweg 14 ‘
Postfach 10 15 01
D - 60271 Frankfurt am Main (DE)



(Einsprechender 04) Proft.

Siegfried PETER

Lindenweg 3
D - 91080 Uttenreuth (DE)

Vertreter: Barz,

Peter, Dr.
Patentanwalte Dr. V.

Schmied-Kowarzik

Dipl.-Ing. G. Dannenberg
Dr. P. Weinhold Dr. D. Gudel

Dipl.-Ing. S.

Schubert Dr. P. Barz

SiegfriedstraRe 8
D - 80803 Muinchen (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

E. Turrini
R. Zottmann
M. Lewenton

Vorsitzender:
Mitglieder:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europidischen Patentamts wvom

12. November 1991, zur Post gegeben am
21. Januar 1992, mit der das europidische
Patent Nrxr. 0096339 aufgrund des Artikels
102 (1) EPY widerrufen worden ist.



-1 - T 0231/92

Sachverhalt und Antréige

[

III.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das europdische Patent Nr. 96 339
mit der Znmeldungsnummer 83 105 379.8 zu widerrufen.
Diese Entscheidung wurde allein damit begriundet, daf die
Erfindung im Sinne von Artikel 100 b) bzw. Artikel 83 EPU

nicht ausreichend offenbart ware.

Es fand eine mundliche Verhandlung statt, in der nur die
Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) und die
Einsprechende 3 (im folgenden Beschwerdegegnerin genannt)
vertreten waren. Auch sonst duRerten sich die anderen

Einsprechenden im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache.

Entsprechend dem Antrag der Beschwerdefuhrerin sollen dem
Beschwerdeverfahren nur die Anspriche gemaf Hilfsantrag 2
des Einspruchsverfahrens vom 12. November 1991

(Verwendungsanspruiche 1 bis 5) zugrundegelegt werden.
Der einzige unabhédngige Anspruch lautet:

"1l. Verwendung einer Komposit-Membran (1, 21) mit einer
porenfreien Trennschicht (4, 25) aus einem ersten
Polymeren und einer porédésen Stutzschicht (3, 23) aus
einem zweiten Polymeren, wobei die porenfreie
Trennschicht aus vernetztem Polyvinylalkohol mit einer
Schichtdicke von 0,05 - 10 um besteht, wobei die
Vernetzung durch Veresterung mit Dicarbonsauren, durch
Veretherung unter der katalytischen Einwirkung der Sauren
oder mittels Dihalogenverbindungen, durch Acetalisierung
mittels Aldehyden oder Dialdehyden, oder durch eine
Kombination dieser Verfahren erfolgt ist, und das fur die
Trennschicht der Membran verwendete Polymere nicht in die
Poren der Stutzschicht (3, 23) eingedrungen ist, fur die
Trennung von Flussigkeitsgemischen nach dem Verfahren der

Pervaporation.*®
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Die Anspruche 2 bis 5 sind vom Anspruch 1 abhangig.

Folgende Druckschriften wurden neben anderen im

Beschwerdeverfahren zitiert:

(1)
(12)

(20)

(23)

(24)

(25)

1

EP-A-47 953,

J. I. Dytnerski: "Membranprozesse zur
Trennung flussiger Gemische", VEB Deutscher
Verlag fur Grundstoffindustrie, Leipzig,
1977, Seiteen 18, 132 - 135, 145, 154 - 158,
189 - 191 und 228 - 229,

Ullmanns Encyklopadie der technischen Chemie,
4., Aufl., Band 16, Weinheim, 1978, Seite 517,

S. Hwang und K. Kammermeyer: "Membranes in
Separations®", John Wiley & Sons, 1975,
Inhaltsverzeichnis, Seiten 67 - 68, 99 - 123
und 421 - 435,

Kirk-Othmer; "Encyclopedia of Chemical
Technology", John Wiley & Sons, third
edition, 1981, Band 15 (Stichwort "Membrane
Technology"), Seiten 92 - 98, 102 - 107 und
116 - 117,

