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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Anmelderin (nachstehend
"Beschwerdefihrerin") richtet sich gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung, die europaische

Patentanmeldung EP 15 001 871.1 zurickzuweisen.

Anspruch 1 gemal dem mit Schriftsatz vom 30. Juni 2016
eingereichten und der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Hauptantrag und Hilfsantrag lautet

wie folgt:

"1. Vorrichtung (10) zum Filtern und Trennen von
Strémungsmedien (11) mittels Membranen (13), umfassend
ein im wesentlichen druckdichtes Gehduse (14), in dem
eine Mehrzahl von Membranen (13) angeordnet ist,
wenigstens einen EinlalB (15) fiir das in die Vorrichtung
(10) gefiihrte zu trennende Strémungsmedium (11), und
wenigstens einen AuslalB (16) fir das aus der
Vorrichtung (10) herausgefiihrte Permeat (18) sowie
einen AuslafB (17) fiir das herausgefiihrte Retentat (19),
wobel die Membranen (13) nach Art von Membrankissen
ausgebildet sind, die einen Offnungsbereich (131) zum
Austritt des sich im Membraninnenraum (137) sammelnden
Permeats (18) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daB
jeweilige Teilmengen der Menge der Membranen (13), die
einen Membranstapel (12) bilden, filir unterschiedliche
Trennbereiche im Hinblick auf das in die Vorrichtung
(10) als Feed gefiihrte, zu trennende Strémungsmedium
(11) ausgebildet sind."

Folgende Dokumente wurden unter anderem im

Prifungsverfahren zitiert:
Dl1: DE 10 2010 027 689 Al

D2: US 4,892,657



Iv.

VI.
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Die Prifungsabteilung kam unter anderem zu den

folgenden Schlussen:

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag

und Hilfsantrag sei nicht neu gegeniiber DI1.

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag
und Hilfsantrag sei nicht erfinderisch im Lichte

der D2 als nachstliegendem Stand der Technik.

In ihrer Beschwerdebegriindung hielt die
Beschwerdefiithrerin an den vor der Prifungsabteilung
vorliegenden Antragen fest und widersprach der
Entscheidung der Prifungsabteilung. Sie fihrte unter
anderem aus, dass der beanspruchte Gegenstand neu und
erfinderisch gegeniiber dem zitierten Stand der Technik
sei. Sie untermauerte ihre Argumentation durch die

folgenden Beweismittel (Nummerierung durch die Kammer) :

D10: Rautenbach und Albrecht, Membrantrennverfahren,
Ultrafiltration und Umkehrosmose, Grundlagen der
chemischen Technik, Otto Salle Verlag und Verlag

Sauerlander, Seite 15.

D11: Abschrift der Seiten 1 und 10 bis 15 des im
Prifungsverfahren der Stammanmeldung

eingereichten Schreibens der Beschwerdefiihrerin
vom 22. Juli 2015.

Die Beschwerdefiihrerin fiihrte ferner aus, dass ihr
rechtliches Gehor im Prifungsverfahren verletzt worden
sei, so dass die angefochtene Entscheidung schon aus

diesem Grund aufzuheben sei.

Mit Bescheid der Kammer vom 25. Juli 2019 wurde die
Beschwerdefiithrerin zur miindlichen Verhandlung gemab

ihrem Antrag geladen.

Am 17. Marz 2020 erging eine Mitteilung der Kammer
gemal Artikel 15(1) VOBK 2020. In dieser Mitteilung
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erhob die Kammer Einwadnde unter anderem gegen die
Klarheit und die Neuheit gegeniliber D1 des Gegenstandes

des Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag und Hilfsantrag.

VII. Mit einem darauf folgenden Schreiben beantragte die
Beschwerdefihrerin die Verschiebung der miindlichen

Verhandlung im Lichte der Coronaviruspandemie.

VIII. Mit nachfolgendem Bescheid hob die Kammer den

angesetzten Termin zur mindlichen Verhandlung auf.

IX. Mit Schreiben vom 8. Oktober 2020 wurde die Kammer uber
einen Wechsel des Vertreters der Beschwerdefiihrerin

informiert.

X. AnschlieRend wurde die Beschwerdefihrerin zu einem

neuen Termin zur miindlichen Verhandlung geladen.

XI. Mit Schreiben vom 29. April 2021 reichte die
Beschwerdefihrerin vier neue Anspruchssatze gemal

Hilfsantrdagen 2 bis 5 ein.

XIT. Am 4. Mai 2021 fand die miindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. Im Laufe der miindlichen Verhandlung
reichte die Beschwerdefiihrerin neue Anspruchssatze
gemal Hilfsantrdgen 2a bis 6a ein. Sie reichte ferner
das folgende undatierte Dokument ein (Nummerierung

durch die Kammer) :

D12: Schirg P., Einfiihrung in Theorie und Praxis der
Membrantechnik, PS Prozesstechnik GmbH, Basel,
Schweiz (60 Seiten).

XITIT. Endantrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patentes auf der Grundlage der folgenden Anspruche

(Hauptantrag) :

- Anspruch 1 in der Fassung vom 30. Juni 2016,



XIV.
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- Anspriche 2 bis 12 in der urspringlichen Fassung,
- Anspruch 13 in der Fassung vom 30. Juni 2016 und
- Anspruch 14 in der Fassung vom 11. Februar 2016.

