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Sachverhalt und Antréage

1450.D

Die am 2. Juli 1998 ei ngegangene Beschwerde richtet sich
gegen die am 5. Mai 1998 zur Post gegebene Entschei dung
der Priufungsabteilung Uber die Zurickwei sung der

Annel dung Nr. 96 926 960.4 mt der européischen

Ver 6f fent | i chungsnummer 783 497 und der international en
Ver 6f fent | i chungsnunmmer WO 97/ 07108.

Di e Prifungsabteilung vertrat die Auffassung, dal im
Hi nblick auf den ent gegengehal tenen Stand der Technik
di e Annel dung nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
gemalR Arti kel 56 EPU beruhe. In einer Annerkung

beanst andete di e Prifungsabteilung kursorisch auch die
Ausf ihr barkeit der Erfindung nach Artikel 83 EPU, ohne
di e angef ocht ene Entschei dung auf diesen Gund zu

st ut zen.

Der Beschwerdef ihrer (Annmelder) hat mt seiner

Beschwer debegr tindung am 1. Sept enber 1998 ei nen
gednderten Anspruchssatz eingereicht, dessen Anspruch 1
wie folgt lautete:

"1. Verfahren zur sel ektiven Abtrennung von Morpholin
aus ei ner waldri gen Losung, wel che Morpholin,

N- Met hyl nmor phol i n und N- Met hyl nor phol i n-N-oxi d enthéalt,
wobei als walri ge Losung ein ProzelBwasser aus dem

Am noxi dverfahren eingesetzt wird, gekennzeichnet durch
die fol genden Schritte, dald

(A di e walkri ge Losung in einer Menge durch einen
Kat i onenaust auscher, wel cher Morpholin
adsor bi eren kann, gefuhrt wird, bis er im
wesentlichen nicht nehr mt Mrpholin bel aden
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wer den kann und ein Eluat, welches im
wesentlichen frei ist von Mrpholin, jedoch N
Met hyl nmor phol i n und N- Met hyl nor phol i n- N-oxi d
enthalt, erhalten wird, und

(B) der mt Morpholin bel adene Kati onenaustauscher
regeneriert und im Schritt (A) erneut verwendet
wrd."

I n ei nem Beschei d gemalR Regel 11, Absatz 2 der

Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekammern, wel cher der
Ladung zur nundlichen Verhandl ung bei gefigt war, hat die
Kanmer Bedenken gegen di e Ausfihrbarkeit der Erfindung

i m gesant en beanspruchten Bereich geaulRert, da weder die
Annel dung noch das al | genei ne Fachwi ssen dem Fachmann
Auswahl regel n an di e Hand gdben, um aus allen

Kat i onenaust auschern di e fiur das annel dungsgenélle
Ver f ahren geei gnet en herauszufi nden.

I n der mindlichen Verhandlung vor der Kanmmer am

8. Mai 2003 hat der Beschwerdef ihrer einen geanderten
Anspruchssatz als Hil fsantrag eingereicht, in dessen
Anspruch 1 der Kationenaustauscher zusatzlich durch das
Mer kmal "und wel cher Car boxyl gruppen und/ oder

Sul f onsaur egr uppen aufwei st" gekennzei chnet ist.

Der Beschwerdefidhrer hat in seinem Schriftsatz vom

1. Septenber 2003 und in der nmindlichen Verhandl ung
ausgefuhrt, dall di e Ausfihrbarkeit der Erfindung
gewahrl ei stet sei, da handel sibliche Kationenaustauscher
i m beanspruchten Verfahren ei ngesetzt wirden. In dem

Bei spi el seiner Annel dung und i m Bei spiel der nachge-
rei chten "Declaration" des Erfinders Manner habe er mt
j ewei | s ei nem konkr et en handel subl i chen Kati onenaus-
tauscher das annel dungsgenméf3e Verfahren erfol greich
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durchgef thrt. Der Beschwerdefidhrer hat in der mindlichen
Ver handl ung behauptet, dalR "die Mehrheit", "praktisch

j eder handel subliche" bzw. "alle" Kationenaustauscher
fur das anspruchsgemafle Verfahren geeignet seien. Wenn
auch einige nmehr und andere weni ger geei gnet seien,
gegen die Eignung "aller"” Kationenaustauscher spreche

j edoch nichts; weder bestinden Zweifel noch | 4gen
Anhal t spunkt e dagegen vor. Daher bedeute die

Kennzei chnung des Kati onenaustauschers in Anspruch 1 als
ei n sol cher, "wel cher Morpholin adsorbieren kann", eine
uber f1 Gissi ge Uberbesti nmmung. Sein abwei chendes
Vorbringen in friuheren Schriftséatzen sei in ei nem
ander en Zusammenhang genmacht wor den.

