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Sachverhalt und Antréage

1013.D

Di e Beschwerdefidhrerin (Ei nsprechende 03) richtet ihre

Beschwerde gegen die in der nundlichen Verhandl ung vom
8. August 1995 ver kindete Zw schenent schei dung der Ei n-
spruchsabteilung, in der festgestellt wird, dal das

eur opai sche Patent Nr. 0 096 339 unter Bericksichtigung
der vom Pat enti nhaber im Ei nspruchsverfahren vorgenom

menen Anderungen den Erfordernissen des Uberei nkonmens

genlgt .

Mt den Einspruchen der Einsprechenden 01 bis 04 war das
gesante Patent im Hi nblick auf Artikel 100 a) und b) EPU
mt der Begrindung angegriffen worden, dal3 sein
CGegenstand weder ausf uhrbar noch gewerblich anwendbar
noch neu sei und auch nicht auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruhe. Zur Stutzung der Ei nwdnde wurden u. a.

f ol gende Dokunent e herangezogen (die Nunerierung ent-
spricht der im Verfahren verwendeten):

D1: EP-A-0 047 953

D5: US-A-3 035 060, und

D12: Ju. |I. Dytnerskij: "Menbranprozesse zur Trennung
fl Ussiger Gem sche", VEB Deutscher Verlag far
Grundstof findustrie, Leipzig 1977, Seiten 18, 132
bis 135, 145, 154 bis 158, 189 bis 191 und 228
bis 229.

In ei nem ersten Ei nspruchsverfahren hat die Einspruchs-
abteilung gestitzt auf Artikel 100 b) EPU und unter
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Ber Gicksi chtigung des Lehrbuchs

D20: U | manns Encykl opadi e der techni schen Chem e,

4. Auflage, Band 16, Verlag Chem e,

Wei nhei m 1978, Seiten 515 bis 535,
das Patent wi derrufen, da ihrer Auffassung nach weder
der Patentschrift noch dem al | genei nen Fachw ssen zu
ent nehnmen sei, auf welche Wise die i mHauptantrag und
den Hilfsantrdgen 1 und 2 beanspruchten Konposit-Mnbra-
nen mt porenfreien Trennschichten aus vernetztem
Pol yvi nyl al kohol erhalten werden kdonnten. |nsbesondere
of fenbarten di e Ausfuhrungsbei spiele nicht, wie im
Unterschied zu D1 eine "porenfreie" Trennschicht
hergestellt werde, wobei der Begriff "Porenfreiheit”

ni cht eindeutig zu definieren sei.

CGegen di e genannte W derrufsentschei dung hat die

Pat enti nhaberin eine erste Beschwerde eingel egt
(Beschwerdesache T 231/92) und die Aufrechterhal tung des
Pat ents auf der Basis des zweiten Hil fsantrags
beantragt. Im Laufe jenes ersten Beschwerdeverfahrens

wurden u. a. fol gende Dokunente zusatzlich genannt:

D21: DE- C-40 04 153

D23: S. Hwang et al.: "Menbranes in separations”,
Techni ques of Chem stry, Band VII, John Wl ey
& Sons, New York 1975, Seiten xxi - xxii, 67
bis 68, 99 bis 123 und 421 bis 435;

D24: Kirk-O hnmer: "Encycl opedi a of chem cal
technol ogy", 3. Auflage, Band 15, John W ey
& Sons, New York 1981, Seiten 92 bis 117, und
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D26: Proceedi ngs of the 5th International Synposium on
Al cohol Fuel Technol ogy, 13.bis 18. Mai 1982,
Auckl and, Neuseel and, Seiten 1 bis 97 und 1
bi s 106.

Von di esen Dokunenten ist D21 nach dem Annel detag des
Streitpatents veroffentlicht und daher kein Stand der
Techni k genaR Artikel 54 EPU

D e Kammer gelangte in jenem Verfahren zu dem Ergebni s,
dall der Cegenstand des Streitpatents im Sinne des
Artikels 100 b) EPU al s ausrei chend of fenbart anzusehen
sei. Diese Entschei dung wurde darauf gestutzt, dall nach
Auf f assung der Kanmmer di e Bedeutung einer "porenfreien
Trennschicht" fur den Fachmann das Vorhandensein von
héchst ens subm kroskopi schen Poren kleiner etwa 1 nm
bei nhalte, und dalR die Herstellung einer sol chen
porenfrei en Trennschi cht dem Fachmann kei ne besonderen
Schwi erigkeiten bereite, zumal da sich geeignete

Her st el | ungsbedi ngungen durch ei nfache Versuche mt
azeotropi schen Fl Gssi gkeitsgem schen auffinden |ielRen.
Di e Sache wurde zur weiteren Priufung, insbesondere der
Neuheit und erfinderischen Tatigkeit, an die Einspruchs-

abt ei l ung zuridckverw esen.

| m wei teren Ei nspruchsverfahren hat die Ei nspruchsabtei -
I ung dann in der eingangs genannten und nun angefoch-
tenen Zw schenent schei dung festgestellt, dal das Patent

i n gedndertem Unfang auf der Basis des vormaligen

Hi | fsantrags 2 den Erforderni ssen des EPU entspricht.

| nsbesondere sei die i mAnspruch 1 definierte porenfreie
Menbran al s sol che neu gegeniber der Entgegenhal tung D1

imH nblick auf die von der Beschwerdekamrer gegebene

10138.D Y A
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Definition des Begriffes "Porenfreiheit". Zur
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sei von D5,

ni cht D1, auszugehen. Di e L6sung der technischen

Auf gabe, sowohl nechani sche Stabilitat als auch hohe
Permeabi lit&t und Sel ektivitat zu erzielen, werde durch
den Stand der Techni k nicht nahegel egt. | nsbesondere
betreffe D1 kei ne Urkehr osnobse- Menbr anen, sodal3 D26
deren Verwendung zu Pervapor ati onszwecken ni cht

nahel egen koénne.