Hilfsweise beantragte die Beschwerdefiihrerin die
Erteilung eines Patentes auf der Grundlage der

folgenden Anspriiche (Hilfsantrag 1):
- Anspruch 1 in der Fassung vom 30. Juni 2016 und
- Anspriche 2 bis 12 in der urspringlichen Fassung.

Hilfsweise beantragte die Beschwerdefiihrerin die
Erteilung eines Patentes auf der Grundlage der
Anspriiche gemé&R einem der am 28. April 2021
eingereichten Hilfsantrédge 2 bis 5, oder einem der
wahrend der miindlichen Verhandlung vom 4. Mai 2021

eingereichten Hilfsantrédge 2a bis 6a.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte ferner die

Ruckzahlung der Beschwerdegebihr.

Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefihrerin werden folgend

zusammengefasst.
Verfahrensfehler im Prifungsverfahren:

- Das rechtliche Gehor der Beschwerdefiihrerin sei im
Prifungsverfahren verletzt worden. Die angefochtene
Entscheidung sei somit rechtsfehlerhaft

zustandegekommen.

- Die Riuckerstattung der Beschwerdegebithr sei daher

gerechtfertigt.
Hauptantrag und Hilfsantrag 1 - Klarheit:

- Das in Anspruch 1 genannte Merkmal "Membrankissen"
entspreche einem gangigen Begriff im Fachgebiet der

Membranen.
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- Anspruch 1 erfille somit die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU hinsichtlich der Klarheit.

Hilfsantrdage 2 bis 5 und 2a bis 6a - Zulassung:

- Diese Hilfsantrdge stellten eine Reaktion auf die
vorlaufige Meinung der Kammer dar. Die eingefiihrten
Anderungen raumten die von der Kammer erhobenen
FEinwdnde aus, so dass diese Hilfsantrage zum

Verfahren zuzulassen seien.
Hilfsantrag 3a - Neuheit:

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich
von der Offenbarung der D1 dadurch, dass die
Vorrichtung ein druckdichtes Gehduse mit einem
FEinlass fiir das zu trennende Strdmungsmedium und
einem Auslass fir das herausgefiihrte Retentat
umfasse. AuRerdem bildeten die Membrankissen einen
Stapel und seien anders ausgebildet als in D1. Die
Membranen von D1 seien ferner durch
unterschiedliche Selektivitaten gekennzeichnet,
wobei die beanspruchten Membranen fir

unterschiedliche Trennbereiche ausgebildet seien.

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit neu

gegenlber DI1.

Entscheidungsgriunde

Verfahrensmangel im Prifungsverfahren

1.

Die Beschwerdefiihrerin fihrte aus, dass sie am 30. Juni
2016 vor der Prifungsabteilung neue sachlich geanderte
Anspriche 1 und 13 eingereicht habe, um
Klarheitseinwadnde zu beseitigen. Bei einem geordneten
Verfahrensgang hatte die Prifungsabteilung zunachst
eine Stellungnahme zu diesen Anspriichen abgeben miissen,

statt die Anmeldung unmittelbar zurilckzuweisen. Das
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rechtliche Gehdér der Beschwerdefilhrerin sei somit
verletzt worden. Die Beschwerdefiihrerin beantragte die
Rickerstattung der Beschwerdegebihr, da die
angefochtene Entscheidung rechtsfehlerhaft

zustandegekommen sei.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin sind aus den

folgenden Grinden nicht iberzeugend.

Es kann dahingestellt bleiben, ob der beanstandete, in
Verbindung mit den Klarheitseinwanden der
Prifungsabteilung gegen Anspruch 13 gemdl Hauptantrag
(angefochtene Entscheidung, Punkte 3.1 und 3.2)
vorgebrachte Verfahrensmangel iberhaupt ein solcher
darstellt. Eine dahingehende Beurteilung hangt davon
ab, ob die eingereichten, gednderten Anspriiche die
Klarheitseinwdnde in guten Treuen ausgeraumt und
keinerlei Anlass zu neuen Beanstandungen unter diesem
Gesichtspunkt gegeben haben. Bei offensichtlich
unzuldnglichen oder gar mutwilligen Anderungen ist eine
erneute Stellungnahme der Prifungsabteilung nicht =zu
erwarten. In jedem Fall stellt der geltend gemachte
Mangel keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, da
sich die Zurilickweisungsentscheidung der
Prifungsabteilung nicht ausschlieRlich auf diesen
Klarheitsmangel stitzt. Damit fehlt es an einer
Voraussetzung fiir die beantragte Rickzahlung der
Beschwerdegebihr nach Regel 103 (1) EPU.

Dariber hinaus fihrt ein Verfahrensfehler, selbst wenn
es sich um einen wesentlichen Verfahrensfehler handelt,
nur dann zur Rickzahlung der Beschwerdegebihr, wenn der
Beschwerde stattgegeben wird, was hier nicht der Fall

ist (siehe unten).
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Anspruch 1 gemal Hauptantrag und Hilfsantrag 1 - Klarheit unter
Artikel 84 EPU

3.