In Anspruch 1 des Hilfsantrages sei der Kationenaus-
tauscher durch di e Angabe von Carboxyl - und Sul fonsauren
al s Aust auscher gruppen ndher gekennzeichnet. Fir jede
der bei den Austauschergruppen, wel che in den handel s-
ubl i chen Kati onenaustauschern enthalten seien, gebe es
ei n Ausf Uhrungsbei spi el .

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf G undl age des
Haupt antrages, eingereicht am 1. Septenber 1998, oder
des Hil fsantrages, eingereicht wahrend der mindlichen
Ver handl ung, zu erteil en.

Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung der Kammer verkindet .

Ent schei dungsgr inde

2.

1450.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Haupt ant r ag
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Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der geltende Anspruch 1 findet seine Stitze im
urspringlichen Anspruch 1 und, hinsichtlich des

Mer kmal s, ProzelBwasser aus dem Am noxi dverfahren als
walri ge Lésung ei nzusetzen, im urspringlichen
Anspruch 8. Er genugt daher den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU

3. Ausf iihrbarkeit (Artikel 83 EPU)

3.1 GemalR st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern i st
das Erfordernis der Ausfihrbarkeit nur dann erfillt,
wenn di e in den unabhéngi gen Ansprichen definierte
Erfi ndung durch ei nen Fachmann i m gesant en beanspruchten
Ber ei ch ohne unzunut baren Aufwand unter Verwendung
seines al |l genei nen Fachw ssens und weiterer Angaben in
der vorliegenden Annel dung nachgearbeitet werden kann
(siehe Entscheidungen T 409/91, ABI. EPA 1994, 653,
Punkt 3.5; T 435/91, ABI. EPA 1995, 188, Punkt 2.2.1;

T 534/ 96, Punkt 4, nicht veroffentlicht in ABl. EPA).
D eser Gundsatz gilt fur jede Erfindung ungeachtet
dessen, wi e sie anspruchsgenald definiert ist, sei es
durch ein strukturell es oder durch ein aufgabenhaftes
Merkmal . Di e Besonderheit einer aufgabenhaften
Definition eines technischen Merkmals liegt in dem
Fakt um dall es durch seine Wrkung charakterisiert ist.
Diese Art der Definition unfalt eine unbestimte und
unzahl i ge Schar von nbglichen Alternativen ganz
unterschi edl i cher Struktur, was sol ange nicht zu
beanstanden ist, wie all diese unfallten Alternativen das
gewinschte Ergebnis liefern und dem Fachmann auch zur
Ver f igung stehen. Dies spiegelt den allgenei nen

Recht sgrundsat z wi der, dalR das Schutzbegehren dem
techni schen Beitrag zu entsprechen hat, welchen die

1450.D Y A
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of fenbarte Erfindung zum Stand der Technik | eistet.

Daher ist zu prifen, ob die Streitannel dung eine

ver al | genei nerungsf ahi ge techni sche Lehre offenbart, die
dem Fachmann das ganze Vari ant enspektrum zur Verfigung
stellt, das die aufgabenhafte Definition eines
anspruchsgeméafRen techni schen Merkmal s unf aldt.

I mvorliegenden Fall hat sich die Erfindung zum Zi el
gesetzt, "ein Verfahren zur sel ektiven Abtrennung von
Mor phol i n aus diversen Prozelwassern des Am noxi d-
verfahrens bereitzustellen, bei welchemimwesentlichen
| edi glich Morpholin abgetrennt wird und NMVD

[ N- Met hyl mor phol i n- N-oxi d] und N Met hyl nor pholin im
ProzelRwasser verbl ei ben" (Streitannmel dung Seite 6,
erster vollstéandi ger Absatz). Das technische Mttel zum
Erreichen dieses Ziels besteht |aut Anspruch 1 darin, im
annmel dungsgenéfR3en Verfahren ei nen Kati onenaustauscher

ei nzuset zen, wel cher Morpholin adsorbieren kann, so dald
ein Eluat, welches i mwesentlichen frei ist von