Wissenschaftliche Forschungsberichte,
Reihe II, Band 2: H. Strathmann: "Trennung
von molekularen Mischungen mit Hilfe
synthetischer Membranen", Darmstadt 1979,
Seiten 36, 37, 42, 106 und 107.
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Die Beschwerdefuhrerin trug im Hinblick auf die
Erfordernisse des Artikels 100 b) EPU im wesentlichen

folgende Argumente vor:

In wichtigen einschlagigen Standardwerken, die sich
ausfuhrlich mit porenfreien und pordsen Membranen und
Pervaporation befassen - z. B. (23) und (24) - sei der
Begriff "porenfreie Membran/Trennschicht" anerkannt und
ausreichend klar definiert. In den anderen von der
Beschwerdegegnerin genannten Dokumenten - (1), (12),
(20) - fehle der Hinweis auf die Pervaporation. Der
letzte Absatz auf Seite 434 der Druckschrift (23)

betreffe mikroporédése Membranen.

Aber selbst wenn gewisse Widerspruche durch abweichende
Deutungen des Transportmechanismus in einer porenfreien
Trennschicht in einigen Dokumenten entstunden, sei dies
fur die Erfordernisse der Offenbarung der Erfindung
zweltrangig. Es komme nur darauf an, daf der Fachmann
eine eindeutige Lehre zum Nacharbeiten erhalte. Hierzu
sei zunachst festzustellen, daR es einfacher sei, dichte
oder porenfreie Trennschichten aus Polymeren herzustellen
als Trennschichten mit Poren mit bestimmtem Poren-
durchmesser. Ferner erhalte der Fachmann Hinweise fur die
Herstellungsbedingungen in den Unterlagen und Dokumenten,
z. B. in (23) bis (25).

Insbesondere aber sei durch die gemalR Anspruch 1
erforderliche Eignung der Trennschicht fur die
Pervaporation dem Fachmann ein entscheidender Hinweis far
die Herstellung einer porenfreien Trennschicht gegeben.
Der Begriff "porenfreie Trennschicht" sei danach eng mit
der Pervaporation verknupft. Da die Pervaporation
bekanntermaffen vor allem zur Trennung von azeotropén
Gemischen verwendet werde, kénne der Fachmann durch
einfache Tests mit solchen Gemischen feststellen, ob die

gewahlten Herstellungsbedingungen wirklich fur die
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Produktion einer porenfreien Trennschicht geeignet sind.
Ware die Trennschicht pords, konnten azeotrope Gemische

nicht ausreichend getrennt werden.

Auch die Einsprechenden hatten eingerdumt, daf das
Beispiel 6 des Streitpatents ein brauchbares Ergebnis
liefere. Unter dem Gesichtspunkt, daR die Trennschicht
fur die Pervaporation geeignet sein musse, werde dem
Fachmann ein entscheidender Hinweis fur die Herstellung

der porenfreien Trennschicht gegeben.

Die Beschwerdegegnerin brachte im Hinblick auf die
Erfordernisse des Artikels 100 b) EPU im wesentlichen

folgende Argumente vor:

Mehrere Dokumente belegten, daff der Begriff "porenfreie
Trennschicht" ein schillernder Begriff sei. Aus (1)

Seite 2 und (12) Seite 145 letzter Satz ergebe sich, daR
eine Definition einer Membran durch ihre Verwendung
(Umkehrosmose, Ultrafiltration, Pervaporation) eher
willkarlich sei. Nach (20) Seite 517 letzte neun Zeilen
wurden fur dichte Membranen Porendurchmesser von 5 bis 10
nm angenommen. Auflerdem werde in (23) Seite 434 im ersten
Absatz des Kapitels "Mikroporése Membranen - flussige
Phase" festgestellt, daf die Bezeichnung "mikroprése
Membranen" angreifbar sei, da strittig sei, ob die
Trennwirkung dieser Membranen auf Mikroporositat oder

einer sehr dunnen nichtporésen Schicht beruhe.