Anspruch 1 gemaR Hauptantrag und Hilfsantrag 1 (Punkt
IT oben) enthdalt das Merkmal, dass "die Membranen (13)
nach Art von Membrankissen ausgebildet

sind" (Hervorhebung durch die Kammer) .

Der Terminus "Membrankissen" ist unklar, weil er keine
eindeutige, im Stand der Technik allgemein anerkannte
technische Bedeutung hat. Die aus dem besagten Merkmal
resultierende strukturelle Einschrankung hinsichtlich
der in der Vorrichtung vorhandenen Membranen ist somit

unklar.

In der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefilhrerin zum ersten Mal behauptet, der
Terminus "Membrankissen" sei ein gangiger Begriff im

Fachgebiet der Membranen.

Dieses Argument ist nicht lberzeugend, da von der
Beschwerdefiithrerin kein Beleg zur Stitze dieser
Behauptung vorgebracht wurde. Und dies trotz des
spezifischen Hinweises der Kammer in der zur
Vorbereitung der miindlichen Verhandlung ergangenen
Mitteilung (Punkt 6.1), dass, sollte die
Beschwerdefiihrerin die Auffassung vertreten, dass die
Bedeutung des Ausdrucks "Membrankissen" und die daraus
resultierende Einschrankung hinsichtlich der in der
Vorrichtung vorhandenen Membranen dem Fachmann auf der
Grundlage seines allgemeinen Fachwissens klar seien,
dieses Fachwissen zu belegen sei, etwa durch

Fundstellen in einschlagigen Lehrblichern.

Aus den oben genannten Grinden ist die Kammer zum
Schluss gekommen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1

gemall Hauptantrag und Hilfsantrag 1 unklar ist, und
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somit den Erfordernissen des Artikels 84 EPU nicht

genugt.

3.5 Der Hauptantrag und Hilfsantrag 1 sind daher nicht
gewahrbar.

Hilfsantrage 2 bis 5 - Zulassung zum Verfahren

Hilfsantrag 2

4. In Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 wurde das Merkmal
hinsichtlich der Art der Membranen derart abgeandert,
dass es wie folgt lautet, wobei die Anderungen zum in
Anspruch 1 gemal Hauptantrag und Hilfsantrag 1
vorhandenen Merkmal durch die Kammer hervorgehoben

wurden:

"wobeili die Membranen (13) nach Art von Membrankissen
ausgebildet sind, wobei die Membrankissen (13) aus zwei
Membranelementen (133,134) bestehen, welche an ihrem
umlaufenden Rand (136) verschweiBt und/oder geeignet

verklebt sind".

AuBerdem lautet Anspruch 13 gemal Hilfsantrag 2 wie
folgt, wobei die Anderungen zum Anspruch 13 gemiB

Hauptantrag durch die Kammer hervorgehoben wurden:

"13. Verfahren (10) zum Filtern und Trennen von
Strémungsmedien (11) mittels Membranen {13} —umfassend
, , 1o Z TN b 14y g
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dex einer Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daff dass die jeweiligen Teilmengen der

Menge der Membranen A13)—die—eincenMembranstapet—(+2)

bilden —£4 PRI : » . IR,
- g o Gtrd L 11 P!

% 13 ) % | bilden £l g
DTN, % = , b lic) - g ,

dieVorrichtung {10} als Feed mit unterschiedlichem
Druck des der Vorrichtung (10) zugefiihrten zu
trennenden Mediums (11) betrieben werden, wobei die
Michtigkeit der Menge der einzelnen Teilmengen der
Membranen durch das Volumen des anfallenden, zu
trennenden Strémungsmediums (11) und des erwartbaren
Anteils bestimmter unterschiedlicher Stoffe im

Gesamtstoffgemisch, das zu trennen ist, bestimmt wird."

Weitere Anderungen wurden in die abhidngigen Anspriiche
4, 6 und 11 eingefiihrt, wobei Merkmale aus der

Beschreibung hinzugefiigt wurden.
Hilfsantrdage 3 bis 5

In Anspruch 1 der Hilfsantrage 3 bis 5 wurden ferner
jeweills im Vergleich zum Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2

folgende Merkmale am Ende des Anspruchs hinzugefigt:

"wobei eine die Vorrichtung (10) im wesentlichen
durchquerende bolzenférmige Permeatablauf- und
Sammeleinrichtung (21) vorgesehen ist, auf welche ein
Rohrelement (27) aufgeschoben ist, wobei der

Of fnungsbereich (131) der Membrankissen (13) jeweils
radial in eine als axiale Nut in der Permeatablauf- und
Sammeleinrichtung (21) ausgeformte
Permeateinlauféffnung (210) miindet, wobeil die
Permeateinlauféffnungen (210) mit dem PermeatauslafB

(16) kommunizieren."



2.
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AuBerdem enthdlt Hilfsantrag 3 einen unabhadngigen
Verfahrensanspruch 14, der mit dem oben genannten
Verfahrensanspruch 13 gemal Hilfsantrag 2 identisch

ist.

Wahrend der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefiithrerin ausgefiihrt, dass Hilfsantrdge 2 bis
5 eine Reaktion auf die vorlaufige Meinung der Kammer
darstellten. Da keine Frist in der Ladung zur
mindlichen Verhandlung festgesetzt wurde, spiele der
Zeitpunkt der Erwiderung keine Rolle. AuBRerdem habe im
vorliegenden Fall ein Vertreterwechsel stattgefunden,
was das verspatete Einreichen der Hilfsantrdge 2 bis 5
erklare. Die Hilfsantrdge seien somit zum Verfahren

zuzulassen.

