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Evonik Operations GmbH gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung des
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Wir halten die Antrage aus dem Beschwerdeschriftsatz vom 27. Februar 2024 aufrecht,

das heil3t wir beantragen:
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1 die angegriffene Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 18. Januar 2024
aufzuheben und das européische Patent EP 3240620 unter Zurlickweisung des
Einspruchs in vollem Umfang aufrecht zu erhalten (Hauptantrag);

2. die Dokumente D2a und D20 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen;

3 hilfsweise die Zurlckverweisung an die erste Instanz;

4. hilfsweise die Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung gemaf Artikel 116 (1)
EPU, sollte unserem Hauptantrag nicht im schriftlichen Verfahren stattgegeben

werden;

5 uns etwaige Stellungnahmen des Beschwerdegegners (Einsprechender)

rechtzeitig vor Beschlussfassung zur Stellungnahme zu Ubersenden.

ll. Inhaltsverzeichnis zu Punkt lli

Vorbemerkung: Der Beschwerdeflhrer ist nach wie vor der Ansicht, dass Dokument
D6 den nachstliegenden Stand der Technik darstellt. Dies hat der Beschwerdefthrer
auch bereits im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren vorgetragen. Aus diesem Grund
erfolgt der Vortrag des Beschwerdeflihrers betreffend die erfinderische Tatigkeit der
streitpatentgemafen Erfindung gegentber Dokument D1 erst ab Seite 49 dieser
Beschwerdebegrindung. Fur den Fall, dass die Beschwerdekammer der Einschatzung
des Beschwerdeflihrers betreffend Dokument D6 als nachstliegendem Stand der
Technik folgen sollte, das Streitpatent in der erteilten Fassung jedoch nicht im
Beschwerdeverfahren auf dieser Grundlage aufrecht erhalten will, beantragen wir die

Zurluckverweisung an die Einspruchsabteilung.

Unseren inhaltlichen Vortrag unter Punkt Il gliedern wir wie folgt:

1. Offenbarung der Erfindung (Art. 100 (b) i.V.m. Art. 83 EPU):..cvvovvieieiiieeeeren. 4
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lll. Begrindung

In der miundlichen Verhandlung vom 15. Juni 2023 hat die Einspruchsabteilung den

Gegenstand des Patentanspruchs 1 des europédischen Patents EP 3240620 in der
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erteilten Fassung bei der Prifung gemaR Art. 100 (a) i.V.m. Art 56 EPU wegen einer
angeblich mangelnden erfinderischen Tatigkeit fur nicht patentfahig erachtet.

Insoweit werden wir unter dem nachfolgenden Punkt 2 der vorliegenden

Beschwerdebegrindung darlegen, dass diese Entscheidung falsch ist.

Nachfolgend beziehen wir uns auf Argumente, Tatsachen und Beweismittel, die von
der Streitpatentinhaberin Evonik Operations GmbH bereits im Einspruchsverfahren der
ersten Instanz vorgebracht wurden. Wir behalten samtliche dieser in der ersten Instanz
vorgebrachten Tatsachen, Argumente und Beweismittel bei und fihren diese durch

Bezugnahme in ihrer Gesamtheit in das Beschwerdeverfahren ein.
1: Offenbarung der Erfindung (Art. 100 (b) i.V.m. Art. 83 EPU):

Die Einspruchsabteilung erachtet in ihrer Entscheidung den Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 des Streitpatents flir ausreichend offenbart im Sinne des Art. 83
EPU.2 Diese Einschatzung ist korrekt.

2.  Erfinderische Tatigkeit (Art. 100 (a) i.V.m. Art. 56 EPU):
2.1 Hauptantrag:

Der Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag entspricht dem Patentanspruch 1 des
Streitpatents in der erteilten Fassung. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemag
dem Hauptantrag beruht auf einer erfinderischen Tétigkeit im Sinne des Art. 56 EPU.

Die Einspruchsabteilung hat sich unter Punkt 4 der Entscheidung mit der erfinderischen
Tatigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemal Hauptantrag
auseinandergesetzt. Die Ausflihrungen der Einspruchsabteilung enthalten insoweit
mehrere nicht korrekte Argumente und Einschatzungen, was zu einer
rechtsfehlerhaften Bewertung des Aspekis der erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemaR dem Hauptantrag seitens der

Einspruchsabteilung fihrt.

GemaR der stdndigen Rechtsprechung findet in Verfahren vor dem Europdischen

Patentamt bei der Bewertung der erfinderischen Tatigkeit der Aufgabe-Ldsungs-Ansatz

2 \/gl. Entscheidung vom 18. Januar 2024, Seiten 6 bis 7, Punkt 3.2.
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Anwendung. Die Entscheidung zeigt, dass die Durchfihrung des Aufgabe-L&sungs-
Ansatzes durch die Einspruchsabteilung in mehreren Aspekten fehlerhaft ist, da sie auf

nicht korrekten und nicht nachvollziehbaren Annahmen und Argumenten basiert.

Nachfolgend legen wir im Detail dar, warum der Gegenstand des Patentanspruchs 1
gemal dem Hauptantrag entgegen der Entscheidung der Einspruchsabteilung auf
einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Art. 56 EPU beruht. Dabei werden wir den

Aufgabe-Lbésungs-Ansatz des Europ&ischen Patentamtes korrekt anwenden.

2.1.1 Vorbemerkung - Der Einspruchsschriftsatz des Beschwerdegegners

enthélt eine Reihe unzutreffender Aussagen

Aussage (i):  ErfindungsgemaRe Aufgabe sei kinstlich und unrealistisch: die

Auswirkungen auf die operativen Kosten wirden zu Unrecht ignoriert®

Auf Seite 3, vorletzter Absatz des Einspruchsschriftsatzes behauptet der

Beschwerdegegner:

. The Patent proposes that this increase in operating costs can be ignored where
energy is very cheap (see paragraphs [0005] and [0036]). However, this
approach is artificial and unrealistic, as energy costs (e.g. the price of fuel or
electricity required to operate the compressors) are in practice never so cheap
as fo be tofally negligible, and any useful practical approach to economically
optimising a gas separation process must therefore seek to factor in and balance
the capita! costs of the process (i.e. the initial costs of purchasing eguipment) and
ongoing operating costs (i.e. energy costs of operating the process plus

maintenance costs of having to periodically replace eguipment).”
Diese Zitate und Schlussfolgerungen sind in mehreriei Hinsichten falsch.

So geht z.B. aus den Dokumenten D8a und D8b hervor, dass im Jahr 2014, d.h.
unmittelbar vor dem Perioritatstag des Streitpatents, die Energiepreise im Land mit den
niedrigsten Energiekosten weltweit (Kuwait (0,7 US cents /kWh)) um 99,93% niedriger
waren, als im Land mit den héchsten Energiekosten (Venezuela (954,7 US cent /kWh)).

Beide Lander sind flr die Gewinnung von Erdgas sehr wichtige Standorte.
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Vergleicht man den Energiepreis in Kuwait in D8a und D8b mit dem weltweiten
Durchschnitt, so ergibt sich, dass der Energiepreis in Kuweit immer noch um 95,7%

niedriger ist.

Es ist prima facie evident, dass der Energiepreis in Venezuela oder anderen
hochpreisigen Energieldndern ein ganz anderes Gewicht bei der Kostenbetrachtung

und bei Investitionsentscheidungen hat als in Kuwait.

D8a und D8b zeigen zudem, dass in vielen Ol- und Gas produzierenden Léndern der
Energiepreis sehr niedrig ist, siehe z.B. Irak, Oman, Saudi-Arabien, Uzbekistan etc..
Auch in vielen Landern mit groRer Landwirtschaft und damit Bedarf an Biogasanlagen,

ist der Energiepreis z.T. sehr niedrig, siehe z.B. Russland, Ukraine und Rumanien.

D8a und D8b zeigen auch die Energiepreise in Europa. Auch hier zeigt sich fir 2014,
dass die Energiepreise im Land mit den niedrigsten Energiekosten (z.B. Rumanien)
weniger als ein Drittel der Kosten des Landes mit den héchsten Energiekosten

(Deutschland) betragen.

Diese Beispiele zeigen sehr deutlich, dass die Energiekosten je nach Standort eine
ganz andere Gewichtung bei der Auslegung einer Gasseparationsanlage haben und
sich je nach Standort der Fokus von Betriebskosten auf Invest- und
Instandhaltungskosten verschiebt und somit die gestellten Aufgaben weder kinstlich

noch unrealistisch sind.
Des Weiteren verweisen wir auf Dokument DS, Absatz 3.1.4. Dort ist zu lesen:

., The design of a membrane carbon dioxide removal system will be dependent on

the following factors:

(iv) The location of the plant (on an offshore platform, the weight
footprint, and simplicity of operation are critical; onshore total costs is

more significant)"”

Punkt (iv) bestatigt die Aussagen in den Abschnitten [0071] und [0072] des
Streitpatents, namlich dass es Standorte gibt, an denen das Gewicht, der Platzbedarf

und die Komplexitat der Anlage entscheidend sind und nicht die Gesamtkosten. Eine

erfindungsgemafe Anlage mit weniger Gesamtmembranfldche ist leichter und kleiner.
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In den Abschnitten [0071] und [0072] des Streitpatents wird betont, dass es Aufgabe
der vorliegenden Erfindung ist, Zusatzequipment einzusparen und die Komplexitat der

Anlage zu reduzieren:

., The method of the present invention can be used to [...] produce, at one and the
same time, a pure refentate stream (8) and a pure permeate stream (i i) in biogas
and natural gas [...] CO2 can therefore be released into the atmosphere [...]
without any need for further treatment of the gas by a catalytic or thermal after
burn or utilization in a combined heat and power plant [An m. Dies adressiert
sowohl Gewicht als auch Komplexitét der Anlage]. [...Jprocess according to the
invention needs a much lower level of apparatus complexity [...] than the known

prior art processes.”