I m nun vorliegenden, zweiten Beschwerdeverfahren teilte
die Kammer mt Bescheid vom 18. Dezenber 1997 gemald
Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerde-
kamrern den Parteien mt, dald nach ihrer vorl aufigen, in
kei ner Wei se bi ndenden Mei nung er hebliche Zweifel

best inden, ob die i mAnspruch 1 verwendete Konposit-
Menbran al s sol che durch die O fenbarung von D1

vor weggenommen werde. Al's nachst kommender Stand der
Techni k ware die in D5 beschriebene Verwendung ei ner
Konposi t - Menbran anzusehen. Die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit unter Benutzung des Aufgabe-
Loésungs- Ansat zes schei ne kei ne Anhal t spunkte fiur ein
Nahel i egen des Pat ent gegenst andes zu er geben, da der
Fachmann di e aus D1 bekannte Menbran nicht ernsthaft far

di e Pervaporation in Erwdgung zi ehen wirde.

Di e sowohl von der Beschwerdefdhrerin als auch von der
Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) beantragte
mindl i che Ver handl ung fand am 19. Mirz 1998 in
Abwesenheit der Ubrigen am Verfahren beteiligten
Partei en (Ei nsprechende 01, 02 und 04) statt. Am Ende
der mindl i chen Verhandl ung wurde di e Entschei dung der

Kamrer ver kindet .

1013.D
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VI . Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.
Hi | f swei se beantragte sie, die imSchriftsatz vom
18. Februar 1998 fornulierten Rechtsfragen der G olden

Beschwer dekanmer vor zul egen

VII. D e Beschwerdegegnerin beantragte, di e Beschwerde
zur ickzuwei sen und den Hilfsantrag als unzul dssig zu

ver wer f en.

VIl Die zum Zeit punkt der vorliegenden Entschei dung
mal3gebl i che Fassung des unabhangi gen Anspruchs, die
bereits dem ersten Beschwerdeverfahren und dem
nachf ol genden weiteren Ei nspruchsverfahren unverandert

zugrundl ag, lautet we folgt:

"1. Verwendung ei ner Konposit-Menbran (1, 21) mt einer
porenfreien Trennschicht (4, 25) aus einemersten

Pol ymeren und ei ner pordsen Stiatzschicht (3, 23) aus

ei nem zwei ten Pol ymeren, wobei die porenfreie Trenn-

schi cht aus vernetztem Pol yvi nyl al kohol mt einer

Schi chtdi cke von 0,05 bis 10 nm besteht, wobei die

Ver net zung durch Veresterung mt Di carbonsé&uren, durch
Ver et herung unter der katal yti schen Ei nw rkung der
Sauren oder mttels D hal ogenverbi ndungen, durch Aceta-
lisierung mttels Al dehyden oder D al dehyden, oder durch
ei ne Konbi nation dieser Verfahren erfolgt ist, und das
far die Trennschicht der Menbran verwendete Pol ynere
nicht in die Poren der Stiutzschicht (3, 23) eingedrungen
ist, fur die Trennung von Fl Ussi gkeitsgem schen nach dem

Ver fahren der Pervaporation."”

1013.D Y
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Di e Anspriche 2 bis 5 sind vom Anspruch 1 abhangi g und
ent sprechen der in der Zw schenentschei dung al s
gewdhr bar erachteten Fassung.

D e Beschwerdefdhrerin hat ihre Antrage in fol gender
Wi se begrindet :

Al's nachstliegender Stand der Technik wird nach wie vor
das Dokunment D1 angesehen, das Menbranen fir die

Urkehr osnose beschrei bt. Da dem Fachmann auf dem Gebi et
der an sich bekannten Pervaporationsverfahren (siehe

z. B. das Lehrbuch D12) Unkehrosnoseprozesse in gl eicher
Wi se geléaufig sind (die ja auch im Streitpatent zitiert
wer den), ist davon auszugehen, dafll er den Stand der
Techni k auf di esem Gebi et ebenfalls kennt. D e dem
Streitpatent zugrunde |iegende Aufgabe ist in der
Auswahl einer far das Pervaporationsverfahren geei gneten
Menbran zu sehen. Zur Losung di eser Aufgabe wird der
Fachmann sein Fachw ssen ei nsetzen und deshal b das
Dokunment D1 heranzi ehen.

1013.D
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Die in D1 of fenbarten Konposit-Mnbranen sind fur die
Unrkehr osnbose geei gnet und wei sen vor zugswei se ei nen
durchschnittlichen Porendurchmesser zwi schen 10 und 70 A
(1 bis 7 nm auf. Uber die Bedeutung des Begriffs
"porenfrei” bestand i m Verl aufe des bisherigen Verfah-
rens eine erhebliche Unklarheit, die auch durch die
vor ausgehende Beschwer deent schei dung T 231/92 ni cht
besei ti gt wurde. Zunachst ist festzustellen, dal im
Streitpatent keine Porendurchmesser offenbart sind. In
der einschl agi gen Fachliteratur finden sich dagegen

wi der sprichliche Definitionen fur sogen. "dichte" oder
"porenfreie" Menbranen. So werden in D20 Porendurch-
nmesser zw schen 5 und 10 nm angenomen, wahrend D23
und D24 von Porendurchnmessern kleiner 1 nm ausgehen.
Dazu wird in D23 allerdings der ausdruckliche H nweis
gegeben, dalR die Richtigkeit dieser Annahne fragwirdig
ist. Nach den neuesten international en Konventionen
wei sen "dichte" Menbranen ei ne M kroporenstruktur mt

Durchnmessern < 2 nm auf.