Die Kammer ist von den Argumenten der
Beschwerdefihrerin aus den folgenden Grinden nicht

Uberzeugt.

Hilfsantrédge 2 bis 5 wurden von der Beschwerdefilthrerin
mit Schreiben vom 28. April 2021 eingereicht, das heiBt
vier Tage vor der mindlichen Verhandlung. Selbst wenn
der von der Beschwerdefiilhrerin angefiihrte
Vertreterwechsel berilicksichtigt wiirde, ist
festzuhalten, dass dieser Wechsel bereits im Oktober
2020 und damit gut ein halbes Jahr vor der miindlichen
Verhandlung stattgefunden hat (Punkt IX oben). Der
Vertreterwechsel kann somit das Einreichen der
Hilfsantrdge 2 bis 5 erst vier Tage vor der mindlichen

Verhandlung nicht rechtfertigen.

Hilfsantridge 2 bis 5 stellen eine Anderung des
Vorbringens der Beschwerdefiihrerin dar, die gemaB den
Vorschriften des Artikels 13 VOBK zu behandeln ist.

Da die Ladung zur mundlichen Verhandlung am 25. Juli
2019 erging, das heilt vor dem Inkrafttreten der

revidierten Fassung der Verfahrensordnung der



2.
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Beschwerdekammern, ist gemal Artikel 25 (3) VOBK 2020
Artikel 13 der vor dem Inkrafttreten geltenden Fassung

der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern anzuwenden.

Gemal Artikel 13 (1) VOBK 2007 steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens der
Beschwerdefiithrerin nach Einreichung ihrer
Beschwerdebegriindung zuzulassen und zu beriicksichtigen.
Bei der Ausibung des Ermessens werden unter anderem die
Komplexitdat des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrensokonomie

beriicksichtigt.

GemaB Artikel 13 (3) VOBK 2007 werden Anderungen des
Vorbringens einer Partei nach Anberaumung der
mindlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie
Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer ohne
Verlegung der miindlichen Verhandlung nicht zuzumuten

ist.

Wie oben ausgefiihrt, wurden die Anspriiche gemal
Hilfsantrdgen 2 bis 5 im Vergleich zu den Anspriichen
gemédl dem bisherigen Haupt- und Hilfsantrag 1 erheblich
abgeandert. Insbesondere wurden Merkmale aus der

Beschreibung eingefihrt.

Das Einreichen der Hilfsantrage 2 bis 5 wirft komplexe
Fragen zu einem extrem spaten Zeitpunkt des

Beschwerdeverfahrens auf.

Bei der Zulassung der Hilfsantrage 2 bis 5 hatte die
Kammer zum Beispiel die technische Bedeutung des in
Anspruch 1 eingefihrten Merkmals "wobei die
Membrankissen (13) aus zwel Membranelementen (133,134)
bestehen, welche an ihrem umlaufenden Rand (136)
verschweilt und/oder geeignet verklebt

sind" (Hervorhebung durch die Kammer) beurteilen
mussen, wobei der Ausdruck "geeignet verklebt" prima

facie unklar ist. Insbesondere ist nicht klar, welches
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technische Merkmal eine geeignete Verklebung von einer
ungeeigneten Verklebung unterscheidet. AuRerdem héatte
die Kammer die technische Bedeutung des in Anspruch 13
gemal Hilfsantrag 2 und Anspruch 14 gemaB Hilfsantrag 3
eingefihrten Merkmals "wobei die Midchtigkeit der Menge
der einzelnen Teilmengen der Membranen durch das
Volumen des anfallenden, zu trennenden Strémungsmediums
(11) und des erwartbaren Anteils bestimmter
unterschiedlicher Stoffe im Gesamtstoffgemisch, das zu
trennen ist, bestimmt wird" beurteilen miissen, wobei
dieses Merkmal prima facie unklar ist. So ist
beispielsweise unklar, wie der erwahnte erwartbare
Anteil zu verstehen ist, wie genau die genannte
Mé&chtigkeit von diesem erwartbaren Anteil abhangt und
durch welche Prozedur die genannte Midchtigkeit bestimmt

werden soll.

Bei der Zulassung der Hilfsantrage 3 bis 5 hédtte die
Kammer ferner die Klarheit der in Anspruch 1 der
Hilfsantrdage 3 bis 5 hinzugefliigten Merkmale (Punkt 4
oben) beurteilen miissen. Die neuen Merkmale sehen unter
anderem vor, dass "der Offnungsbereich (131) der
Membrankissen (13) jeweils radial in eine als axiale
Nut in der Permeatablauf- und Sammeleinrichtung (21)
ausgeformte Permeateinlaufdéffnung (210) miindet". Bei
einer prima facie Betrachtung dieses Merkmals ist
unklar, was mit der genannten axialen Nut gemeint ist,
und wie sie in der beanspruchten Vorrichtung eingebaut

ist.