Wir verweisen weiterhin auf Dokument D10, Seite 1, dritter Absatz ,Space efficiency”

wo erldutert wird, dass

~Membrane units can be assembled into compact modules, resulting in minimal
space requirements. Membrane skids are advantageous and very common on

offshore environments where space efficiency is necessary.”
und Dokument D11, Seite 2, rechte untere Ecke:

,Our AH-Membrane Solution™offers distinct advantages over conventional multi-
step unit operations and spiral-wound cellulose acetate membrane alternatives.
The benefits are magnified for offshore platform and FPSO applications where

multiple contaminants must be removed from the gas stream”
sowie D11 Seite 4, linke obere Ecke:

., The small contained volume of the hollow fiber membrane is advantageous for
offshore separation applications where space is limifed and the natural gas

product is of high value”
sowie D11, rechte untere Ecke:

. Typically each membrane module operates in parallel; however, multiple
membrane configurations (parallel or series) and stages are available to optimize
client's CAPEX and OPEX requirements”.
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Die Dokumente D9 bis D11 belegen, dass die Aussagen der Einsprechenden, dass
,die im Patent gestellte Aufgabe klnstlich und unrealistisch sei* und dass ,die
Investkosten immer mit den Betriebskosten der Anlage ausbalanciert werden
mussten”, falsch sind. D9 bis D11 belegen, dass es Anwendungen gibt in denen z.B.
der Platzbedarf, das Gewicht und die Komplexitdt der Anlage die entscheidenden

Faktoren sind und nicht die Betriebskosten.

Das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents ermdglicht es, die bendtigte
Gesamtmembrankapazitét der Anlage — bei vergleichbarer Separationsperformance
der Anlage zum Stand der Technik — deutlich zu reduzieren und damit gleichzeitig den
Platzbedarf und das Gewicht der Anlage deutlich zu reduzieren. Dies ist bei
Anwendungsféllen, bei denen es insbesondere auf den Platzbedarf ankommt, ein sehr
grofter Vorteil, der entscheidend ist, und nicht etwa die etwas hoéheren operativen
Kosten. Die im Patent gestellt Aufgabe hat somit sehr wohl einen konkreten praktischen

Bezug.

Aussage (ii): ,eine Erhéhung des Volumens des rezyklierten Gases wirde automatisch

die Investkosten flr Kompressoren oder Vakuumpumpen erhéhen”

Der Beschwerdegegner behauptet auf Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, erster Absatz

des Einspruchsschriftsatzes, dass

~membrane separation units are not the only pieces of equipment required by the
process, in particular, the process also requires one or more compressors or
vacuum pumps, which of themselves represent a heavy capita!l investment, if the
volume of recycled gas is increased, then more gas needs to be recompressed
(and/or withdrawn under vacuum), and a larger compressor (or vacuum pump) is
required, increasing the cost of this equipment and thus the overall capital costs

of the process.”

Hierbei handelt es sich um eine reine Behauptung ohne Beweis. Des Weiteren ist auch

diese Aussage falsch.

Die Einsprechende Ubersieht oder ignoriert, dass Kompressoren immer einen
gewissen Volumenstrombereich abdecken und in diesem Bereich regelbar sind.

Anderung des Volumenstroms bedeutet daher nicht automatisch, dass ein gréRerer,
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schwererer und teurerer Kompressor installiert werden muss, was ggf. zu héheren

Investkosten fUhren kénnte.

So zeigt z.B. D12 auf den Seiten 8 bis 10, dass alle, speziell fur die Biogasaufreinigung
mittels Membranverfahren eingesetzten, Kompressoren, im Hinblick auf den
Volumenstrom den sie verarbeiten kénnen, einen Kapazitdtsbereich aufweisen und

keine ,Punktkapazitat”.

Betrachtet man z.B. das Verfahren aus Abbildung 5 der D1 im Lichte der D12, so ergibt
sich folgendes: Eine Erhdéhung der Recyclingrate von 24 % in Fig. 5 auf 100%
(Maximalwert von Anspruch 1 des Streitpatents) wirde dazu fihren, dass das zu
komprimierende Gasvolumen vom 8304 mol/h (ca. 187 m®h) auf 13384 m®/h (ca. 300
m?/h) ansteigen wirde. In beiden Fallen misste gemaR D12, Seite 8 der Kompressor
BVG 55-16.5DD INV eingesetzt werden, welcher ein Free Gas Delivery von 0 — 300
m?/h bereitstellt und zudem eine Discharge pressure von bis zu 17 barg(g), wie in D1
vorgegeben, aufweist. Der nachstkleinere Kompressor BVG 30 - 16.5 CG INV ware
weder fur das Verfahren nach Fig. 5 noch nach Fig. 7a der D1 noch fir die Abwandiung
mit 100% Recyclingrate geeignet, da er nur eine Free Gas Delivery von 0-160 m%h
aufweist.

Es bestinde somit fur die Anwendungsfalle aus der, von der Einsprechenden als
angeblich nachstliegender Stand der Technik zitierten D1, selbst bei einer Erhéhung
der Recyclingrate auf 100% (Maximalwert des Anspruchs 1 des Streitpatents), kein
Bedarf den Kompressor BVG 55 - 16.5DD INV zu wechseln, geschweige denn einen
anderen, groéBeren und teureren Kompressor einzubauen, so wie von der
Einsprechenden behauptet. Somit erfordert eine hoéhere Recyclingrate, wie im
erfindungsgemaRen Verfahren nicht, dass die Investkosten, das Gewicht und der

Platzbedarf flir den Kompressor steigen.

Es ist somit sehr wohl méglich durch das erfindungsgemale Verfahren und die dadurch
bewirkte Reduktion der Kosten fur die Membranen und deren Zubehore (Halterrungen,
Rohrleitungen etc.) die Investkosten einer dreistufigen Membranseparationsanlage zu

senken.

Da der Kompressor nicht ausgetauscht werden muss, dndern sich auch Platzbedarf

und das Gewicht fur den Kompressor nicht, was das erfindungsgemafe Verfahren fur
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die weiter oben beschriebenen Anwendungen, bei denen es auf den Platzbedarf und

das Gewicht der Anlage ankommt, ein grof3er Vorteil ist.

Aussage (iii): .das recyclierte Volumen von 60 bis 100% sei lediglich ein Nebenprodukt

des Verfahrens und sei kein eigenstandiger und unabhangig variierbarer Parameter”

Die Einsprechende behauptet auf Seite 4, dritter Absatz und Seite 5, erster Absatz, des
Einspruchsschriftsatzes, dass der Prozessparameter ,Recycling eines Gasvolumens,
das 60 bis 100 Volumenprozent des Rohgasstroms ausmacht®, nicht zur Verringerung
der fur das Verfahren erforderlichen Membrankapazitat beitragen wirde, da die Menge

des recycelten Gases lediglich ein Nebenprodukt von:
i) der Ausgangszusammensetzung des zu trennenden Rohgastroms;

ii) der erforderlichen Zusammensetzungen der gewlnschten Produktstrome;

und

i) den Membrankapazitdten, Selektivitdten und  Druckdifferenzen

(Duckverhaltnissen) in jeder der Trennstufen

sei. Auch hierbei handelt es sich um reine Behauptungen ohne Beweis. Im Gegenteil,

die Beispiele des Streitpatents zeigen, dass diese Behauptungen falsch sind.

Zundachst ist es wichtig zu verstehen, dass die Recyclingrate von 60 bis 100% einen
Betriebsparameter des erfindungsgeméafen Verfahrens darstellt, der durch
verschiedene technische Mittel eingestellt bzw. kontrolliert werden kann. In Absatz 61,
dritter Satz des Streitpatents werden hier beispielhaft die Auswahl der Membranmodule
in den Stufen (1) bis (3), die Drlicke im System oder die Flusse im System genannt.
Welche MalRnahme zur Einstellung der Recyclingrate verwendet wird, ist irrelevant,

solange alle Anforderungen des Anspruchs 1 erfullt sind.

Dass es verschiedene technische Mittel gibt, um die Recyclingrate einzustellen,
bedeutet jedoch nicht, dass dieser Parameter deshalb kein eigenstandiger Parameter,

sondern nur ein byproduct ist.

Zudem ist die oben zitierte Behauptung (i) der Einsprechenden falsch. Dies zeigt
Referenzbeispiel 1 (RB1) im Vergleich zum erfindungsgeméafRen Beispiel 1.1 (B1.1).
B1.1 und RB1 nutzen identische Rohgasstrome, dennoch ist die Recyclingrate

10
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unterschiedlich. Dies zeigt, dass die Recyclingrate unabhdngig von der

Zusammensetzung des Rohstoffs eingestellt werden kann.