Die in T 231/92 festgel egte Definition des Begriffes
"porenfrei” ("Porengro6RRe unter etwa 1 nm'), gegen die
of f enbar kei n Rechtsbehel f nmehr gegeben ist, wird daher
der tatséachlichen Sachl age nicht gerecht, weil sie in
unzul assi ger Wi se einem Teil des Standes der Technik

kei ne Beachtung schenkt.

Aus ei ner Gesantschau des Lehrbuchw ssens und der darin
getroffenen unterschiedlichen Definitionen ergibt sich
allenfalls in der G 6Renordnung der Porendurchnesser bei
"di chten" Menbranen Uberei nstimung. AuBerdem dr angt
sich die Annahnme auf, dalR die aufgezeigte Definitions-

unscharfe wohl weni ger auf die realen m kroskopi schen

1013.D Y
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oder subm kroskopi schen Verhéal tni sse, sondern im
wesent|ichen auf unterschiedliche Mdellvorstell ungen
und MeBnet hoden bzw. auf die Tatsache zuruckzuf Ghren

i st, daR die Upergange zw schen den verschi edenen
Menbrantypen flielBend sind. Oowohl die Dichtigkeit einer
Menbran sicherlich mt der PorengrofRe verknipft ist,

| &Rt sich letztere in der Praxis nur schwer ermtteln.

Ei ni gkeit besteht jedoch in der Literatur darin, dalR

"di chte" Menbranen nach dem L6sungs-Diffusions-Prinzip

f unkti oni er en.

Unt er Berucksichtigung di eser Erkenntnisse nmuf3 man

ei nraunmen, dall DI sowohl poroése als auch dichte
Menbranen of fenbart, die zur Lb6sung der vorliegenden
Auf gabe geei gnet sind. Diese Tatsache wi rd auch dadurch
unterstrichen, dall wegen der identischen Herstell ungs-
verfahren nach dem Streitpatent und dem Stand der
Techni k gl ei che Produkte erhalten werden nissen. Da
somt die imStreitpatent verwendete Menbran als sol che
durch D1 vorweggenonmen wird, und D1 zudem bereits ein
breites Spektrum von Anwendungsnbgli chkeiten far
derartige Menbranen aufzeigt, ist es allein die

Per vapor ati onsanwendung, die in Dl nicht offenbart ist

und damt die Neuheit des Patentgegenstands begrindet.

Andererseits ergi bt sich aus D26 der deutliche H nweis
auf di e Eignung von Unkehr osnbse- Menbranen fir das

Per vapor ati onsverfahren. Der Fachmann wirde daher ohne
wei teres eine Verwendung der aus D1 bekannten Unkehr -
osnose- Menbr anen bei Pervaporati onsprozessen in Erwigung
zi ehen und auf di esem nahel i egenden Wege zum Pat ent -
gegenst and gel angen. Sel bst wenn di e Bei spiele von D1

nicht optimal fdr die Entsal zung geei gnet sein ndgen, so

10138.D Y A
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kann daraus nicht a priori geschlossen werden, dafl3
andere unter den breiten O fenbarungsgehalt von D1

fall ende Real i sierungsniglichkeiten der bekannten Lehre
sich in dieser Hnsicht als ebenfalls unzureichend
erwei sen werden. |Imubrigen ergibt sich die Eignung

ei ner Menbran zur Unkehrosnose fiur den Fachmann ni cht
unbedi ngt aus dem Rickhal t ever nbgen far Nad .

Die hilfsweise beantragte Vorl age von zwei Rechtsfragen
an die G olRe Beschwerdekanmer betrifft die allgeneinen
Gesi cht spunkte der Zul &ssigkeit einer nachtraglichen
Anderung des O fenbarungsgehalts durch Quantifizi erung
ei nes urspruinglich nur qualitativ offenbarten Merkmal s,
wobei di e vorgenonmene Quantifizierung einen Teil des
St andes der Techni k auBBer Acht | &aRt, sow e der Klarheit
ei nes Anspruchs, der nach wie vor nur das qualitative
Mer kmal aufwei st und somt dem Patentinhaber die Mg-
lichkeit offen halt, spater zu in der Literatur existie-
renden unterschi edli chen Ausl egungen quantitativer Art

zur ickzukehr en.

Die Argunente der Beschwerdegegnerin |assen sich we

fol gt zusammenf assen:

Das Beschwer deverfahren kann nur zur Uberprifung von
Streitfragen dienen, die i mvorhergehenden Ei nspruchs-
ver fahren auf geworfen und entschi eden worden sind, d. h.
die imvorliegenden Fall ausschliel3lich die erfinderi-
sche Tatigkeit betreffen. Die Kamer ist sowohl in der
Frage der ausrei chenden O fenbarung als auch in der
Beurteilung der beiden in di esem Zusanmenhang rel evant en
Tei | aspekte, nam ich der Bedeutung des Begriffs
"Porenfrei heit" sowi e der Miglichkeit der Nacharbeitung

10138.D Y A
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der beanspruchten Lehre, durch die Entscheidung T 231/92

i mersten Ei nspruchsbeschwerdeverfahren gebunden.

Gowohl die i mAnspruch 1 verwendete Menbran nicht in D1
vor beschrieben ist, da es schon aus formal en, sich auf
das "res judicata"-Prinzip stutzenden G unden hinsicht-
lich der PorengroRe keine Uberlappung nmit dem Stand der
Techni k geben kann, ist die Aufrechterhal tung des
Patents auch aus sachlichen G unden gerechtfertigt, und
zwar sel bst dann, wenn man die streitige Definition der
Por engr 6B3e ganzlich auskl anmert.