Die Kammer hatte dariiber hinaus die Basis in den
Ursprungunterlagen fiir die in Anspruch 1 hinzugefiligten
Merkmale (Punkt 4 oben) priifen missen. Diesbeziiglich
hat die Beschwerdefilhrerin die Passage auf Seite 16,
Absatz 4, bis Seite 17, Absatz 1 der
Ursprungsunterlagen genannt. Die prima facie

Betrachtung dieser Passage zeigt allerdings, dass viele
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Merkmale der in dieser Passage offenbarten
Ausfihrungsform in Anspruch 1 gemadB den Hilfsantragen 3
bis 5 nicht aufgenommen wurden. So wurde zum Beispiel
das Merkmal weggelassen, dass die Membrankissen nach
Art einer mehrelementigen Spirale ausgebildet sind und
auf dem Rohrelement (27) aufeinandergewickelt sind.
Auch die im Rohrelement (27) ausgebildeten radialen
Locher so wie der an einem Ende der Sammeleinrichtung
(21) ausgebildete Ringkanal wurden in Anspruch 1 nicht

aufgenommen.

4.2.6 Die Zulassung der Hilfsantrdge 2 bis 5 hatte somit
vielschichtige Fragen hinsichtlich der Klarheit gemal
Artikel 84 EPU und der Erfiillung der Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU aufgeworfen, und dies zu einem
extrem spaten Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens. Die
Zulassung der Hilfsantrage 2 bis 5 hatte daher gegen
die gebotene Verfahrensdkonomie verstoBlen, da die
Kammer diese komplexen Fragen nicht ohne Verlegung der

mindlichen Verhandlung hatte behandeln kdnnen.

4.3 Bei der Ausibung ihres Ermessens gemal Artikel 13 (1)
und (3) VOBK 2007 hat die Kammer aus diesen Grinden
entschieden, die Hilfsantrdge 2 bis 5 nicht zum

Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrage 2a bis 6a - Zulassung zum Verfahren
Hilfsantrag 2a

5. In Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag 2a wurde das Merkmal
hinsichtlich der Art der Membranen derart abgeandert,
dass es wie folgt lautet, wobei die Anderungen zum in
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 vorhandenen Merkmal

durch die Kammer hervorgehoben wurden:

"wobeili die Membranen (13) nach Art von Membrankissen
ausgebildet sind, wobei die Membrankissen (13) aus zweil

Membranelementen (133,134) bestehen, welche an ihrem
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umlaufenden Rand (136) verschwelllt uwadtodergeeignet
yexrkitebt sind".

Die abhadngigen Anspriiche 4, 6 und 11 gema@B Hilfsantrag
2 wurden gestrichen. Der unabhangige Verfahrensanspruch
10 blieb im Vergleich zum Verfahrensanspruch 13 gemal

Hilfsantrag 2 (Punkt 4 oben) unverandert.
Hilfsantrag 3a

Hilfsantrag 3a unterscheidet sich vom Hilfsantrag 2a
lediglich darin, dass der Verfahrensanspruch 10

gestrichen wurde.
Hilfsantrag 4a

In Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4a wurden im Vergleich
zum Anspruch 1 gemaB den Hilfsantrdgen 2a und 3a die
gleichen Merkmale wie bei den Hilfsantrdgen 3 bis 5

(Punkt 4 oben) am Ende des Anspruchs hinzugefigt.
Hilfsantrag b5a

In Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 5a wurden im Vergleich
zum Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 4a folgende Merkmale

am Ende des Anspruchs hinzugefigt:

"wobei die Permeateinlaufdffnungen (210) zu einem am
axialen Ende der Permeatablauf- und Sammeleinrichtung
(21) ausgebildeten Ringkanal gefiihrt sind, welcher mit

dem PermeatauslalBll (16) kommuniziert."
Hilfsantrag 6a

In Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 6a wurden im Vergleich
zum Anspruch 1 gemaB den Hilfsantradgen 2a und 3a

folgende Merkmale am Ende des Anspruchs hinzugefigt:

"wobeil eine die Vorrichtung (10) bolzenartig
durchquerende Permeatablauf- und Sammeleinrichtung (21)

vorgesehen ist, wobei sich auf der Permeatablauf- und
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Sammeleinrichtung (21) ein gesondertes Rohrelement (27)

befindet, das aufgeschoben ist,

wobel das gesonderte Rohrelement (27) die Vorrichtung
(10) ebenfalls durchquert,

wobel auf dem Rohrelement (27) die Membrankissen (13)
nach Art einer mehrlagigen Spirale (20)

aufeinandergewickelt sind,

wobei die Membrankissen (13) der mehrlagigen Spirale
(20) relativ zu dem Rohrelement (27) mit ihrem

Of fnungsbereich (131) derart angeordnet sind, dass die
Of fnungsbereiche (131) in radiale Lécher (271), die 1in

dem Rohrelement (27) ausgebildet sind, miinden,

wobe1l
in der Permeatablauf- und Sammeleinrichtung (21)
Permeateinlauféffnungen (210) in Form axialer Nuten

ausgeformt sind,

wobeli die Permeateinlauféffnungen (210) in einer
Innenbohrung (270) des Rohrelements (27) positioniert

sind,

wobeli die Permeateinlauféffnungen (210) zu einem am
axialen Ende der Permeatablauf- und Sammeleinrichtung
(21) ausgebildeten Ringkanal gefiihrt sind, welcher lber

den Permeatauslall (16) nach aussen fiUhrt,

sodass aus den Offnungsbereichen (131) austretendes
Permeat (18) in die radialen Lécher (271) eintreten
kann und durch diese hindurch in die
Permeateinlauféffnungen (210) eintreten kann, und von
dort iliber den Ringkanal zu dem Permeatauslass (16) nach

aussen."