Zu den gleichen Ergebnissen kommt man, wenn man Referenzbeispiele 2 und 3 des

Streitpatents miteinander vergleicht, wie die nachfolgende Tabelle 1 zeigt:

Tabelle 1

Parameter Referenzbeispiel 2 | Referenzbeispiel 3
Membranselektivitat in | 45 45
allen drei Trennstufen

Zusammensetzung 50/50 50/50
Rohgas CH4/CQO;
Membrankapazitdten 1 1
in allen drei
Trennstufen
Quotient Druckver- 1,33 1,33
hédltnis tiber Stufe (3)
zu Druckverhdltnis
uber Stufe (1)
Recyclingrate 31,2 41,7

Trotz identischer Rohgaszusammensetzung (Parameter (i)) und identischer
Membrankapazitaten, Selektivitdten und Druckdifferenzen (Parameter (iii)) in beiden
Beispielen, wurden unterschiedlich Recyclingraten eingestellt. Dieser Vergleich zeigt
eindeutig, dass die Recyclingrate, entgegen den Behauptungen der Einsprechenden,
ein Prozessparameter ist, der unabhéngig von den Parametern (i) und (iii) eingestellt

werden kann.

Zu Merkmal (ii) ist festzustellen, dass die Produktreinheit ein Ergebnis des
Membrantrennverfahrens ist und gerade kein Betriebsparameter des Verfahrens. Hier
ist es genau umgekehrt wie von der Einsprechenden behauptet. Merkmal (ii) ergibt sich
durch die Einstellung der Betriebsparameter, u.a. der Recyclingrate, und nicht

umgekehrt.

Ein Vergleich von RB1 und B1.1 zeigt, dass identische
Produktgaszusammensetzungen, ausgehend von identischen Rohgasen, frotz

unterschiedlicher Recyclingraten erhalten werden, siehe nachfolgende Tabelle 2:

11
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Tabelle 2
Parameter RB 1 B1.1
Membranselektivitdt in allen | 20 20

drei Trennstufen
Zusammensetzung Rohgas | 50/50 | 50/50

CH4/CO;

Zusammensetzung 98/1,5|98/1,5
Retentatstrom (8) CH4/CO:;
Zusammensetzung 1/99 1/99
Retentatstrom (11) CH4/CO;

Recyclingrate 86,7 98

Waren die Behauptungen (i) und (ii) der Einsprechenden richtig, hatte in B1.1 und RB1
auch eine identische Recyclingrate erhalten werden mussen. Dies ist jedoch nicht der
Fall, da in B1.1, im Vergleich zu RB1, nicht nur die Recyclingrate (98 statt 86,6),
sondern auch das Verhalinis des Druckverhéltnisses Uber Stufe (3) zum
Druckverhaltnis Uber Stufe (1) (1,00 auf 0,77) und die Membrankapazitat in Stufe (2)
im Vergleich zu Stufe (1) (2,29 statt 1), erfindungsgeman geandert wurden.

Alle drei nachfolgend genannten Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents:

a) Das Volumen der rezyklierten Stréme (9) und (10) entspricht in Summe 60

- 100% des Volumens des Rohgasstroms,

b) Die Gesamtmembrankapazitat der Trennstufe (2) ist gréRer als die

Gesamtmembrankapazitédt der Trennstufe (1)

c) Der Quotient Druckverhéltnis tber Stufe (3) zum Druckverhaltnis Gber Stufe

(1) liegt im Bereich von 0.5 bis 8
kénnen unabhangig voneinander eingestelit werden.

Dies zeigen z.B. auch die Vergleiche von Beispiel 6 zu Vergleichsbeispiel 6, Beispiel 7
zu Vergleichsbeispiel 7 und Beispiel 8 zu Vergleichsbeispiel 8, des Streitpatents. Diese
Vergleiche zeigen jeweils, dass eine Anderung der Parameter a) und b), bei jeweils

identischem Wert far Parameter c¢) in den jeweiligen Vergleichen, moglich ist und
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dennoch die erfindungsgemé&Ren Aufgaben, insbesondere eine Reduktion der

Membrankapazitaten, geldst werden. Details siehe nachfolgende Tabelle 3:

Tabelle 3

Parameter

Membranselektivitat

Zusammensetzung
Rohgas CH4/CO;

Zusammensetzung
Retentatstrom (8) CH4/CO2

Zusammensetzung
Retentatstrom (11)
CH4/CO:

a) Recyclingrate

b) Membrankapazitat
Stufe (2) zu (1)

¢) Quotient Druckver-
hdltnis tber Stufe (3)
zu Druckverhéltnis
iiber Stufe (1)

Methanverlust

Gesamtmembrankapazitit

Die obige Tabelle 3 zeigt nicht nur, dass mit der erfindungsgemalen Einstellung der

Parameter a) und b), bei pro Vergleich jeweils identischem Parameter c), in den

erfindungsgemaéafen Beispielen im Vergleich zu den Vergleichsbeispielen jeweils

- niedrigere Gesamtmembrankapazitaten erreicht werden,

- die Produktreinheiten im Permeatproduktstrom héher sind,

und

- der Methanverlust niedriger ist, was ebenfalls eine zu |6sende Aufgabe der

vorliegenden Erfindung darstellt (siehe Absatz 9 des Streitpatents), und

was von dem Beschwerdegegner vdllig ignoriert wurde.

Die nachfolgende Tabelle 4 zeigt anhand eines Vergleiches von RB1 mit B1.2

ergénzend, dass es auch mdglich ist nur Merkmale b) und c) erfindungsgemafi zu
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verandern, Merkmal a) jedoch unverdndert zu lassen. Auch dadurch wird eine

Reduktion der Gesamtmembrankapazitat erreicht.

In der nachfolgenden Tabelle 4 wurde in den Vergleich zudem noch B1.1 mit

einbezogen, in dem alle drei Merkmale a), b) und c) optimiert wurden.

Tabelle 4
Parameter RB 1 B1.1 B1.2
Membranselektivitit Il 20 20 20

Zusammensetzung Rohgas | % || 50/50 50/50 50/50
CH4/CO:;

Zusammensetzung % 11 98,5/1,5 | 98,5/1,5 | 98,5/1,5
Retentatstrom (8) CH4/CO:
Zusammensetzung % ||1/99 1/99 1,3/98,7
Retentatstrom (11) CH4/CO; ||

a) Recyclingrate Il 86,7 98 86,7

b) Membrankapazitdt 1 2,29 1,97

Stufe (2) zu (1) It
¢) Quotient 1 0,77 2,02

Druckverhaltnis tiber

Stufe (3) zu
Druckverhdltnis uber
Stufe (1)
Gesamtmembrankapazitit | % || 100 85,1 85,5

Obige Tabelle 4 zeigt neben der Tatsache, dass Merkmale b) und ¢) unabhéngig von

Merkmal a) veréndert werden kénnen, um die erfindungsgemaien Aufgaben zu l6sen,
auch, dass es einen synergistischen Effekt gibt, wenn man alle Merkmale a), b) und c)
optimiert (B1.1 im Vergleich zu RB1 und B1.2).

Aussage (iv): ,Beispiele 8 und Vergleichsbeispiel 8a wirden keine Aussage Uber
technische Effekte des Verfahrensparameters ,,a) recyclierte Volumen von 60 bis

100% zulassen®

Der Beschwerdegegner behauptet auf Seite 4, 4. Absatz bis Seite 5, erster Absatz, des
Einspruchsschriftsatzes, dass Beispiel 8 (B8) und Vergleichsbeispiel 8 (VB8) keine
Aussage uber technische Effekte des beanspruchten Verfahrensparameters a)
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rezyklierte Volumen von 60 bis 100% zulassen wirden. Auch diese Behauptung ist aus

den folgenden Grlinden nicht korrekt:

In VB8 erflllen alle Prozessparameter die Erfordernisse des Anspruchs 1 des
Streitpatents, mit Ausnahme der Recyclingrate. Als Folge davon, dass die
Recyclingrate nicht im in Anspruch 1 der der vorliegenden Erfindung beansprucht
Bereich eingestellt wurde, ergibt sich, dass in VB8 ein dritter Permeatstrom mit geringer
Reinheit von nur 95,9 % CO- erhalten wird. Somit zeigt VB8 allein, d. h. ohne Vergleich
zu B8, dass, wenn nicht alle Parameter des Anspruchs 1 des Streitpatents eingehalten
werden, keine zwei hochreinen Gasstrome, erhalten werden. Die Bereitstellung von
zwei hochreinen Gasstromen ist eine wichtige Aufgabe der vorliegenden Erfindung
(siehe Abschnitte [0006], [0011] und [0071] des Streitpatents). Diese Aufgabe wurde
jedoch von dem Beschwerdegegner ignoriert.

Die Einstellung von nur einem Parameter, der "Recyclingrate", aulerhalb des
Anspruchs 1 des Streitpatents, flihrt zu diesem Ergebnis. Denn B8 allein, d.h. ohne
Vergleich mit VB8, zeigt, dass, wenn alle Parameter des Anspruchs 1 des Streitpatents
erfullt sind, zwei hochreine Gasstrome erhalten werden. FUr diese Schlussfolgerung ist
kein Vergleich mit VB8 erforderlich. B8 zeigt somit, dass die Kombination der
Verfahrensparameter nach Anspruch 1 des Streitpatents nicht willkrlich gewahlt ist,

sondern zu technischen Effekten fuhrt.