1013.D Y
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Aus techni sch-praktischer Sicht erscheint namich, we
auch in D20 festgestellt wird, eine Klassifizierung der
unt erschi edl i chen Menbrantypen nach dem zugr unde-

| i egenden Separ ati onsprozeld vorrangi g gegenuber einer

Kl assi fi zi erung nach vernuteten Porengrdflenverteil ungen,
die als sol che ohnehin kaumin "Reinfornf existieren
durften. We sich aus den Ausfihrungen des sicherlich
sachkundi gen Ei nsprechenden 04 als auch aus der auf die
Beschwer def Uhrerin sel bst zurickgehenden, nachver 6ffent-
[ichten deutschen Patentschrift D21 ergi bt, bereitet die
Verwendung der Begriffe "dichte" oder "porenfreie"
Menbranen i m Gegensatz zu "pordsen” Menbranen dem
Fachmann kei ne Problene. Dies ist dadurch zu erkl aren,
dall es dem Fachmann i mrer gel aufig war, dald erstere per
Definition nach dem Losungs-Diffusions-Prinzip trennen,

| et ztere nach ei nem Si ebmechani snrus. Die im Streitpatent
beansprucht e Verwendung ei ner "porenfreien" Menbran fur
das Pervaporationsverfahren bedeutet somt nichts
anderes als deren Funktion nach dem LOsungs-Di ffusions-
Prinzip und schliefldst eine Trennw rkung auf grund der

Por engr 63e aus. Wenn man sich di ese Betrachtungswei se zu
ei gen macht, verlieren die angeblichen quantitativen

W der spriche hinsichtlich der Porengro6lRe "porenfreier”
Menbranen zwi schen den Lehrbichern D20 einerseits und

D23 / D24 andererseits ganzlich an Bedeut ung.

Unabhangi g von den vor st ehenden Ausf ihrungen zum Thema
"Porenfreiheit" wird jedoch nach wie vor die Auffassung
vertreten, dalB die im Streitpatent verwendete Menbran
nicht in D1 vorbeschrieben ist, da nach di esem Stand der
Techni k in konsi stenter Wise nur sogen. "Zw schenmem
branen" of fenbart werden, die nicht far die Urkehrosno-

se, geschwei ge denn das Pervaporationsverfahren,

10138.D Y A
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geei gnet sind und hinsichtlich der PorengrofRe kei ne

Uber | appung nit dem Streitpatent aufweisen.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist
von D5 als nachstliegendem Stand der Techni k auszugehen,
da D1 nicht die Pervaporation betrifft. D eser Frage
erscheint jedoch zweitrangig, da D5 in jedem Fall zu

ber Gcksi chtigen ist.

Di e Lehre des um zwanzi g Jahre &l teren Dokuments D5 hat
den Stand der Techni k nicht befruchtet, da hier offenbar
kei n praktisch durchfdhrbares Pervaporationsverfahren

of fenbart worden ist. Jedenfalls wurde keine nach di esem
Ver fahren arbeitende Anl age gebaut. Erst das Streitpa-
tent hat den Durchbruch mt einer ersten konmerziellen
Anl age 1984 ernbglicht. Heute arbeiten tber 100 Anl agen
weltweit mt einem Durchsatz von ca. 50 Tagestonnen nach

dem beanspruchten Pri nzip.

1013.D Y
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Gemall D26 sind "gew sse" fur die Meerwasserentsal zung
mttel s Unkehrosnose entw ckel te Menbranen auch fur die
Trennung von Al kohol - Wasser - Gemi schen verwendbar. Nach
D20 bedeutet eine Eignung fur die Meerwasserentsal zung
andererseits, dall die Menbran einen Nad - Rickhalt >
99.3 % aufwei sen nmuf3. Da in allen Ausfihrungsbei spielen
von D1 das Nad - Rickhal t ever nbgen weniger als 50 %
betragt, nul3 der Fachmann di e dort offenbarten Menbranen
als fur die Pervaporation vollig ungeeignet halten.
Damt wird der Fachmann auch ausgehend von D1 Uber den
speziellen H nweis in D26 auf die Betrachtung der

Per vapor ati onsverfahren gemal? D5 verw esen. Ein
Ver gl ei ch der Ausf Uhrungsbeispiele imStreitpatent und
in D5 unter Verwendung der im Streitpatent angegebenen
Fornmel fdr die Menbransel ektivitat B ergi bt unter
ahnl i chen Bedi ngungen Werte von 9500 fur das
Streitpatent, dagegen nur von etwa 20 fur den Stand der
Techni k. Daraus | aBt sich zur Verdeutlichung ein

At hanol gehalt im Pernmeat von 0.2 % fur das Streit patent
errechnen, wahrend nach D5 etwa 250 mal nehr Al kohol
Uber das Perneat verloren geht. Di ese Ergebnisse kdnnen
imH nblick auf die bereits in D5 geltend gemachte
"hohere Sel ektivitat" nur als uberraschend und nicht

nahegel egt angesehen werden.

Hi nsichtlich der Zul &ssigkeit des Hilfsantrags der
Beschwer def threrin bestehen rechtliche Bedenken, die
sich aus der Bi ndungsw rkung der ersten Beschwerde-
entscheidung T 231/92 und der Tatsache ergeben, dal3 die
Frage der ausrei chenden O fenbarung nicht nehr Gegen-

stand des weiteren Ei nspruchsverfahrens war.