Mor phol i n, jedoch N-Methyl norpholin und

N- Met hyl mor phol i n-N-oxid enthadlt, erhalten wird. Somt
wi rd anspruchsgemal3 ein techni schen Merkmal des

Er fi ndungsgegenst andes rei n aufgabenhaft definiert, denn
di e Charakterisierung des Kationenaustauschers erfol gt
ausschliefl3lich durch di e Angabe seiner Wrkung, namich
der sel ektiven Abtrennung von Mrpholin. Diese

auf gabenhafte Definition i mAnspruch 1 unfal3t jeden
denkbar ndglichen Kati onenaust auscher
unterschiedlichster Struktur und folglich eine
unbesti nm e und unzahlige Schar von Alternativen

sol ange er nur das gewinschte Ergebnis der sel ektiven
Abtrennung von Morpholin liefert.

Der Beschwerdef ihrer hat i ndessen in seiner Beschwerde-
begrindung auf Seite 3, Absatz 3 imHi nblick auf den
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ent gegengehal tenen Stand der Techni k, wel cher ebenfalls
Kat i onenaust auscher ei nsetzt, vorgetragen, "mt den
bekannten Verfahren geling[e] die Losung der

er f i ndungsgenéf3en Auf gabe, wie sie auf Seite 6,

1. vollstéandiger Absatz definiert ist, nicht". Er hat
auf derselben Seite 3 i mAbsatz 4 ausgefuhrt, dal3 der
Fachmann "unter den Kati onenaustauschern einen zur

sel ekti ven Abtrennung des Morpholins geeigneten zu
suchen” habe, und insbesondere im Absatz 5, dall es "der
Tatigkeit des Fachmanns vorbehalten [sei], unter den
Kat i onenaust auschern ei nen geei gneten herauszufi nden".

Der Beschwer def ihrer selbst hat damt imschriftlichen
Verfahren vor der Kamrer eingeréaunt, dall nicht alle
denkbar ndglichen Kati onenaustauscher, sondern nur eine
ni cht naher spezifizierte Auswahl daraus, namich die
"geeigneten”, erfolgreich in das beanspruchte Verfahren
ei ngeset zt werden kénnen. Damt hat der Fachmann nun aus
der unbestimten und unzahligen Schar noglicher

Al ternativen unterschiedlichster Struktur jene

Kat i onenaust auscher auszuwahl en, di e das gewinschte
Ergebni s der sel ektiven Abtrennung von Morpholin unter
Ver bl ei b von N-Met hyl norpholin und N Met hyl nor phol i n- N-
oxid imEluat erzielen.

Bei der vorzunehnmenden Auswahl hilft dem Fachmann sein
Fachw ssen i ndessen nicht weiter, denn die gezielte
Auswahl der "geei gneten"” Kationenaustauscher soll nach
Vortrag des Beschwerdef Uhrers gerade die erfinderische
Qual itat des Annel dungsgegenst andes begrinden. Der
Beschwer def threr hat di esbeziglich in seinem Schriftsatz
vom 6. Novenber 1997, Seite 2, Absatz 3 im

Pr uf ungsverfahren ausgefihrt, "in Anbetracht der

Vi el zahl der nbglichen |onenaustauscher- und
Adsor ber har zt ypen [ kénne] von einer Routinearbeit, um
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zur Erfindung zu gel angen, nicht gesprochen werden", und
hat in seinem Beschwerdeschriftsatz vom

1. Septenmber 1998, Seite 3, Absatz 4 gegenuber der
Kanmer erklart, "die erfindungsgenifle Losung beruh[e]
demmach ni cht auf Routi nearbeit des Fachmanns”.

Fol glich ist der Fachmann bei der vorzunehnenden Auswahl
der "geeigneten" Kationenaustauscher aus der

unbesti nmten und unz&hligen Schar nbglicher Alternativen
auf di e Angaben in der Streitannmel dung angew esen.

| ndessen enthalt die Streitannel dung kei ne Auswahl regel ,
wi e hieraus gezielt die "geeigneten" herauszufinden

si nd. Versucht der Fachmann nun durch experinentelles
Ausprobi eren alle jene Kationenaustauscher herauszu-
finden, die "geeignet” im Sinne der anspruchsgenaflen

W r kungsangabe sind, hat er keine Anleitung in der
Streitannel dung zu sei ner Verfigung, welche i hm erl aubt,
durch Auswertung anfanglicher Fehl schl &ge zwangsl aufig
und direkt zum Erfolg zu gel angen. Auch di e Konkreti -

si erung ei nes einzel nen "geei gneten" Kati onenaus-
tauschers i m Ausf ihrungsbei spi el der Streitannel dung
hilft ihmhier nicht weiter.