Entgegen der Behauptung des Beschwerdegegners ist es zudem durchaus moglich

und zulassig B8 mit VB8 zu vergleichen.

Entgegen der Behauptung des Beschwerdegegners spielt es ndmlich keine Rolle, dass
bei VB8 im Vergleich zu B8 zusatzlich zu a) der Recyclingrate auch b) das Verhaltnis
der Gesamtmembrankapazitaten der Trennstufe (2) zur Trennstufe (1), verandert
wurde. Entscheidend ist vielmehr, dass in VB8 alle Parameter, mit Ausnahme der
Recyclingrate, erfindungsgeman ausgewahit wurden. Somit wurde in VB8 im Vergleich
zu B8 im Licht des Anspruchs 1 nur ein Parameter (Recyclingrate) so variiert, dass er
aus Anspruch 1 des Streitpatents herausfallt. Wenn dieser Parameter willkurlich wére
und keine technische Wirkung hatte, dann hatte VB8 auch alle Probleme des
Streitpatents 16sen missen, die B8 |6st. Dies ist jedoch nicht der Fall. Wie zuvor
erlautert, wird in VB8 nur ein maRig reiner Permeatproduktstrom erhalten und ein hoher
Methanverlust (1,4% in VB8 und 0,1 7% in B8) beobachtet. Zudem ist die fur die
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deutlich bessere Produktqualitédt in B8 bendtigte Gesamtmembranflache um 21,1%

niedriger als in VBS8.
2.1.2 Bestimmung des nachstliegenden Standes der Technik

Unter Punkt 4.1 der Entscheidung setzt sich die Einspruchsabteilung mit der
Bestimmung des n&achstliegenden Standes der Technik fir den Gegenstand des

Patentanspruchs 1 gemafn dem Hauptantrag auseinander.

Im Ergebnis betrachtet die Einspruchsabteilung Dokument D1, Fig. 7a, als
nachstliegenden Stand der Technik. Bereits dieser erste Schritt bei der Durchflhrung
des Aufgabe-Losungs-Ansatzes seitens der Einspruchsabteilung ist nicht korrekt. Die
Patentinhaberin (jetzt: Beschwerdeflihrerin) hat bereits in ihrer Einspruchserwiderung
vom 20. Juni 20223 sowie in ihrer Eingabe vom 14. April 20234 detailliert dargelegt,
dass bei korrekter Anwendung der Richtlinien fiur die Prifung des Europaischen
Patentamtes® sowie unter Berlicksichtigung der insoweit relevanten Rechtsprechung
der Beschwerdekammern eindeutig Dokument D6 (US 2013 0098 242 A1; entweder
das Comparative Example oder die erfindungsgemafen Beispiele) der nachstliegende
Stand der Technik fur den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal dem
Hauptantrag ist.

21.21 Das Streitpatent formuliert diverse Aufgaben der streitpatentgeméRen
Erfindung

Aufgabe (i):

Gemal den Abséatzen [0006], [0011] und [0071] des Streitpatents sollen mit dem
streitpatentgemafen Verfahren zwei hochreine Produktstrome (8) und (11) erhalten

werden.

Das diese Aufgabe geldst wird, wird durch die Beispiele und Vergleichsbeispiele des
Streitpatents gezeigt. In allen erfindungsgemafen Beispielen liegt der Methangehalt im
zweiten Retentatstrom (8) zwischen 97 und 99% und der CO. Gehalt im dritten

Permeatstrom zwischen 97,5 und 99,87%.

3 Vgl. Einspruchserwiderung vom 20. Juni 2022, ab Seite 28, Punkt 3.4.
*Vgl. Eingabe vom 14. April 2023, ab Seite 6, Punkt 3.1.2.
5 Im Folgenden kurz ,Richtlinien*.
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Beispiel 8 zeigt, dass es mit dem streitpatentgemafen Verfahren sogar moglich, ist
einen zweiten Retentatstrom (8) mit einer Reinheit von 99% und gleichzeitig einen

dritten Permeatstrom mit einer Reinheit von 99,49% zu erhalten.

Aufgabe (ia):

GemaR Absatz [0011] des Streitpatents soll es mit dem erfindungsgemagen Verfahren
moglich sein, den Gehalt des Treibhausgases Methan im COz Produktstrom soweit zu
reduzieren, dass der COz Produktstrom strengen Umweltanforderungen gentgt und in

die Atmosphéare entlassen werden kann.

Dokument D14 (FuRnote [1]) zeigt ein Beispiel fur einen bis 2017 guitigen Grenzwert
far Methan Emissionen von 0,32 %. Diese Grenzwerte wurden in den Jahren zuvor
bereits verscharft. Die streitpatentgemalen Beispiele 2, 3, 5, 7, 8 und 9 zeigen
Ausfuhrungsformen des streitpatentgemafien Verfahrens, mit denen dieser Grenzwert
bereits 2014 eingehalten wurde. Die Vergleichsbeispiele im Streitpatent zeigen

hingegen, dass darin der vorstehend genannte Grenzwert nicht eingehalten wird.

Die streitpatentgemafien Beispiele 5, 8 und 9 zeigen, dass selbst der in Dokument D14
bis 2025 als Zielvorgabe ausgegebene Grenzwert von 0,25% Methanverlust mit dem
streitpatentgemafien Verfahren eingehalten werden kann. Das Streitpatent zeigt somit

mehrfach, dass die vorstehend genannte Aufgabe (ia) geldst wird.

Aufgabe (ii):

GemalR Absétzen [0007] und [0011] des Streitpatents soll das streitpatentgemaliie
Verfahren vorteilnaft gegenuber dem Stand der Technik im Hinblick auf die

Instandhaltungskosten, insbesondere die Kosten flr Verbrauchsmaterialien sein.

Durch den Vergleich der Beispiele 1.1 und 1.2 mit dem Referenzbeispiel 1 sowie durch
den Vergleich von Beispiel 2 mit Referenzbeispiel 2 und Beispiel 3 mit Referenzbeispiel
3 vergleicht das Streitpatent das streitpatentgemaRe Verfahren mit dem
Vergleichsbeispiel bzw. den Beispielen 1 und 3 des nachstliegenden Standes der
Technik (Dokument D6). Es zeigt sich jeweils, dass das streitpatentgemafie Verfahren

um 8 — 15% niedrigere Gesamtmembrankapazitaten bendtigt.
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GemaR Dokument D9, Kapitel 3.1.2, letzter Satz, betragen die Standzeiten fur die zum
Prioritatszeitpunkt kommerziell erhéitlichen Membranen 2 bis 5 Jahre. Danach mussen
die Membranen ersetzt werden. Eine Standzeit von 2 Jahren ist halb so lang wie in D1
angenommen (4 Jahre) und verdoppelt dadurch die Kosten flr die

Membraninstandhaltung gegentber D1.

In Tabelle 3, auf Seite 2111, von Dokument D9 sind typische Kosten flr
Membranmodule zur Gasseparation mit 100 US$ beziffert. Dies entspricht mit dem
Umrechnungskurs aus 2014 (Publikation von D1), 75,28 EUR. Diese Kosten sind etwa
37 % hoher als die in D1 angesetzten 55 EUR.

Aus Dokument D8a geht hervor, dass im Jahr 2014, der Energieprei in Kuwait nur 0,7
US cents / kWh (entspricht 0,0053 EUR / kWh) betrug. Kuwait ist fur die
erfindungsgemaéaiie Anwendung Erdgasaufreinigung ein sehr wichtiger Markt.

Des Weiteren geht aus D8a und D8b hervor, dass in vielen Erdgas produzierenden
Landern der Energiepreis in 2014 sehr niedrig war, siehe z.B. Irak, Oman, Saudi-
Arabien, Uzbekistan etc.. Auch in vielen Landern mit grof3er Landwirtschaft und damit
Bedarf an Biogasanlagen, ist der Energiepreis z.T. sehr niedrig, siehe z.B. Russland,
Ukraine und Rumanien. Fir diese Lander ergibt sich aus D8a und D8b ein mittlerer
Energieprei von 0,05 EUR / kWh, das entspricht zum damaligen USD Wechselkurs ca.
6,7 US cents /kWh.

Reale Energiekosten in 2014 in wichtigen Markten fur das erfindungsgemafe
Verfahren lagen zwischen 0,0059 und 0,05 EUR / kWh und somit deutlich niedriger als
der in D8 angenommene fiktive Energiepreis von 0,08 EUR / kWh.