10138.D Y A
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Xl . Di e ubrigen Verfahrensbeteiligten (Ei nsprechende 01, 02
und 04) haben sich imvorliegenden Beschwerdeverfahren
ni cht sachlich gedulRert.

Ent schei dungsgr inde

1. Zulassigkeit der Beschwerde

D e Beschwerde ist zul assig.

2. Ausreichende Offenbarung und Zulassigkeit der Anderungen

I n der vorausgehenden Beschwerdeent schei dung T 231/92
wur de bereits entschi eden, dall die geltenden Anspriche
Artikel 123 (2) und (3) EPU nicht verletzen, und der
CGegenstand des Streitpatents i m Sinne von

Arti kel 100 b) EPU ausreichend offenbart ist.

3. Neuheit

Der Cegenstand des Streitpatents ist im Sinne der
Artikel 52 (1) und 54 EPU neu gegeniiber dem Stand der
Techni k, da in keiner der Entgegenhal tungen die

Ver wendung ei ner aus zwei Pol ymeren zusamengeset zt en
Menbran mt einer porenfreien Trennschicht aus

ver net zt em Pol yvi nyl al kohol fur das Pervaporationsver -
fahren offenbart ist. Die Neuheit der beanspruchten

Ver wendung i st imvorliegenden Beschwerdeverfahren auch

ni cht bestritten worden.

4. Erfinderische Tatigkeit
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Nach Auffassung der Kammer ist zur Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit von Dokument D5 als néchst-

| i egendem St and der Techni k auszugehen. In di esem
Dokunment wird bereits die Verwendung einer Menbran mt
ei ner Trennschi cht aus vernetztem Pol yvi nyl al kohol fr
das Pervaporationsverfahren beschrieben, uminsbesondere
die Selektivitat zu erhodhen (siehe D5, Spalte 1,

Zeilen 11 bis 14 und Zeilen 33 bis 47; Spalte 2,

Zeilen 9 bis 23; sowie Figur 1 in Verbindung mt dem
zugehori gen Text). Da die bekannte PVA-Trennschi cht auf
eine Metallgitterstruktur als Statzschicht aufgebracht
ist (siehe D5, Spalte 3, Zeilen 34 bis 41), kann die
Menbran nach dem Stand der Techni k auch als "Konposit"-
Menbran mt einer Trennschicht und einer davon

ver schi edenen, "pordsen"” Stiutzschicht bezei chnet werden.
SchlielBlich ist die bekannte Trennschicht auch als
"porenfrei" anzusehen, da Pervaporationsverfahren
bekannt|ich nach dem Lésungs-Di ffusionsprinzip arbeiten
(siehe z. B. D23, Seite 99, 1. Absatz) und die diesem
Prinzip gehorchenden Menbranen generell als "dicht" oder
"porenfrei" bezeichnet werden (siehe z. B. D24,

Seite 93, 2. Absatz).

Di e Kanmer vermag der Meinung der Beschwerdef Ghrerin,
dal3 der im Dokunment D1 offenbarte Stand der Techni k dem
Strei tgegenst and nach dem Auf gabe- L6sungs- Ansat z naher

komre al s D5, nicht zu fol gen.

Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwerdekamern (s.
di e Entschei dungsbei spiele zitiert in "Rechtsprechung
der Beschwer dekanmern des Europdai schen Patentants",

EPA 1996, |. D3.1 und I. D3.2, Seiten 98 bis 99) sind
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zur Vernmei dung unrealistischer Ex-post-Betrachtungs-

wei sen bei der Wahl des nachst kormenden Ausgangspunktes
in erster Linie der angestrebte Verwendungszweck sow e
di e urspringlich of fenbarte Aufgabe zu bericksichtigen
und nicht di e maxi mal e Anzahl dberei nsti mender

Merkmal e. Imvorliegenden Fall hat der Fachmann bei

ei ner beabsichtigten Verwendung der Konpositnenbran zur
wi rtschaftlichen Trennung von Fl Ussi gkeitsgem schen nach
dem Per vapor ati onsverfahren kei ne Veranl assung vom
Dokunent D1 auszugehen, das Konpositnmenbranen fir andere
Ver wendungszwecke beschrei bt, namich solche, die fur
den Anwendungsberei ch zwi schen der U trafiltration (UF)
und der Unkehrosnose (RO vorgesehen sind. Eine

Ver wendung von Konpositnmenbranen fir di e Pervaporation

i st vielnmehr nur in Dokument D5 offenbart, das somt den
korrekten Ausgangspunkt fur die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit mt H|fe des Aufgabe-Ldsungs-

Ansat zes liefert.

| m Ubrigen ist die Wahl des néachstliegenden Standes der
Techni k nicht als entschei dungserheblich anzusehen, w e
si ch aus der nachfol genden Di skussion der erfinderischen

Tatigkeit ergi bt (siehe Punkt 4.6 weiter unten).

Der Streitgegenstand unterschei det sich vom Stand der
Techni k nach D5 durch Merkmal e der zur Anwendung

kommenden Menbran, namich
- di e Ausbi |l dung der pordsen Stiutzschicht, die aus

ei nem zwei t en, Poren aufwei senden Pol yneren besteht,

wahrend D5 eine Metallgitterstruktur vorsieht;
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- die D cke der Trennschicht, die 0.05 bis 10 mm

betragt (in D5 ~ 25 bzw. 20 mm siehe Spalte 3,
Zeile 36 und Spalte 4, Zeile 71);

- die spezielle Art der chem schen Vernetzung des
Pol yvi nyl al kohol s, der gemal3 D5 therm sch vernet zt
ist (siehe z. B. den dortigen Anspruch 2); sow e

- die Tatsache, dalR das fur die Trennschicht der
Menbran verwendete Pol ynere nicht in die Poren der
St it zschi cht ei ngedrungen ist, wozu sich in D5 keine
Aussage fi ndet.