Damt stellt die aufgabenhafte Definition der

Kat i onenaust auscher nicht nehr als die Aufforderung zur
Dur chf hrung ei nes Forschungsprogranms dar, umim
gesant en beanspruchten Bereich Kati onenaust auscher,

wel che di e anspruchsgenmafRe W rkungsangabe erfill en und
deshal b "geei gnet" sind, aufzufinden (siehe T 435/91,
a. a. O, Punkt 2.2.1, letzter Absatz).

Aus di esen G inden kommt di e Kanmer zu dem Schl uf3, dald
di e i m unabhangi gen Anspruch 1 definierte Erfindung
durch ei nen Fachmann ni cht i m gesant en beanspruchten
Bereich mt zunutbaren Aufwand unter Verwendung seines
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al | genei nen Fachw ssens und weiterer Angaben in der
Streitannmel dung nachgearbeitet werden kann, so dal3 das
Erforderni s der Ausfihrbarkeit nicht erfallt ist.

| m Hi nblick auf die Frage der Ausfihrbarkeit der
Erfindung in ihrer gesanten Breite hat der
Beschwer def threr in der nundlichen Verhandl ung vor der
Kamrer zu Begi nn behauptet, daR "die Mehrheit" der

Kat i onenaust auscher, spater, dall "praktisch jeder
handel subl i che" Kati onenaustauscher und am Schl uf3, dalR
"al | e" Kationenaustauscher fir das anspruchsgenalle
Ver f ahren geei gnet sei en. Daher habe der Fachmann keine
Auswahl von "geeigneten" Kationenaustauschern aus allen
nogl i chen Alternativen treffen missen. Es bestinden auch
kei ne Zwei fel oder Anhaltspunkte gegen die Ei gnung
"al l er" Kationenaustauscher. Deswegen bedeute die
Kennzei chnung des Kati onenaust auschers in Anspruch 1
durch seine Fahigkeit, Mrpholin zu adsorbieren, eine
uber f1 iissi ge Uber besti mung.

Das Vorbringen des Beschwerdef dhrers in der nundlichen
Ver handl ung i st bereits in sich sel bst w derspriuchlich,
denn einerseits wird damt eingerdunt, dal nur ein Tei
der Kati onenaustauscher, nadmich "die Mehrheit" oder
"praktisch jeder handel subliche", fir das anspruchs-
gemalRe Verfahren geeignet ist, wahrend andererseits
"al l e" Kationenaustauscher, d. h. jeder individuel
nogl i che, geeignet sein sollen, was eine in ihrer
Absol ut heit benerkenswerte Behauptung darstellt. Diese
| et zt ere Behauptung des Beschwerdef ihrers in der
nindl i chen Ver handl ung i st dartber hinaus durch ei genes
gegenteiliges schriftliches Vorbringen i mBeschwerde-
verfahren wi derlegt, wie unter Punkt 3.3 supra im

ei nzel nen ausgefihrt. I m Gegensatz zum j etzi gen

Vor bri ngen des Beschwerdef ihrers bestehen auch an der
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Ei gnung "al l er” Kationenaustauscher ernsthafte Zweifel
und Anhal t spunkte schon durch seinen ei genen,
detaillierten Vortrag imschriftlichen Verfahren. Diese
Zwei f el und Anhal t spunkte werden durch konkrete
Feststel l ungen zum Stand der Techni k, dal3 einige

Kat i onenaust auscher ungeei gnet sind, erhartet. So hat
der Beschwerdefuhrer bereits im Priafungsverfahren in
seinem Schriftsatz vom 6. Novenber 1997, Seite 1,
Absatz 2 und gl eichlautend in seiner Beschwerdebe-
grindung vom 1. Septenber 1998, Seite 2, Absatz 4 zur
Abgrenzung vom ent gegengehal t enen Stand der Technik
vor getragen, dald bei mEi nsatz eines bestimten,
handel subl i chen Kati onenaustauscher "auf keinen Fall von
ei ner sel ektiven Trennung gesprochen werden kann" und
des weiteren in seiner Beschwerdebegrindung Seite 2,
Absatz 5, dall beim Ei nsatz ei nes konkreten, handel s-
Ubl i chen Kati onenaust auscher "Mrpholin als erstes
eluiert [wird] und nicht, we erfindungsgemafl3, zum
Schl uf3", so dall er zur sel ektiven Abtrennung von

Mor phol i n ungeei gnet ist. Aus diesen G unden ist die
Kanmer nicht dberzeugt, dall "alle" Kationenaustauscher
geeignet sind, mt der Folge, daf auch di e Charakte-
ri sierung des Kationenaustauschers in Anspruch 1 als
ei ner, "wel cher Morpholin adsorbieren kann", keine
Uber besti mmung darstellt.