Aus den Ausflhrungen der letzten Absétze ergibt sich, dass die Gesamtkostenbilanz
in wichtigen Zielmérkten fur das erfindungsgemafe Verfahren eine ganz andere ist als
die, die aus D1 hervorgeht. Dokument D15 fahrt folgende
Wirtschaftlichkeitsberechnungen fir das erfindungsgeméafe Beispiel 2 und das
Referenzbeispiel 2, welches Beispiel 1 des nachstliegenden Standes der Technik D6

entspricht, flr mehrere Kostenszenarien durch:

e Berechnung der jahrlichen Stromkosten fur die Verfahren gemaR Beispiel 2 und

Vergleichsbeispiel 2
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- fur Kuwait mit den Daten aus D8a, d.h. Energiekosten von 0,0053 €/kwh

- fur Staaten mit Olproduktion bzw. groRer Landwirtschaft und die dort
genannten realen Energiepreise gemafl D8a und D8b. Hier wurden 0,05

€/kWh als mittlerer Energiepreis fur diese Staaten herangezogen

- mit dem fiktiven Energiepreis aus D1 von 0,08 €/kWh

e Berechnung der jdhrlichen Membrankosten in Abhangigkeit vom Preis und der

Lebensdauer fur folgende Szenarien
- mit den Membrankosten D1, Tabelle 3:
o Betriebsdauer 8000 h/a (aus D1)
o Membrankosten 55 €/m? (aus D1)
o Standzeiten 2, 3 und 4 Jahre (4J. aus D1, 2 u. 3J. aus D9)
- mit den Membrankosten aus D9, Tabelle 3:
o Betriebsdauer 8000 h/a (aus D1)
o Membrankosten 75,28 €/m? (aus D9, Tabelle 3)
o Standzeiten 2, 3 und 4 Jahre (4J. D1, 2 u. 3J. aus D9)
- mit Membran- plus Skidkosten aus D9, Tabelle 3:
o Betriebsdauer 8000 h/a (aus D1)
o Membran- plus Skidkosten 376,42 €/m? (aus D9, Tabelle 3)
o Standzeiten 2, 3 und 4 Jahre (4J. D1, 2 u. 3J. aus D9)

Die Ergebnisse der Berechnungen von Herrn Priske zeigen, dass flr den
Anwendungsfall Kuwait, d.h. einem Land mit extrem niedrige Energiekosten, die
Ersparnisse bei den Instandhaltungskosten im erfindungsgeméafRen Verfahren immer
gréker sind als die durch die hoéhere Recyclingrate hinzunehmende

Energiekostensteigerung. Das erfindungsgemaie Verfahren ist im Hinblick auf die
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gestellte Aufgabe immer vorteilhaft. Dieses Ergebnis ist unabhangig davon, ob die
Membrankosten aus D1 oder D9 angesetzt werden und auch unabhangig davon, ob
die Standzeit der 2, 3 oder 4 Jahre betragt.

Das gleiche Bild zeigt sich fur Lander mit niedrigem, aber nicht extrem niedrigen realen
Energiekosten von etwa 0,05 €/kWh. Das erfindungsgemaRe Verfahren ist auch hier
im Hinblick auf die gestellte Aufgabe immer vorteilhaft. Dieses Ergebnis ist unabhangig
davon, ob die Membrankosten aus D1 oder D9 angesetzt werden und auch unabhangig

davon, ob die Standzeit der 2, 3 oder 4 Jahre betragt.

Setzt man die fiktiven Energie- und Membrankosten aus D1 an, so zeigt sich, dass
auch hier fir Membranen, die nur eine Standzeit von 2 Jahren besitzen, das

erfindungsgemafe Verfahren kostenguinstiger ist.

Setzt man die fiktiven Energiekosten aus D1 und die Membrankosten aus D9, so zeigt
sich, dass das erfindungsgemaRe Verfahren nicht nur bei Membranen mit einer
Standzeit von 2 Jahren, sondern auch bei solchen mit 3 Jahren Standzeit,

kostengunstiger ist.

Beriicksichtigt man schlieRlich auch noch, dass durch die erfindungsgeman
reduzierten Gesamtmembrankapazitdten nicht nur Membranen, sondern auch die
Installationen (Skid) gespart werden und setzt die in D9 angegebenen, aber in D1 nicht
berlicksichtigten, Kosten fur Membran + Skid an, so zeigt sich, dass das
erfindungsgemate Verfahren bei Standzeiten von 2 bis 4 Jahren grofRe wirtschaftliche

Vorteile bringt, selbst wenn man den fiktiven Energiepreis aus D1 zu Grund legt.

D15 zeigt somit eindeutig, dass die Aufgabe geldst wurde.

Aufgabe (iia):

Neben den  Dbereits vorstehend diskutierten Instandhaltungskosten  flr
Verbrauchsmaterialien soll das erfindungsgemaRe Verfahren in einer weiteren
Aufgabe zudem Vorteile im Hinblick auf die Investitionskosten haben (siehe Abschnitte
[0005] und [0036] des Streitpatents).

Der Beschwerdegegner behauptet, dass hdhere Recyclingraten zu zusétzlichen

Investitionskosten flr groRere Kompressoren fuhren wirde, was zu héheren statt zu
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niedrigeren Investitionskosten fUhren wurde, so dass diese Aufgabe nicht geldst

werden wlrde.

Wir verweisen an dieser Stelle auf unsere vorherigen Ausfihrungen unter 2.1.1.1, wo
wir ausfuhrlich gezeigt haben, dass die Behauptung des Beschwerdegegners, dass
héhere Recyclingraten zu zuséatzlichen Investitionskosten fur gréflere Kompressoren

fUhren wlrde, falsch ist.

So wirde z.B. in den Beispielen von D1 eine Erhéhung der Recyclingrate auf 100%
nicht dazu flhren, dass ein anderer Kompressor als BVG 55-16.5DD INV aus D12

verwendet werden musste.

D1 setzt gemafl Figur 6 anndhernd lineare Preissteigerungen fur die Investkosten fur

Kompressoren an. Das ist, wie oben gezeigt, realitdtsfern und rein theoretisch, da die

realen Preissteigerungen eher treppenstufenartig verlaufen und es gar nicht nétig ist

einen gréeren Kompressor anzuschaffen, wenn man die Recyclingrate in D1 auf max.
100% erhoht. In diesem Fall fallen, im Gegensatz zu Annahme der D1, keine
zusatzlichen Investitionskosten an, da man auf der gleichen Investitionskostenstufe flr

den Kompressor bleibt.

Des Weiteren verweisen wir auf Dokument D9, Seite 2111, Tabelle 3 verwiesen. Dort
wird gezeigt, dass neben den Kosten fur die Membranen, im Hinblick auf die
Investitionskosten, die Kosten fur die gesamte Infrastruktur (Skid) bertcksichtigt
werden mussen. Im Vergleich zu den reinen Membrankosten von 100US$ pro m?
Membranflache mussen dafir Kosten von 400 US$ pro m? Membranflache angesetzt

werden. In D1 werden diese Kosten jedoch nicht bertcksichtigt.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen in D15 zeigen, dass alleine diese
Investitionskosten von 400 US$ pro m? zu jahrlichen Kosteneinsparungen fihren, die

zuséatzliche Energiekosten durch erhéhte Recyclingraten bei weitem Ubersteigen.

D1 liefert somit unrealistische Werte und kann nicht als Beleg dafir dienen, dass

Aufgabe (iia) nicht gelést wird.

Im Gegenteil, D15 belegt die wirtschaftlichen Vorteile des erfindungsgeméaRen
Verfahrens und dass die Aufgabe (iia) durch das erfindungsgemafie Verfahren geldst

wird.
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Aufgabe (iii):

Gemaf Abschnitten [0008] und [0071] des Streitpatents soll das erfindungsgemaie
Verfahren flexibel zur Aufreinigung von CHs und CO: enthaltenden Gasstrémen
einsetzbar sein. Laut Absatz 8 soll es auch fur Gasstréme, die zuséatzlich zu CH4 und
CO; andere Gase enthalten einsetzbar sein. Bei den Rohgases soll es sich

insbesondere um Biogas und Natural Gas (Erdgas) handeln.

In den Beispielen des Streitpatents wurde umfangreich gezeigt, dass das
erfindungsgeméafe Verfahren geeignet ist Gasstrome enthaltend CHs und CO:
aufzutrennen. In Beispiel 9 wurde zudem gezeigt, dass auch Gasstrdme, die neben
CH4 und CO2 auch noch andere Gase enthalten aufgereinigt werden kénnen und

gleichzeitig die Aufgaben (i) und (ia) mit geldst werden.

Das erfindungsgemale Verfahren ist somit nicht auf die Anwendung Biogas
beschrankt, sondern u.a. auch geeignet fur Anwendungen wie die vorstehend in 2.1.1.1

diskutierten Offshore Anwendungen.

Aufgabe (iv):

Gemalt Abschnitten [0009] und [0071] sollen Methanverluste, im Vergleich zu
Verfahren des Standes der Technik mit vergleichbarer Performance (same throughput)

reduziert werden.

Wie in Tabelle 4 (Vergleich B6 mit VB6, B7 mit VB7 und B8 mit VB8) gezeigt, wird diese
Aufgabe geldst. Auch die Vergleiche von B2 mit Ref. Ex. 2 und B3 mit Ref. Ex. 3 zeigen,
dass diese Aufgabe geldst wird.

Aufgabe (v):

Gemaf Abschnitt [0070] des Streitpatents, soll mit dem erfindungsgeméaen Verfahren
ein Methanproduktstrom (8) bereitgestellt werden, der in Gaspipelines (natural gas

grid) eingespeist werden kann.