Al's genei nsanme Wrkung di eser Unterschiede tritt

of f enbar gegeniber D5 eine Erhdhung von Perneatfl ul3 und
Sel ektivitéat ein, so dalR das Pervaporationsverfahren
wirtschaftlich zur Trennung von Fl Ussi gkeitsgem schen
betri eben werden kann (siehe Seite 3, Zeilen 16 bis 23
der Annel dungsunterlagen). Di e denentsprechend zu
formul i erende techni sche Aufgabe wi rd gl aubhaft gel 6st,
W e sich aus einem Vergl ei ch des Ausfuhrungsbeispiels 1
des Streitpatents mt dem Ausfihrungsbei spiel 4 des

St andes der Technik ergibt: GemalR der in Spalte 5 des
Streitpatents angegebenen Fornel erhalt man bei ei nem
azeot ropi schen Wasser - Al kohol - Ver hal t ni s von ungef ahr
5:95 im Zul auf eine Selektivitat B von etwa 20 fur das
Bei spiel 4 von D5, widhrend die Selektivitat im

Beispiel 1 des Streitpatents 9500 betragt. Zwar sind die
Bet ri ebsbedi ngungen, insbesondere di e Zul auftenpera-
turen, in beiden Fallen nicht identisch, deren Einflul
auf die Selektivitat durfte aber unkritisch sein, was

von der Beschwerdefihrerin nicht angezweifelt wurde (s.
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i n di esem Zusamenhang auch D26, Seite 1 bis 99,

3. Absatz). Hinsichtlich des Perneatflusses, der im
Beispiel 1 des Streitpatents einen Wrt von 0.01 kg/ hnf
aufwei st, macht D5 kei ne Angaben.

D e Kammer sieht daher keinen Gund, die mt der
Erfindung erzielten Wrkungen in Zweifel zu ziehen,
zumal da diese auch mt den - unw dersprochenen -

Ausf ihrungen der Beschwerdegegnerin in Ei nklang stehen,
daR erstmals mt der Lehre des Streitpatents wirtschaft-
[ich funktionstichtige Anl agen realisiert werden
konnten. Derartige G unde wirden auch von der
Beschwer def threrin nicht vorgetragen, die vielnehr
erneut O fenbarungsmangel geltend genmacht hat.

I n di esem Zusammenhang besteht Anl alR darauf hi nzuwei sen,
dall di e Frage der ausreichenden O f enbarung der
beanspruchten Verwendung CGegenstand des ersten

Ei nspruchsbeschwer deverfahrens T 231/92 war und dort
abschl i eRend positiv entschi eden worden ist.

In ihrer Entscheidung hat sich die Kanmer auf fol gende
mal3gebl i chen G inde gest it zt:

a) Der fiur die Ofenbarung wesentliche Begriff der
"Porenfreiheit" hat fur den Fachmann eine kl are
Bedeut ung: Unter einer sogen. porenfreien
Trennschi cht aus Pol ynmer versteht der Fachmann eine
honmogene oder dichte Pol ynerschicht, die
subm kr oskopi sche Poren allenfalls imBereich der
G 6Re der Maschenweite der Pol ynerketten, also unter
etwa 1 nmhat, so dall deren Verhalten zum ndest

angenahert dem LOsungs-Di ffusions-Prinzip entspricht
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(siehe T 231/92, Ziffer 4.1 der G inde, erster,
dritter und |l etzter Absatz).

b) Der Fachmann erhélt durch das Streitpatent eine
hi nrei chende Lehre zum Nachar beiten der Erfindung:
Die Herstellung einer porenfreien Trennschicht nach
dem Streitpatent bereitete dem Fachmann am
Prioritatstag kei ne besonderen Schw erigkeiten. Qo
ei ne sol che Trennschicht der in a) w edergegebenen
Definition entspricht, bzw ob die
Her st el | ungsbedi ngungen geei gnet gewahlt wurden, | ant
si ch durch ei nfache Pervaporationsversuche mt
azeotropi schen Gem schen feststellen (siehe T 231/92,
Ziffer 4.2 der Grunde, erster, zweiter und vorletzter
Absat z) .

Da sich der Tatbestand i mvorliegenden Beschwerdever -
fahren gegeniber T 231/92 nicht geandert hat, ist die
Kamer nach Artikel 111 (2) EPU durch die rechtliche
Beurteilung i mersten Beschwerdeverfahren, d. h. durch
di e dort getroffene Entscheidung und die diese

Ent schei dung tragenden G unde, gebunden (siehe T 934/91,
ABlI . EPA 1994, 184). Eine erneute Diskussion der Frage
der ausrei chenden O fenbarung und des dafir rel evanten
Sachverhalts verbietet sich daher imH nblick auf die

genannt e Bi ndungswi r kung.

Ausgehend von D5 stellt sich dem Fachmann damt die
Auf gabe, die aus D5 bekannte Anwendung hinsichtlich
ihrer Wrtschaftlichkeit, d. h. insbesondere der
Paranmeter Perneatflull und Sel ektivitat, zu verbessern
Dabei wirde der Fachmann vom Dokunent D26 Kenntni s

nehnen, das sich ebenfalls mt Pervaporationsmenbranen
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bef at und auf das Phanomen hi nweist, dall "gew sse, fur
di e Meerwasserent sal zung durch Unkehrosnose entw ckelte
Menbranen Al kohol - Wasser - Gemi sche trennen koénnen." Diese
Menbranen sind jedoch nur fir die Entfernung geringer

Al kohol konzentrati onen aus dem Abwasser brauchbar. Hoher
konzentrierte Gem sche | assen sich nur durch den
zusat zl i chen Pervaporationsschritt trennen (siehe D26,
Seite 1 bis 98, 2. Absatz).