Das Beispiel 6 des Streitpatents enthalte keinen Hinweis
auf die Porenfreiheit, allenfalls auf die Verwirklichung
des Merkmals, das das Eindringen des Polymeren in die
Stutzschicht betrifft.
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Folglich sei der Begriff "porenfreie Trennschicht" im
Streitpatent nicht ausreichend definiert, und es
resultiere daraus eine groffe Unsicherheit beim Benutzen

der Membran.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens auf der Basis der geé&nderten

Anspruche.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuruckweisung der

Beschwerde.

Entscheidungsgrinde

1015.D

Die Beschwerde ist zuléssig.

Umfang der Prufung

Da die erste Instanz den Widerruf allein damit
begrundete, daff die Erfindung nicht ausreichend offenbart
wdre im Sinne von Artikel 100 b) bzw. Artikel 83 EPU und
da der Streitgegenstand das Patent und nicht die
Anmeldung ist, hat die Kammer - nach einer Prufung, ob
eine durch die Anderung der Anspriche bedingte Verletzung
des EPU vorliegt - nur uber den in Artikel 100 b)
genannten Einspruchsgrund zu entscheiden: Offenbart das
Streitpatent die Erfindung so deutlich und vollstéandig,

daff ein Fachmann sie ausfihren kann?
Zuldssigkeit der Anderungen
Die Kammer sieht keinen Anlaff, an der Beurteilung der

Einspruchsabteilung zu zweifeln, daff die Anspruche nicht
gegen die Absdtze 2 und 3 des Artikels 123 EPU verstofRen.
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Auch wurden diesbezugliche Einwande von den Verfahrens-

beteiligten nicht vorgebracht.
4, Offenbarung der Erfindung (Artikel 100 b) EPU)

4.1 Die Bedeutung des fur eine Beurteilung der Of fenbarung
der Erfindung wesentlichen und strittigen Begriffes
"porenfreie Polymer-Trennschicht" bzw. "porenfreie
Polymer-Membran" erscheint auf den ersten Blick nicht
eindeutig. Dies kommt offenbar daher, weil unklar ist, ob
auch noch die Maschenabst&nde des Netzwerkes der
Polymerketten, also Zwischenrdume unter ca. 1 nm, die
nach Ansicht der Anhé&nger der sog. Kapillartheorie als
Kapillaren wirken (vgl. (12) Seiten 189 bis 191), als

Poren anzusehen sind.

Das ist aber ohne Belang, da sich - unabhangig von der
Definition dessen, was im Bereich unter 1 nm noch als
Poren anzusehen sind - offensichtlich die folgende
Bedeutung des genannten Begriffs auf dem Fachgebiet

durchgesetzt hat:

Unter einer sog. porenfreien Trennschicht aus Polymer
versteht der Fachmann eine homogene oder dichte
Polymerschicht, die submikroskopische Poren allenfalls im
Bereich der GréfRe der Maschenweite der Polymerketten,
also unter etwa 1 nm, hat, so daf deren Verhalten
zumindest angendhert dem Lésungsdiffusionsprinzip

entspricht.

Letzteres bedeutet, daff die Struktur der Schicht derart
sein muf, daff die permeierende Komponente (beim Streit-
patent: Wasser) auf der Polymeroberfldche sorbiert wird,
im Polymer'in Loésung geht, durch die Polymermatrix
diffundiert und von der anderen Polymeroberfléache
desorbiert wird. Die Ausdricke "homogene Polymer-

Membran", "dichte Polymer-Membran", "Loslichkeitsmembran

1015.D D ol on
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aus Polymer", "Losungsdiffusionsmembran aus Polymer" und
"porenfreie Polymer-Membran" bezeichnen den gleichen

Membran- bzw. Trennschicht-Typ.