GemaR Dokument D1 6, Seite 26, Tabelle 14 erforderten die Biomethan Quality
Requirements for Injection into National Gas Pipelines von SoCalGas zum Prioritatstag
des Streitpatents einen maximalen CO2 Gehalt von 3%. GG&E verlangte sogar kleiner
gleich 1% COx.
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Dokument D13, Seite 4, Tabelle, belegt, dass die Vorgaben in Europa zur Einspeisung

des Methanproduktstroms in das Erdgasnetz bei max. 2,5% CO- lagen.

Die Vorgaben von SoCalGas aus D16 werden von allen erfindungsgemaRen
Beispielen erfullt. Beispiele 1.1, 1.2 und 2, 3 und 8 erfullen zudem die Vorgaben von
Dokument D13 und Beispiel 8 die von CG&E aus D16. Dies zeigt, dass das

erfindungsgemaéafe Verfahren diese Aufgabe I6st.

D1 16st diese Aufgabe hingegen nicht, da hier durchweg ein Methanproduktstrom mit
einem CO2-Gehalt von 4% erhalten wird. Um hypothetisch héhere Methanreinheiten zu
erhalten, mussten laut D1, Fig. 11 Membranen mit einer Selektivitat eingesetzt werden,
die gemal D1, Seite 9, linke Spalte, erster Absatz zum damaligen Zeitpunkt gar nicht
existierten und erst noch hatten entwickelt werden muissen, was in D1 jedoch als

unwirtschaftlich und unrealistisch angesehen wird.
Aufgabe (vi):

Gemalt Absatz 70 des Streitpatents, sollen die Aufgaben (i), (ia) und (i) bis (v) mit
einem Verfahren gelést werden, welches keine zusatzliche Aufreinigung des
Retentatstroms, z.B. PSA oder Feinreinigung des Retentatproduktstroms, zur Erflllung
der Vorgaben der Aufgabe (v), bendtigt.

GemaR Abschnitt [0071] des Streitpatents, sollen die Aufgaben (i), (ia) und (iii) bis (v)
mit einem Verfahren gelost werden, welches keine zusatzliche Aufreinigung des
Permeatproduktstroms, z.B. katalytische oder thermische Nachbehandlung zur
Reduktion des Methangehalts und zur Erflllung der Umweltvorgaben (siehe Aufgabe

(ia)), bendtigt.

Gemaflt Abschnitt [0072] des Streitpatents soll die erfindungsgemafe Anlage eine

geringe apparative Komplexitat aufweisen.

Wie vorstehend ausflhrlich erlautert, zeigen die Beispiele des Streitpatents, dass diese
Aufgaben gelést werden. Es werden hochreine Produktstrome ohne

Nachbehandlungsschritte erhalten.

Das erfindungsgemalte Verfahren ist somit, wie zuvor ebenfalls bereits erldutert, sehr

vorteilhaft fur Anwendungen und Standorte an denen es insbesondere auf das
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Gewicht, die GréRe und die Komplexitdt der Anlage ankommt, wie z.B. Offshore

Anwendungen.

2.1.2.2 D6 16st mehr gemeinsame Aufgaben mit dem Streitpatent als D1

Sowohl Dokument D6 als auch Dokument D1 offenbaren ein Verfahren zur Trennung

von CH4 von CO.. Beide Dokumente 16sen somit die vorstehend genannte Aufgabe iii.

Dokument D6 offenbart darUber hinaus ein Verfahren, mit dem ein
Methanproduktstrom mit einem  Methangehalt von 985% und ein
Permeatproduktstrom mit einem CO; Gehalt von 99,5%, ohne Nachbehandlung der
jeweiligen Stréome, erhalten werden kann. Demgegenuber offenbart Dokument D1 ein
Verfahren, in dem ein Methanproduktstrom mit lediglich 86% Methangehalt erhalten
wird. Dokument D1 offenbart in Fig. 11 zwar eine theoretische Lésung zum Erzielen
héherer Methanreinheiten des Methanproduktstroms, weist jedoch gleichzeitig darauf
hin, dass fur derartige Verfahren Membranen mit einer derart hohen Selektivitat
benotigt werden wirden, die zum Zeitpunkt der Publikation von D1 gar nicht existierten
und erst noch hatten entwickelt werden mussen, was D1 jedoch als unwirtschaftlich

und unrealistisch angesehen wird.®

Dokument D6 offenbart somit auch fur die vorstehend genannten Aufgaben (i), (ia), und
(iv) Lésungen, die jeweils besser sind als die entsprechenden Ldsungen gemafn

Dokument D1. Fur die Aufgaben v und vi bietet D1 gar keine Lésungen an.

Dokument D1 bezieht sich in Referenz 14 auf die internationale Patentanmeldung WO
2002/00727, welche inhaltlich Dokument D6 entspricht, und gibt insoweit an, dass dort
beschriebene Verfahren im Hinblick auf die Totalkosten optimieren zu wollen. In den
Figuren 5 und 7 offenbart Dokument D1 die entsprechenden gesamtwirtschaftlichen
Optima, welche jedoch die vorstehend unter Punkt 2.1.1.1 genannten Aufgaben (v) und
(vi) nicht mehr I6sen. Dokument D1 lehrt also, dass eine wirtschaftliche Optimierung
von D6 lediglich auf Kosten der Produktqualitét im Methanproduktstrom maéglich ist, so

dass das Verfahren aus D6 fur viele Anwendungsgebiete nicht mehr einsetzbar ware.

8 Vgl. Dokument D1, Seite 9, linke Spalte, 1. Absatz.
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GemaR der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA sollte bei

der Auswahl des nachstliegenden Standes der Technik

Lder Formulierung der urspringlichen Aufgabe und der beabsichtigten
Verwendung sowie der zu erzielenden Wirkungen generell mehr Gewicht
beigemessen werden als einer Héchstzahl identischer technischer Merkmale (T
870/96; s. auch T 66/97)

Das Streitpatent hat sich zur Aufgabe gesetzt, das Verfahren aus D6 im Hinblick auf
die Instandhaltungs- und Investitionskosten sowie auf die Anlagenkomplexitat
(Gewicht, GréRe etc.) zu verbessern ohne Einschréankungen im Hinblick auf die

Anwendung hinnehmen zu muissen.

Zum Lésen dieser im Streitpatent angegebenen Aufgabe(n) ware Dokument D1 aus
Sicht eines Fachmanns nicht geeignet gewesen und wéare von diesem nicht in Betracht
gezogen worden, da das dort offenbarte Verfahren — wegen zu geringer Reinheit des
Retentatproduktstroms — fur bestimmte Einsatzgebiete, gar nicht geeignet ist. Es erfullt

z.B. nicht die in D13 und D16 dokumentierten Pipelinespezifikationen.

Der Fachmann wére hingegen von Dokument D6 als nachstliegendem Stand der
Technik ausgegangen. Laut der stédndigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des EPA kommt es fir den Fachmann insoweit nicht auf die maximale Anzahl an
Ubereinstimmenden Merkmalen mit dem Stand der Technik an, sondern darauf, welche
Lehre des Standes der Technik der Aufgabe, die sich der Fachmann gestellt hat am

nachsten kommt.
21.2.3 Ahnlichkeit der technischen Aufgabe
Gemal den Richtlinien ist

,der ndchstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem &hnlichen

Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen

Anderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen‘®.

7 Vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts, 10. Auflage,
S. 217, Punkt 1.D.3.1.

8 Vgl. Richtlinien fiir die Priifung des europaischen Patentamtes, Teil G-VI1.5.1
(Hervorhebungen hinzugefiigt).
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GemaR den Richtlinien sind also sowohl (i) die Anzahl der Unterscheidungsmerkmale
als auch (i) die Ahnlichkeit der technischen Aufgabe bei der Bestimmung des
nachstliegenden Standes der Technik zu bertcksichtigen. Auch die stadndige

Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. T 439/92) besagt, dass

Leines der Kriterien fur die Bestimmung des nédchstliegenden Standes der

Technik die bereits im Patent angegebene Aufgabe [ist].*

Dartber hinaus betont die Rechtsprechung der Beschwerdekammern die besondere
Wichtigkeit der Ahnlichkeit der technischen Aufgabe bei der Bestimmung des

nachstliegenden Standes der Technik, indem sie ausfihrt, dass

eine Druckschrift, in der keine technische Aufgabe erwéhnt ist, die der aus der
Patentschrift abzuleitenden zumindest dhnelt, in der Regel unabhdngig davon,
wie viele technische Merkmale sie méglicherweise mit dem Gegenstand des
betreffenden Patents gemeinsam hat, normalerweise nicht als néchstliegender
Stand der Technik und Ausgangsbasis fir die Beurteilung der erfinderischen
Téatigkeit in Betracht kommen kann (s. auch T 410/93, T 708/96, T 59/96, T
827/00, T 979/00, T 496/02, T 1666/16)."1°

Betreffend die im Streitpatent angegebene technische Aufgabe erkennt auch die

Einspruchsabteilung, dass

Jt]he patent is directed to a process for achieving a particularly high
product purity (see §{0006] of the patent) with explicit reference to D6 in
§/0011] and §[0035].1

Die Einspruchsabteilung erkennt also an, dass die technische Aufgabe des
Streitpatents in dem Bereitstellen eines Produktstroms mit besonders hoher Reinheit
besteht und dass das Streitpatent selbst insoweit bereits explizit auf Dokument D6
(genauer: auf die inhaltsgleiche WO-Schrift WO 2012/000727) als Ausgangs- bzw.