Die Hilfsantrage 2a bis 6a wurden wahrend der
mundlichen Verhandlung eingereicht. Die

Beschwerdefihrerin fihrte aus, dass die vorgebrachten
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Anderungen die prima facie Bedenken der Kammer
hinsichtlich der Hilfsantrage 2 bis 5 ausrdumen wirden.
Insbesondere seien die in Anspruch 1 gemal Hilfsantrag
ba hinzugefigten Merkmale in der urspringlichen
Beschreibung wortwdrtlich offenbart, so dass die
Erfordernisse des Artikel 123(2) EPU prima facie
erfillt seien. Die Hilfsantrdge 2a bis 6a seien somit

zum Verfahren zuzulassen.

Die Kammer ist von den Argumenten der
Beschwerdefiithrerin hinsichtlich der Hilfsantrédge 2a und

4a bis 6a aus den folgenden Griinden nicht iberzeugt.

Hilfsantrag 2a enthalt den Verfahrensanspruch 10, der
mit dem Verfahrensanspruch 13 gemaR Hilfsantrag 2
(Punkt 4 oben) identisch ist. Die gleichen unter Punkt
4.2.5 oben ausgefiihrten Uberlegungen der Kammer
beziiglich der prima facie mangelnden Klarheit treffen
somit auch fliir den Gegenstand des Anspruchs 10 gemal

Hilfsantrag 2a =zu.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4a enthalt die gleichen
hinzugefiigten Anderungen wie Anspruch 1 gemdB den
Hilfsantrdgen 3 bis 5 (Punkt 4 oben). Es folgt, dass
die gleichen unter Punkt 4.2.5 oben ausgefihrten prima
facie Uberlegungen der Kammer beziiglich der mangelnden
Erfillung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU und
der mangelnden Klarheit auch fir den Gegenstand des

Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 4a zutreffen.

Die in Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 5a weiteren
hinzugefliigten Merkmale (Punkt 5 oben) beseitigen diese
prima facie Einwdnde der Kammer der mangelnden
Erfiillung der Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU und
mangelnden Klarheit nicht. In der Tat fehlen in
Anspruch 1 immer noch Merkmale, die in der von der
Beschwerdefiithrerin als Basis flir die vorgebrachten

Anderungen angefithrten Passage auf Seite 16, Absatz 4,
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bis Seite 17, Absatz 1, der Ursprungsunterlagen
offenbart sind. So wurde zum Beispiel das Merkmal
weggelassen, dass die Membrankissen nach Art einer
mehrelementigen Spirale ausgebildet sind und auf dem
Rohrelement (27) aufeinandergewickelt sind. Ferner
wurde beispielsweise das Merkmal der im Rohrelement
(27) ausgebildeten radialen Locher weggelassen.
AuBerdem ist die Bedeutung des Merkmals "axiale Nut"

immer noch prima facie unklar.

Hinsichtlich des Hilfsantrags 6a wurden in Anspruch 1
dieses Antrags sehr viele Merkmale aus der Beschreibung
aufgenommen. Bei der Zulassung dieses Antrags hatte die
Kammer die technische Bedeutung aller dieser neuen
Merkmale bezliglich der Neuheit bzw. der erfinderischen
Tatigkeit beurteilen milssen. Die Zulassung des
Hilfsantrags 6a hatte somit den Fall neu aufgerollt,
und dies zu einem extrem spaten Zeitpunkt des
Verfahrens. Dies hatte dem vorrangigen Ziel des
Beschwerdeverfahrens entgegengestanden, die
angefochtene Entscheidung gerichtlich zu Uberprifen,
und nicht mit einem neuen Prifungsverfahren anzufangen
(Artikel 12 (2) VOBK 2020). Alternativ ware die Kammer
gezwungen gewesen, den Fall an die Prifungsabteilung
zurickzuverweisen, wobei moglicherweise sogar eine
Zusatzrecherche erforderlich gewesen ware, um die
Neuheit und erfinderische Tatigkeit des beanspruchten
Gegenstandes beurteilen zu kdénnen. Dies hadtte gegen die

gebotene Verfahrensdkonomie verstolen.