Sel bst wenn der Fachmann di esem eher vagen Hi nweis

aus D26 folgen und fur die Meerwasserentsal zung

entw ckel te RO Menbranen grundsatzlich far die Losung

seines Problens in Betracht ziehen wirde, ist nach

Auf f assung der Kanmmer eine Bertcksichtigung von

Dokunment D1 aus fol genden G inden auszuschli el3en:

(1) Gowohl D1 an zwei Stellen die Unkehrosnose als
Anwendungsnogl i chkeit erwdhnt (siehe Seite 1,
1. Absatz und Seite 25, 2. Absatz), nuld der
Fachmann der Gesant of f enbarung di eses Dokunents
ent nehnmen, dal3 di e beschri ebenen Konposit -
Menbranen weder fir di e Urkehrosnose geei gnet
noch vorgesehen sind. Dies resultiert sowhl aus
der in D1 (siehe Seite 2, 3. Absatz) w eder-
gegebenen Kl assifizierung von Menbranen nach
Por endur chmessern, die imdudbrigen mt der in
T 231/92 getroffenen Definition (siehe Punkt 4.4,
Grund a) der vorliegenden Entschei dung)
Ubereinstinmm, als auch aus der dort parallel
vor genomrenen Kl assifi zi erung nach dem
Riuckhal t ever mbgen fur Natriunchlorid und dem
Ar bei t sdruckbereich (siehe D1, Seite 2, letzter
Absatz bis Seite 3, 1. Absatz). Nach ei gener

Bewertung of fenbart D1 vielnmehr Utrafiltrations-
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menbr anen oder sogen. UF/ RO Zwi schennenbranen mt
zu di eser Bewertung konsi stenten Paraneterwerte-
berei chen, d. h ei nem Porendurchnesser zw schen 1
und 100 nm ei nem Rickhal teverndgen fuar Natrium
chlorid von weniger als 50 % und Arbeitsdricken
von mexi mal 30 Bar (siehe D1, Seite 2, 4. Absatz
und santliche Ausfuhrungsbei spiele).

(i) Sol I te der Fachmann dennoch ei ne grundsatzliche
Ver wendbar keit der in Dl beschriebenen Konposit-
Menbranen fur di e Unkehrosnose nicht
ausschl i elRen, so wirde er feststellen, dalR diese
Menbranen jedenfalls deshal b nicht gemall dem
H nweis in D26 fur die Pervaporation in Frage
kommen, weil sie offensichtlich nicht far die
Meer wasser ent sal zung entw ckelt worden sind. Fur
di e ei nstufige Meerwasserentsal zung geei gnete
Menbranen wei sen nam i ch nach D20 (siehe
Seite 528, linke Spalte, 2. Absatz) einen Nad -
Rickhalt > 99.3 % auf, wogegen D1 Menbranen m t
ei nem Nad - Rickhal t ever nbgen von weniger als 50 %

beschrei bt (siehe oben (i)).

Dem H nweis in D26 fol gend, wirde der Fachmann daher dem
Dokurment D1 aufgrund dessen O f enbarungsgehal t es kei ne
Beacht ung schenken. Ungekehrt ist nicht erkennbar, auf
wel che Wi se dem Fachmann ausgehend von D1 und unter

Ber ticksi chti gung des H nwei ses in D26 ei ne Verwendung
der in D1 offenbarten Konposit-Menbranen, die weder
generel |l far die Unkehrosnobse noch speziell fiar die

Meer wasser ent sal zung geei gnet sind, fir die Trennung von
Fl Gssi gkei t sgem schen nach dem Pervaporati onsverfahren

nahegel egt werden konnte.
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4.7 I m dbrigen ist die Kammer der Auffassung, dal sich die
im Streitpatent verwendeten Menbranen von den aus D1
bekannt en unt erschei den missen, und zwar insbesondere
dadurch, dafll sie fur das Pervaporationsverfahren
geei gnet sind, was - ebenso wi e bei der Urkehrosnose
(siehe z. B. D20, Seite 516, linke Spalte, letzter
Absatz sow e Seite 525 u. ff.: "3.1. Menbranen fir die
Hyperfiltration") - eine Funktion nach dem L6sungs-
Diffusions-Prinzip und damt "Porenfreiheit" voraus-
setzt. In D1 wird weder eine Funktion nach dem Lésungs-
Di ffusions-Prinzip noch die "Porenfrei heit" behauptet,
vi el mehr wei st die Gesantoffenbarung in die gegenteilige
Ri chtung, w e oben ausgefiuhrt wurde. Dieser Unterschied
best eht of f enbar unabhangi g davon, ob die in T 231/92
vor genomene Quantifi zierung des Begriffes "Porenfrei-
heit" bericksichtigt wird oder nicht. Dabei kann es
ent gegen der Auffassung der Beschwerdef Ghrerin auch
keine Rolle spielen, ob ggf. im Stand der Technik
hi nsi chtlich der angenomrenen Porengrdf3e ei ne einzel ne,

abwei chende Meinung vertreten wird (siehe D20 im
Vergleich zu D1, D12, D23 und D24), die zu einer
Uber | appung der im Streitpatent verwendeten Menbranen
mt den in Dl of fenbarten Menbranen in Bezug auf diesen
Paranet er fuhren wirde. Sel bst wenn man di eser
Ei nzel nei nung ei ne grundsét zl i che Bedeutung zunessen
sollte, stellt die Klassifizierung der Menbranen nach
dem Por endur chnesser nur - w e oben gezeigt und we es
i mdbrigen auch in der Definition nach T 231/92 zum
Ausdruck kommt - eine (und wohl nicht die sicherste)
von nehreren Kl assifizierungsnbglichkeiten dar, von
denen di e verbl ei benden ein konsistentes, die