Vergleichspunkt verweist.

® Vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts, 10. Auflage,
S. 221, Punkt 1.D.3.3 (Hervorhebung hinzugefligt).

10 Vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europdischen Patentamts, 10. Auflage,
S. 221, Punkt 1.D.3.3.

" Vgl. Entscheidung vom 18. Januar 2024, Seite 7, Punkt 4.1.1.
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Das Streitpatent verweist sogar bereits in Abschnitt [0004] auf Dokument D6 (bzw. die
inhaltsgleiche WO-Schrift WO 2012/000727) und flhrt insoweit aus, dass

,WO 2012/00727 [entspricht inhaltlich Dokument D6]; WO 2013/098024 and WO
2014/075850 represent the most optimized of all of these processes. In said
patents an apparatus and a process are described which are optimized in view
of product purity in combination with the lowest energy consumption. In other
words, these processes provide two high pure product streams in an energy

optimized way."”
In Abschnitt [0005] fuhrt das Streitpatent dann weiter aus, dass

In recent times, however, a new problem has occurred, that is not solved in a

sufficient manner by the apparatuses and processes of the prior art. The problem

is that some gas separation plants are operated at sites where energy is very

cheap. At such locations the focus of operators of separation plants lies on

investment and maintenance costs rather than on an energy saving. No sufficient

solution for this problem has been found in the prior art.” (Hervorhebungen

hinzugefugt)

Im Lichte dieser Ausflhrungen stellt sich das Streitpatent in Abschnitt [0006] die
folgende Aufgabe:

Itwas thus, an object of the present invention to provide processes for separation
and purification of gas mixtures, which have the disadvantages of the prior art
only to a reduced degree, if at all. More particularly, processes, which are able fo

afford both, permeate gas and retentate gases are to be provided in high

purities. “(Hervorhebung hinzugefligt)

In Abschnitt [0011] nimmt das Streitpatent in diesem Zusammenhang nochmals direkt
Bezug auf Dokument D6 (bzw. die inhaltsgleiche WO-Schrift WO 2012/000727)

~As shown in the examples, the new process, compared to the prior art
processes, in particular WO 2012/00727, can be operated with a significantly

reduced overall membrane capacity to obtain similar purification results. Thus,

the costs for the membranes, which are expendable goods and have to be
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exchanged time by ftime, were reduced significantly.” (Hervorhebungen

hinzugefugt)

In Abschnitt [0035] wiederholt das Streitpatent unter Bezugnahme auf Dokument D6
(bzw. die inhaltsgleiche WO-Schrift WO 2012/000727) die technischen Vorteile des

streitpatentgemafien Verfahrens:

,Compared to the best prior art process according to WO 2012/000727, however,

the process of the present invention allows to reduce the membrane capacities,

required in sum for all separation stages in the process. Thus, the investment

costs and in particular the maintenance costs can be reduced significantly.”

(Hervorhebungen hinzugefligt)

Das Streitpatent verweist in diesem Zusammenhang natirlich nicht zufallig oder
willktrlich mehrfach explizit auf Dokument D6. Stattdessen erfolgt dieser Verweis, weil
Dokument D6 die gleiche (oder zumindest sehr dhnliche) technische Aufgabe zugrunde
liegt wie dem Streitpatent. Dokument D6 fuhrt betreffend die ihm zugrundeliegende

technische Aufgabe mehrfach entsprechend aus, dass

Jtlhe invention relates to a specific apparatus, more particularly a chain of gas
separation membrane modules, for separation of gas mixtures into two fractions

each of elevated purity“?;

L[tlhe invention relates to a specific apparatus, more particularly a chain of gas
separation membrane modules, for separation of gas mixtures into two fractions

each of increased purity“13;

LIpJroceeding from this prior art, it was an object of the present invention to
provide apparatuses and processes for separation and purification of gas
mixtures, which have the disadvantages of the prior art processes and
apparatuses only to a reduced degree, if at all. More particularly, processes and
apparatuses which afford both permeate gas and retentate gas are to be provided

in high purities.“'*

12\/gl. D6, Abstract (Hervorhebung hinzugefiigt).
13 \Vgl. D6, Abschnitt [0001] (Hervorhebung hinzugefiigt).
14 \/gl. D6, Abschnitt [0022] (Hervorhebung hinzugefiigt).
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Dokument D6 liegt somit ebenfalls die im Streitpatent genannte technische Aufgabe

zugrunde.

Die Einspruchsabteilung auBert sich in ihrer Entscheidung (und in ihrer vorlaufigen
Meinung vom 19. Dezember 2022) nicht explizit zu der technischen Aufgabe, die
Dokument D6 zugrunde liegt, sie erkennt jedoch den vorstehend genannten Verweis
des Streitpatents auf Dokument D6 und zweifelt auch nicht explizit an, dass Dokument

D6 dieselbe technische Aufgabe zugrunde liegt wie dem Streitpatent.

Die Einspruchsabteilung erkennt in ihrer Entscheidung allerdings durchaus, dass die
Dokument D1 zugrundeliegende technische Aufgabenstellung nicht mit der des

Streitpatents vergleichbar ist und flhrt insoweit das Folgende aus:

,D1 does not consider the purity of the product streams as the variable to be

optimized but as a boundary condition which has to be taken carefully and not
unnecessarily too high (page 7, right column 2nd para.) [...]; as a result, in D1
the purity for the CH4 stream is fixed at 96%, and for the embodiment of fig. 7a
the purity of the COZ2 stream is set at 98%, which represents a rather coarse

separation of the gas mixture not only compared with D6 but also when compared

with the purity of the COZ2 product stream in other embodiment of D1 (in figs. 5
and 7b this value is >99%).“15

Im Ergebnis ist betreffend das Kriterium der Ahnlichkeit der technischen Aufgabe bei

der Bestimmung des n&chstliegenden Standes der Technik also Dokument D6 klar

gegenuber Dokument D1 zu bevorzugen. Die Einspruchsabteilung scheint dies zwar

zu erkennen, sie misst diesem Aspekt jedoch nicht die gemal den Richtlinien und
gemal der Rechtsprechung erforderliche Bedeutung bei. Stattdessen bleibt dieser

wichtige Aspekt durch die Einspruchsabteilung unberiicksichtigt.
21.2.4 Anzahl der Unterscheidungsmerkmale

Betreffend die Anzahl der Unterscheidungsmerkmale der Beispiele in Dokument D6
gegentber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal dem Hauptantrag flhrt die

Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung aus, dass

15 Vgl. Entscheidung vom 18. Januar 2024, Seite 7, Punkt 4.1.1 (Hervorhebungen
hinzugefiigt).
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~except for the comparative example, the examples carried out according fto the

teaching of D6 differ from claim 1 of the patent in features F12 and F13“16.

Die Einspruchsabteilung ist also der Auffassung, dass die in Dokument D6 enthaltenen

erfindungsgemaRen Beispiele jeweils 2 Unterscheidungsmerkmale (F12 und F13'7)

gegenuber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaR dem Hauptantrag

aufweisen.

Die Einspruchsabteilung ist gleichzeitig der Auffassung, dass das Vergleichsbeispiel
(,comparative  example') von Dokument D6 in der Anzahl der
Unterscheidungsmerkmale von den erfindungsgemafen Beispielen von Dokument D6
abweicht.  Betreffend die Anzahl der Unterscheidungsmerkmale des
Vergleichsbeispiels von Dokument D6 scheint die Einspruchsabteilung insoweit der
Auffassung der Beschwerdeflhrerin zuzustimmen, dass sich das Vergleichsbeispiel

von Dokument D6 lediglich in_einem Merkmal (F13) vom dem Gegenstand des

Patentanspruchs 1 geméaR dem Hauptantrag unterscheidet.®

Als Unterscheidungsmerkmal von Dokument D1, Fig. 7a, gegentber dem Gegenstand
des Patentanspruchs 1 gemafl dem Haupantrag identifiziert die Einspruchsabteilung in
inrer Entscheidung lediglich Merkmal F12.1°

Im Ergebnis weisen also sowohl das Vergleichsbeispiel von Dokument D6 als auch die

Ausfuhrungsform gemaR Fig. 7a von Dokument D1 jeweils nur ein

Unterscheidungsmerkmal gegenuber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaR

dem Hauptantrag auf. Die erfindungsgemafen Beispiele von Dokument D6 weisen

hingegen jeweils noch ein zweites Unterscheidungsmerkmal auf (namlich F12).

18 \/gl. Entscheidung vom 18. Januar 2024, Seite 8, Punkt 4.1.2, erster Absatz.

7 Hier und im Folgenden beziehen wir uns stets auf die Merkmalsnummern gemag der
Merkmalsgliederung wie in der Ladung zur miindlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2022
enthalten; diese Merkmalsgliederung ist auch in der Entscheidung wiedergegeben, dort auf
den Seiten 3 bis 5.

18 \gl. Entscheidung vom 18. Januar 2024, Seite 7, Punkt 4.1.1, letzter Satz.

9 \/gl. Entscheidung vom 18. Januar 2024, Seite 8, Punkt 4.1.2, letzter Absatz.
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21.2.5 Dokument D6 oder Dokument D1 als nadchstliegenden Stand der
Technik?