Die Zulassung der Hilfsantrage 2a und 4a bis 6a hatte
somit komplexe Frage zum letztmdglichen Zeitpunkt des
Beschwerdeverfahrens aufgeworfen. Sie hédtte gegen die
gebotene Verfahrensdkonomie verstoben, da die Kammer
diese komplexen Fragen nicht ohne Verlegung der
mindlichen Verhandlung oder Zuriickverweisung an die

Prifungsabteilung hatte behandeln kénnen.
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Bei der Ausibung ihres Ermessens gemal Artikel 13 (1)
und (3) VOBK 2007 hat die Kammer daher entschieden, die
Hilfsantrdage 2a und 4a bis 6a nicht zum Verfahren

zuzulassen.
Hilfsantrag 3a

Im Hilfsantrag 3a wurden durch die Streichung des
Verfahrensanspruchs 13, des Ausdrucks "geeignet
verklebt" in Anspruch 1 so wie der abhédngigen Anspriiche
4, 6 und 11, die unter Punkt 4.2.5 oben ausgefiihrten
prima facie Bedenken der Kammer hinsichtlich der
mangelnden Klarheit ausgerdaumt. Das in Anspruch 1
hinzugefliigte Merkmal bezltiglich der Klarstellung des
Begriffes "Membrankissen" ist auf Seite 21, 4. Absatz,
der Anmeldung in ihrer urspringlichen Fassung
offenbart. Die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU

sind somit erfullt.

Da die prima facie Bedenken der Kammer hinsichtlich der
mangelnden Klarheit durch die hinzugefiigten Anderungen

beseitigt, und keine neuen Einwande verursacht wurden,

hat die Kammer entschieden, den Hilfsantrag 3a zum

Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrag 3a - Anspruch 1 - Neuheit unter Artikel 54 EPU

6.

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3a definiert eine
Vorrichtung, die folgende Merkmale umfasst
(Merkmalsgliederung wurde von der Beschwerdefiihrerin

ubernommen) :

a) Membranen

b) ein im wesentlichen druckdichtes Geh&ause,

c) eine im Gehduse angeordnete Mehrzahl von Membranen,

d) wenigstens einen Einlass fir das zu trennende

Stromungsmedium,
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e) wenigstens einen Auslass fur das aus der

Vorrichtung herausgefiihrte Permeat,
f) einen Auslass flir das herausgefiihrte Retentat,

g) die Membranen sind nach Art von Membrankissen
ausgebildet, wobei die Membrankissen aus zwei
Membranelementen bestehen, welche an ihrem

umlaufenden Rand verschweiBlt sind,

h) die Membrankissen weisen einen Offnungsbereich zum
Austritt des sich im Membraninnenraum sammelnden

Permeats auf,

i) Jjeweilige Teilmengen der Menge der Membranen bilden

einen Membranstapel,

J) Jeweilige Teilmengen der Menge der Membranen sind

flir unterschiedliche Trennbereiche ausgebildet,
k) im Hinblick auf das zu trennende Strdomungsmedium.

Die Beschwerdefiihrerin hat in der Beschwerdebegriindung
ausgefihrt, dass D1 die Merkmale b, d, f, i, J und k
nicht offenbare. Wahrend der miindlichen Verhandlung hat
sie ferner die Meinung vertreten, dass die in Absatz
[0028] der D1 offenbarten Membrantaschen nicht dem
Merkmal g entsprachen, weil die Membrantasche der D1
durch ein Umklappen einer flachen Membran ausgebildet
werde. Bezlglich der Merkmale d und f fihrte sie ferner
aus, die Realisierung von Einldssen und Auslédssen sei
nicht trivial, und D1 liefere keine ausfihrbare Lehre,

wie das offenbarte Modul realisiert werden solle.

Die Kammer ist von den Argumenten der
Beschwerdefihrerin aus den folgenden Grinden nicht

Uberzeugt.

Hinsichtlich der Merkmale b, d, f (im wesentlichen
druckdichtes Gehdause mit wenigstens einem Einlass fir

das zu trennende Stromungsmedium, und wenigstens einen
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Auslass fir das aus der Vorrichtung herausgefihrte
Retentat) und i (Membranstapel) offenbart D1 (Absatze
[0001], [0009]) ein Modul sowie ein Verfahren zum
Trennen von Stoffgemischen mittels Membranen, wobei die
Membranen unter anderem in Form einer Wicklung oder
stapelfdrmig angeordnet sind. Somit ist das Merkmal i
eines Membranstapels in D1 offenbart. Es ist fir den
Fachmann auch implizit, dass ein solches Modul in einem
druckdichten Gehduse angeordnet werden muss, damit das
offenbarte Trennverfahren uberhaupt ausgefuhrt werden
kann. Wie von der Kammer wahrend der miindlichen
Verhandlung ausgefihrt wurde, impliziert die
Durchfiihrung eines Trennverfahrens, dass das zu
trennende Medium mit der Membran in Kontakt kommt und
damit in das Gehduse gelangen kann und dass die
getrennten Strome (Retentat und Permeat) das Gehause
auch wieder verlassen konnen. Dies wiederum impliziert,
dass das Gehduse entsprechende Ein- und Auslasse,
entsprechend den Anspruchsmerkmalen b, d, e und £
aufweisen muss. Auf einen Auslass fiur das Retentat wird
in D1 (Absatze [0029] und [0035]) auch deutlich

hingewiesen.

Auf die Frage der Kammer, durch welche anderen
strukturellen Merkmale als ein druckdichtes Gehduse und
die entsprechenden Ein- und Auslasse fir das zu
trennende Medium das Modul von D1 realisiert werden
konnte, konnte die Beschwerdefiihrerin in der miindlichen
Verhandlung auch keine anderen Merkmale nennen. Die
Kammer vertritt daher die Auffassung, dass die Merkmale
b, d, f und i1 entweder explizit oder implizit aber
unmittelbar und eindeutig in D1 dem Fachmann offenbart

sind.