Daff diese Bedeutung des Regriffes "porenfreie Polymer-
Trennschicht/Membran* dem Fachmann geldufig ist, belegen

zum Beispiel folgende Stellen von Standardwerken:

Gemafd dem Kapitel "Fluff in nichtpordésen Membranen' des
Handbuchs (23), vorletzter Absatz, "existiert eine
ungeldste Frage, ob eine beliebige Membrane, sei sie nun
eine sog. porédse oder nichtporédése Membrane, in gewissem
Umfange als mikroporoéses Medium wirken wird. Sogar die
Membranen, die wir "nichtpor6s" nennen, mbdégen eine Anzahl
winziger Poren haben, deren Durchmesser im 5-10-A-Bereich
liegt. Jedoch werden - zu Recht oder Unrecht - solche
Strukturen als nichtporés angesehen, und ihr Verhalten
scheint diese Ansicht zu bestdtigen." Im gleichen Kapitel
wird auf Seite 68, Absatz 2 ausgefuhrt, daf zwar eine
gewisse Nichtubereinstimmung uber das Konzept des Flusses
bestehe, daf aber Ubereinstimmung daruber bestehe, daf
die L6slichkeit der permeierenden Komponente eine
wichtige Rolle spielt und deshalb der Ausdruck
"diffusiver Loéslichkeitsflufz" vielleicht der am besten
beschreibende ist. Auf Seite 434 folgt ein ganzes Kapitel
"Nichtpor®dse Membranen" dem Kapitel "Mikroprése

Membranen".

Im Handbuch (24) - vgl. insbes. Seite 93, Absatz 2,
Seite 95, Absatz 2, Seite 98, Absatz 2 und Seite 102
vorletzter Absatz - wird deutlich zwischen porenfreien
und porésen Membranen unterschieden und die gleiche
Bedeutung von Membranen, die keine Poren enthalten,
dichten Membranen und Loésungsdiffusionsmembranen

festgestellt.
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Ein gewisses Indiz dafur, daf dieser Begriff in der
Fachwelt ublich ist, ist auch seine mehrfache und
selbstverstandliche Verwendung durch den als Experte
anzusehenden Einsprechenden 4 in dessen Einspruchs-

schriftsatz.

Hinzu kommt, daR beim Streitpatent die porése
Trennschicht eng mit der Anwendung fur die Pervaporation
verknupft ist und in der allein weiterverfolgten
Alternative und gemdf allen Beispielen vernetzten PVA als

Material verwendet wird.

Untér einer porenfreien Trennschicht gemaf dem
Streitpatent versteht der Fachmann also eine aus
vernetztem PVA hergestellte, sehr dinne Schicht, die die
im dritten Paragraphen dieses Abschnitts angegebenen

Merkmale hat und die fur die Pervaporation geeignet ist.

Selbst wenn es jedoch gewisse Widerspruche durch
abweichende Deutungen des Transportmechanismus in einer
porenfreien Trennschicht in einigen Dokumenten gabe, ware
dies fur die Erfordernisse der Offenbarung der Erfindung
zweltrangig. Wesentlich ist, daR der Fachmann durch das
Streitpatent eine eindeutige Lehre zum Nacharbeiten
erhalt.

Die Herstellung einer solchen porenfreien Trennschicht
aus vernetztem Polyvinylalkohol (PVA) bereitete dem
Fachmann (auf dem Gebiet der fur Gemischtrennungen
geeigneten Polymermembranen) am Prioritatstag keine
besonderen Schwierigkeiten - im Gegensatz wohl zur
Herstellung von Schichten mit bestimmter vorgegebener
Porengroéflenverteilung. Er weiff, auf welche Parameter es
besonders ankommt, z. B. die Konzentration des PVA in der
Losung, die Geschwindigkeit und Temperatur der Trocknung
der Lo6ésung und die Dicke der Schicht, vgl. hierzu auch
(24) Seite 103, Absatze 5 und 6 und (25), Seiten 106 bis
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107, Abschnitt 2.4.Neben diesen Zielangaben und seinem
Fachwissen erhdlt er auch viele konkrete Hinweise auf
Verfahrensschritte aus den ursprunglichen Unterlagen des
Streitpatents, vgl. insbesondere die Beispiele. Nicht
erwahnte Verfahrensparameter kann er durch einfache

Versuche bestimmen.