Vor wegnahme durch D1 verneinendes Bild vermtteln.
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Da der ubrige imvorliegenden Verfahren angefihrte Stand
der Techni k, der sich i mwesentlichen auf den Nachweis
des al | genei nen Fachw ssens anhand von Lehrbichern

bezi eht, dem Streitgegenstand nicht ndher konmm als der
berei ts abgehandel te, beruht dieser auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 52 (1) und 56 EPU).

Neben Anspruch 1 sind auch di e abhangi gen Anspriche 2
bis 5 gewahrbar, die vorteil hafte Ausfihrungsfornen
betreffen. Die Ubrigen Patentunterlagen gemal3 der
angegri ffenen Zw schenent schei dung ent sprechen ebenfalls
den Erforderni ssen des EPU

Hilfsantrag

D e Beschwerdefuhrerin hat hilfsweise beantragt, die
fol genden, im Schriftsatz vom 18. Februar 1998
formulierten Fragen der G olRen Beschwer dekanmer

vor zul egen

"1. Ist es gemaB Artikel 83 EPU zul 4ssig, einen in den
ursprungli chen Annel dungsunterlagen nicht quantitativ
definierten Begriff imH nblick auf den O fenbarungs-
gehalt einer zum al |l genei nen Fachwi ssen gehdr enden
Druckschrift im Verl auf des Ei nspruch-Beschwerde-
Verfahrens quantitativ zu definieren und gleichzeitig
ebenfall s zum al | genei nen Fachw ssen gehd6rende
quantitative Definitionen des Begriffs unbeachtet zu

| assen?

2. Ist es gemalR Artikel 84 EPU zul 4ssig, daR im

Haupt anspruch ei nes européi schen Patents ein Merkma

1013.D



- 24 - T 0977/ 95

(hier: porenfreie Trennschicht), das zwar i m Ei nspruch-
Beschwer de- Verfahren im H nblick auf das all genei ne
Fachwi ssen eine quantitative Definition (hier: mt einer
Porengr 63e unter etwa 1 nm erfahren hat, die aber nicht
in den urspringlich eingereichten Annel dungsunterl agen
of fenbart und folglich nicht in der Patentschrift
enthalten ist, ohne diese Definition imHauptanspruch

angegeben wi rd?"

GemalR Artikel 112 (1) a) EPU liegt es impflichtgeniaRen
Er messen ei ner Beschwerdekamer, ob sie die Gole
Beschwer dekanmer befassen will. Sie wird dies tun, wenn
sie der Auffassung ist, eine sich stellende Rechtsfrage
sei von grundsatzlicher Bedeutung, und die Antwort auf
di ese Frage | asse sich nicht direkt und eindeutig aus
dem EPU abl eiten. Dabei gilt, daR jede zur Vorl age
bestimte Rechtsfrage mt der rechtlichen Themati k des
schwebenden Beschwerdeverfahrens in ei nem Zusammenhang
stehen mu3 (vgl. G 3/91, ABI. EPA 1993, 8, Ziffer 3 der
G inde). Andererseits darf eine zur Vorlage bestimte
Recht sfrage sich nicht auf Streitpunkte bezi ehen, uber
di e ei ne Beschwerdekamrer bereits in einemfruheren
Beschwer dever f ahren ent schi eden hat (siehe Mser,

Eur opai sches Pat ent Uber ei nkomen, Minchner Genei n-
schaft skomment ar, 20. Lieferung, Juli 1997, Car
Heymanns Verl ag KG Koln, Artikel 112, Randnoten 18

bi s 20).

| mvorliegenden Fall bezieht sich die erste, die
Erforderni sse des Artikels 83 EPU betreffende Frage auf
ei nen Streitpunkt, der in der friheren Beschwerdesache
T 231/ 92 abschli eRend entschi eden worden ist, wahrend
die zweite, Artikel 84 EPU betreffende Frage eine
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Themati k aufgreift, die imEi nspruchs(beschwerde)-
ver fahren unbeachtlich ist, da ein Kl arheitsei nwand
gegen einen Begriff ("porenfreie Trennschicht"), der
bereits imerteilten Anspruch 1 enthalten war, nicht
mehr bertcksichtigt werden kann. Somt sieht sich die
Kanmer schon aus formal en G inden an der beantragten
Vor | age gehi ndert.

| m Gbri gen kann di e Kanmer bei den Fragen auch kei ne
grundséat zl i che Bedeutung zunessen. Viel nehr versteht es
sich von sel bst, dal3 eine Interpretation der urspring-

| i chen Offenbarung sowohl im Hi nblick auf Artikel 83 EPU
al s auch imHi nblick auf Artikel 84 EPU dem al | genei nen
Fachw ssen Rechnung tragen nmuf3, und zwar unabh&ngi g
davon, ob diese Interpretation qualitativer oder
guantitativer Natur ist. Es ist dann eine Frage im
Einzelfall, ob eine derartige Interpretation, die den
Erf orderni ssen der genannten Arti kel genutgt, noglich ist
oder nicht.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. Di e Beschwerde wird zurickgew esen

2. Der Antrag auf Vorlage an di e G ofe Beschwer dekanmmer

wi rd zuridckgew esen
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Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana S. Stei nbrener
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