Hinsichtlich des Merkmals g (Membrankissen aus zwei
Membranelementen, welche an ihrem umlaufenden Rand

verschweilt sind) offenbart D1 (Absatz [0028]), dass
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die Membranen (6) und (8) als Membrantaschen
ausgebildet sind. Gem&dR D1 wird eine flache Membran an
einer Seite umgeklappt, so dass "zwei Membranseiten
parallel zueinander" die Membrantasche bilden. Die so
gebildete Membrantasche wird dann an den Stirnseiten
"gasdicht verschlossen, beispielsweise verschweilt".
Wie von der Beschwerdefihrerin nicht bestritten wurde,
entspricht die in D1 offenbarte Membrantasche dem
Merkmal "Membrankissen" in Anspruch 1. Entgegen der
Ansicht der Beschwerdefithrerin vertritt die Kammer
ferner die Auffassung, dass die in Absatz [0028] der D1
offenbarten zwei Membranseiten, die an den Stirnseiten
verschweifBt sind, den in Anspruch 1 genannten zweil
Membranelementen entsprechen, welche an ihrem
umlaufenden Rand verschweilt sind. Die Tatsache, dass
die beiden Membranseiten der D1 aus der gleichen
Membran ausgebildet sind, steht dieser Schlussfolgerung
nicht entgegen, da das Merkmal "zwei Membranelemente"
in Anspruch 1 in keiner Weise Elemente zweier
unterschiedlicher Membranen impliziert. Somit ist auch
das Merkmal g in D1 unmittelbar und eindeutig dem

Fachmann offenbart.

Bezliglich der Merkmale j und k (jeweilige Teilmengen
der Menge der Membranen sind fir unterschiedliche
Trennbereiche im Hinblick auf das zu trennende
Stromungsmedium ausgebildet) hat die Beschwerdefiithrerin
argumentiert, dass D1 zwar Membranen unterschiedlicher
Selektivitat offenbare. Der Begriff "Selektivitdt" sei
allerdings vom in Anspruch 1 erwahnten Begriff
"Trennbereich" deutlich zu unterscheiden. In der
mindlichen Verhandlung verwies die Beschwerdefithrerin
auf den letzten Absatz der Seite 2 der Anmeldung,
wonach der in Anspruch 1 genannte Trennbereich als
PorengroRe der Membran zu verstehen sei. Fir ihre
Argumentation stitzte sich die Beschwerdefiithrerin auch

auf das erst in der miindlichen Verhandlung
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eingereichten Dokument D12, namentlich auf Seite 13/61

dieses Dokuments.

Gegen die Auffassung der Beschwerdefilhrerin ist die
Kammer der Ansicht, dass die Begriffe "Selektivitdt"
und "Trennbereich" nicht eindeutig unterscheidbar sind.
Der im Anspruch verwendete Begriff "Trennbereich" ist
namlich so allgemein, dass er nicht unbedingt lediglich
auf eine Porengroble der Membran abstellt. Zwei
Membranen mit sich unterscheidendem Trennbereich kdnnen
sich auch darin unterscheiden, dass sie zur Trennung
unterschiedlicher Bereiche und damit Arten von
Substanzen und nicht nur unterschiedlicher Bereiche von
TeilchengréBen ausgebildet sind. Auch das undatierte
erst in der miindlichen Verhandlung eingereichte
Dokument D12 enthalt auf der von der Beschwerdefilthrerin
genannte Seite 13/61 lediglich die Definition der
Selektivitat einer abzutrennenden Komponente. Der D12,
namentlich der Seite 13/61, kann der Fachmann aber in
keiner Weise einen Hinweis entnehmen, dass die Begriffe

"Selektivitdt" und "Trennbereich" unterscheidbar sind.

Laut D1 (Absatze [0010], [0012], [0028], [0029] und
[0034]) haben die gewickelten bzw. stapelformig
angeordneten Membranen unterschiedliche Selektivitaten
im Hinblick auf das zu trennende Strdémungsmedium. Da
wie oben ausgefithrt, das Anspruchsmerkmal
"unterschiedliche Trennbereiche" von unterschiedlichen
Selektivitaten nicht unterscheidbar ist, sind auch die

Merkmale j und k des Anspruchs 1 aus D1 bekannt.

Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 3a gegenliber D1 nicht
neu ist (Artikel 52 (1) und 54 EPU).

Da die Kammer zum obigen Schluss beziiglich der
mangelnden Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 auch

unter Beriicksichtigung der D12 gekommen ist, kann die
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Frage der Zulassung der erst in der mindlichen
Verhandlung eingereichten D12 dahingestellt bleiben.

Schlussfolgerung
Keiner der Antrédge der Beschwerdefilhrerin ist zulédssig

8.
und/oder gewahrbar.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebiithr wird

zurickgewiesen.

Der Vorsitzende:

Der Geschaftsstellenbeamte:
werdekg

Q,%Q:(»‘ opdischen pat;”/)]e

%) & ’e,% /‘¢

©800,n3 o 1®

joSPJeoa ~

Yy,

Q'

& b

&

&% N
o %, 29\ \;“X
Jq ((//;D l} :a)p §3 \\Q,%
M. O. Miuller

N. Maslin

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