Der Beschreibung sind auch weitere Angaben zur
Herstellung der pordsen Stutzschicht (insbes. Spalte 4 ab
Zeile 4), zur Dicke der Trennschicht (Spalte 5 ab

Zeile 4), zur Vernetzung des PVA der Trennschicht

(Spalte 3 ab Zeile 30) und zur Verhinderung des
Eindringens (der Makromolekile) des PVA in die porédse

Stutzschicht zu entnehmen.

Aufferdem ist es offenbar unstreitig, daff mindestens mit
dem Beispiel 6 zusammen mit weiteren Angaben in der
Beschreibung und in den Anspruchen ein Weg zur Ausfdhrung
des Anmeldungsgegenstandes angegeben ist

(Regel 27 (1) e) EPU).

Ob eine solche Trennschicht der oben angegebenen
Definition entspricht bzw. ob die Herstellbedingungen
geeignet gewdhlt wurden, kénnte folgendermafen
nachgepruft werden: Da die Pervaporation bekanntermafien
vor allem zur Trennung azeotropischer Gemische benutzt
wird, kann der Fachmann durch einfache Versuche mit
solchen Gemischen feststellen, welche Bedingungen im
Detail fur die Produktion einer solchen patentgemafien

porenfreien Trennschicht geeignet sind.

Die Verwendung gemaff letztem Teilsatz des Anspruchs 1,
also die Durchfuhrung der Trennung von Flussigkeits-
gemischen mittels Pervaporation, ist fur den Fachmann

Routine.
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Zum Argument der Beschwerdegegnerin, daf der Begriff
"porenfreie Trennschicht" wegen der Passagen in (1),
(12), (20) und (23) - vgl. VI. - schillernd sei, ist
festzustellen: In (1), (12) und (20) fehlt der Hinweis
auf die Pervaporation, wahrend sich die einschlagigen
Standardwerke (23) und (24) (die eine klare Definition
des genannten Begriffes enthalten) ausfuhrlich mit
porenfreien und pordésen Membranen und Pervaporation
befassen. In (20) wird auRerdem nur kurz auf dichte
Membranen eingegangen und lediglich die Vermutung
ausgesprochen, daff solche Membranen Porendurchmesser von
5 bis 10 nm haben ("Fir ... dichte Membranen werden
Porendurchmesser zwischen ... angenommen."). Der letzte
Absatz auf Seite 434 von (23), auf den sich die
Beschwerdegegnerin bezieht, betrifft mikroporoése

Membranen.

Zusammenfassend stellt die Kammer fest, daf die Anspruche
Artikel 123 (2) und (3) EPU nicht verletzen und der
Gegenstand des Streitpatents im Sinne von

Artikel 100 b) EPU ausreichend offenbart ist.

Eine Prufung der Anspriche auf andere Erfordernisse des
EPU, wie insbesondere Neuheit und erfinderische
Tatigkeit, erfolgte bisher nicht. Deswegen und um das
Recht der Beschwerdefuhrerin auf Klarung aller Sach- und
Rechtsfragen durch zwei Instanzen zu wahren, macht die
Kammer von der Modglichkeit nach Artikel 111 (1) EPU
Gebrauch, die Sache zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurdckzuverweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

25 Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der
Aufforderung zuruckverwiesen, das Verfahren unter
Berucksichtigung der Entscheidung der Beschwerdekammer

fortzufuhren.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana E. Turrini
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