Zusanmmenf assend i st daher festzustellen, dal die
Erfindung in der Streitannmel dung nicht so deutlich und
vol | standi g of fenbart ist, dal ein Fachmann sie

ausf ohren kann, weswegen sie dem Erfordernis der
Ausf ihr barkeit gemaR Arti kel 83 EPU nicht genugt. Daher
i st der Hauptantrag des Beschwerdef dhrers nicht
gewahr bar .

Hi | fsantrag
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Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der geltende Anspruch 1 findet seine Stitze im
urspringlichen Anspruch 1 und, hinsichtlich des
gegeniuber dem Haupt antrag zusatzlich eingefihrten

Mer kmal s, dall der Kationenaustauscher " Carboxyl gruppen
und/ oder Sul f ons&ur egruppen aufweist”, auf der
urspringlichen Seite 7, Absatz 3. Er genigt daher den
Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU

Ausf iihrbarkeit (Artikel 83 EPU)

Die Definition des Kationenaustauschers in Anspruch 1
des Hil fsantrages unterscheidet sich von der genald
Haupt antrag ausschlie3lich durch die zusatzliche Angabe
von bestimten Austauschergruppen, wihrend die

auf gabenhafte Definition des Kati onenaustauschers durch
di e Angabe sei ner Wrkung bei behalten worden ist. Der
Kat i onenaust auscher wird w e i m Hauptantrag gekenn-

zei chnet al s einer, welcher Mrpholin adsorbieren kann,
so dall ein Eluat, welches imwesentlichen frei ist von
Mor pholin, jedoch N-Methyl norpholin und

N- Met hyl nmor pholin-N-oxid enthalt, erhalten wird. Die
Angabe bestimter Austauschergruppen, wel che | aut
Vortrag des Beschwerdef Uhrers in den handel stblichen
Kat i onenaust auschern gebr&uchlich sind, unfafllt weiterhin
ei ne unbesti mt e und unz&hlige Schar von ndglichen

Kat i onenaust auschern, aus denen der Fachmann ei ne nicht
nadher spezifizierte Auswahl, namich die "geeigneten”
ausfindig zu machen hat. ImHinblick auf die

auf gabenhafte Definition des Kationenaustauschers gi bt
weder das al | genei ne Fachw ssen noch die Streitannel dung
dem Fachmann Anl ei tung oder Auswahl regeln an di e Hand,
W e er geei gnete Kationenaustauscher auffinden kann,
ohne ei n Forschungsprogranm dur chzuf dhren (siehe
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Punkte 3.2 bis 3.4 supra). Auch die nachgereichte
"Decl aration" des Erfinders Manner Uber den

erfol grei chen Einsatz eines einzigen

Kat i onenaust auschers mt einer der genannten

Aust auscher gruppen vermag di esen Mangel ni cht
auszur aunen.

6.2 Daher greift der gegen die aufgabenhafte Definition des
Kat i onenaust auschers in Anspruch 1 des Hauptantrages
er hobene Ei nwand auch gegen di e gl ei che auf gabenhaften
Definition in Anspruch 1 des Hilfsantrages. Es ergi bt
si ch notwendi gerwei se auch di e gl ei che Schl ul3f ol gerung
(si ehe Punkt 3.5 supra), dall die in Anspruch 1 des
Hi | f santrages angegebene Erfindung nicht i m gesanten
beanspruchten Berei ch durch einen Fachmann mt
zunut bar en Auf wand nachgear beitet werden kann mt der
Fol ge, dalR das Erfordernis der Ausfihrbarkeit nicht
erfallt ist.

6.3 D e Kammer kommt folglich zu dem Schl uf3, dal3 der
Hi | f santrag des Beschwer def Uhrers wegen Verl et zung des
Artikels 83 EPU ebenfalls nicht gewahrbar ist.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

1450.D Y A
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N. Maslin A. Nuss
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