In der nachfolgenden Tabelle 1 fassen wir die flr die Bestimmung des nachstliegenden
Standes der Technik relevanten Eigenschaften der Dokumente D6 und D1 der
besseren Ubersicht halber zusammen:

Tabelle 5 Gegeniiberstellung der fiir die Bestimmung des néchstliegenden Standes der Technik
relevanten Eigenschaften der Dokumente D6 und D1.

D6 D1
) o Erfindungsgemaie Ausflihrungsform
Vergleichsbeispiel
Beispiele 1 und 3 geman Fig. 7a
Anzahl der
) 1 2 1
Unterscheidungsmerkmale®
Unterscheidungsmerkmal(e)? F13 F12, F13 F12
Ahnlichkeit der technischen
+ + -
Aufgabe

@ Gegeniiber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gema® dem Hauptantrag.

Bereits in ihrer Eingabe vom 14. April 2023 hat die Patentinhaberin darauf hingewiesen,
dass die Einspruchsabteilung in ihrer vorlaufigen Meinung vom 19. Dezember 2022 die
gemal den Richtlinien erforderliche kritische Priufung der Gleichwertigkeit der

Dokumente D6 und D1 nicht vorgenommen hat.?°

In ihrer Entscheidung nimmt die Einspruchsabteilung eine entsprechende Prufung

noch immer nicht in nachvollziehbarer Weise vor.

Gemessen an den gemaR den Richtlinien und der Rechtsprechung relevanten Kriterien
fur die Bestimmung des nachstliegenden Standes der Technik (vgl. insoweit den
vorstehenden Punkt 2.1.1, letzter Absatz) ist das Vergleichsbeispiel von Dokument D6

eindeutig als néachstliegender Stand der Technik zu bestimmen und der

Ausfuhrungsform geméaR Fig. 7a von Dokument D1 vorzuziehen, da es bei gleicher

20\/gl. Eingabe vom 14. April 2023, Punkt 3.1.2, Seite 7, zweiter Absatz.
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Anzahl von Unterscheidungsmerkmalen zusatzlich auch noch das Kriterium der

Ahnlichkeit der technischen Aufgabe erfillt (vgl. insoweit die vorstehende Tabelle 1).

Bereits in ihrer Einspruchserwiderung vom 20. Juni 2022 sowie in ihrer Eingabe vom
14. April 2023 hat die Patentinhaberin darauf hingewiesen, dass gemag der standigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Auswahl des néchstliegenden
Standes der Technik der Formulierung der urspringlichen Aufgabe und der
beabsichtigten Verwendung sowie der zu erzielenden Wirkungen generell mehr
Gewicht beigemessen werden sollte als einer Hochstzahl identischer Merkmale (vgl. T
870/96, T 66/97 und T 314/15) .2

Weshalb die Einspruchsabteilung das Vergleichsbeispiel von Dokument D6 dennoch
sogar als nachrangig gegentber der Ausfuhrungsform geméaR Fig. 7a von Dokument
D1 bei der Bestimmung des néchstliegenden Standes der Technik erachtet, geht aus
den Ausfihrungen der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung nicht in

nachvollziehbarer Weise hervor.
Die Einspruchsabteilung trégt insoweit lediglich vor, dass

. --.] when deciding which of the embodiments of D6 would be considered by the
skilled person as starting point for the invention it is rather improbable that the

comparative example of D6 will be selected as closest prior art“??.
Grunde fur diese Einschatzung nennt die Einspruchsabteilung nicht.

Zudem kommt gemaf} der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
EPA (vgl. T 855/15)

.die Uberlegung, was der Fachmann tun wiirde und inshesondere ob er ein
bestimmtes Dokument "auswéhlen wiirde, um zur beanspruchten Erfindung zu
gelangen”, einer rlckschauenden Betrachfungsweise [gleich], weil davon

ausgegangen werden misste, dass der Fachmann die Erfindung kennt, bevor

21 \/gl. Einspruchserwiderung vom 20. Juni 2022, Punkt 3.4, Seite 29, vorletzter Absatz sowie
Eingabe vom 14. April 2023, Punkt 3.2.1, Seite 8, vorletzter Absatz.
22 \/gl. Entscheidung vom 18. Januar 2024, Seite 8, Punkt 4.1.2, erster Absatz.
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argumentiert werden kénnte, was er tun widrde, um "zu der Erfindung zu

gelangen” 2

Sofern die Einspruchsabteilung mit den vorstehend zitierten Ausflhrungen implizieren
mochte, dass ein Fachmann grundsatzlich keine in einem Dokument des Standes der
Technik enthaltenen Vergleichsbeispiele als Ausgangspunkt fir eine Entwicklung

berlicksichtigt, so kann dieses Argument nicht Uberzeugen.

Die Bezeichnung “Vergleichsbeispiel” (Comparative Example) ist lediglich fir einen
Binnenvergleich der Beispiele innerhalb von Dokument D6 relevant und kennzeichnet
nur, welche der in Dokument D6 enthaltenen Beispiele erfindungsgeman und welche
nicht erfindungsgemaf sind (also unter die Anspriiche von D6 fallen oder nicht). Fur
einen Vergleich der in Dokument D6 enthaltenen Beispiele mit externen Daten und
Beispielen ist diese Bezeichnung hingegen ganzlich unbeachtlich. Ein
Vergleichsbeispiel innerhalb eines Dokuments aus dem Stand der Technik, welches

auf eine vergleichbare Aufgabenstellung gerichtet ist (wie im vorliegenden Fall

Dokument D6; vgl. insoweit unsere vorstehenden Ausflihrungen unter Punkt 2.1.1.1),
ist fur den Fachmann hingegen sogar von besonderem Interesse und besitzt aus seiner
Sicht sogar eine gesteigerte Relevanz, da es innerhalb des in Rede stehenden
Dokuments aus dem Stand der Technik offensichtlich bereits als geeigneter
Ausgangspunkt zur Untersuchung der entsprechenden Aufgabenstellung identifiziert
wurde. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Fachmann andere als die aus
dem Stand der Technik bekannten technischen Mittel einsetzt, um die entsprechende
technische Aufgabe zu I6sen. Der Fachmann entnimmt der Lehre von Dokument D6
also, dass gerade das Vergleichsbeispiel ein geeigneter Ausgangspunkt ist, um eine
Optimierung/Maximierung der Produktstromreinheit zu erreichen und entsprechende

darauf ausgerichtete Verfahren zu entwickeln und zu Gberprifen.

Zudem weist das Streitpatent in Abschnitt [0005] bereits darauf hin, dass es ein ,neues

Problem* gibt, welches durch den Stand der Technik bisher nicht gelost wird:

.In recent times, however, a new problem has occurred, that is not solved in a

sufficient manner by the apparatuses and processes of the prior art.”

23 \/gl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europdischen Patentamts, 10. Auflage,
S. 250, Punkt I.D.6.
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Aus dem vorangehenden Abschnitt [0004] des Streitpatents wird explizit deutlich, dass
mit dem in Abschnitt [0005] erwahnten Stand der Technik unter anderem Dokument
D6 (bzw. die inhaltsgleiche WO-Schrift WO 2012/000727) gemeint ist:

WO 2012/00727 [entspricht inhaltlich Dokument D6]; WO 2013/098024 and WO
2014/075850 represent the most optimized of all of these processes. In said
patents an apparatus and a process are described which are optimized in view

of product purity in combination with the lowest energy consumption.”

Fiar das Lésen eines ,neuen Problems®, fur das Dokument D6 selbst noch keine
Ldsungsvorschldge beinhaltet, ist ein Vergleichsbeispiel fir den Fachmann ebenso

relevant (oder gar relevanter) als die erfindungsgemaien Beispiele in Dokument D6.

Im vorliegenden Fall weist das Vergleichsbeispiel von Dokument D6 daruber hinaus
die geringste Anzahl an Unterscheidungsmerkmalen aller in Dokument D6 enthaltenen
Beispiele gegenuber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaR dem
Hauptantrag auf (vgl. insoweit die vorstehende Tabelle 1), wodurch diesem

Vergleichsbeispiel aus Sicht des Fachmanns eine besonders hohe Relevanz zukommt.

Das Vergleichsbeispiel von Dokument D6 ist also der vielversprechendste
Ausgangspunkt fir die Entwicklung der streitpatentgeméaRen Erfindung und die
abweichende und ganzlich unbegrindete Einschatzung der Einspruchsabteilung kann
nicht Uberzeugen. Diese Einschatzung wird vor allem auch dadurch gestuizt, dass das
Streitpatent selbst explizit einen entsprechenden Vergleich mit dem Vergleichsbeispiel
von Dokument D6 anstellt?*, um die technische Wirkung des streitpatentgemaflen
Membranflachenverhéltnisses gemar Merkmal F13 aufzuzeigen. Das Streitpatent geht
sogar so weit, basierend auf dem Vergleichsbeispiel von Dokument D6 gezielt ein
weiteres nicht streitpatentgemaRes Vergleichsbeispiel zu konstruieren?®, um die
technischen Vorteile einer streitpatentgemafen Recyclingrate im Sinne des Merkmals
F12 zu verdeutlichen. Das Vergleichsbeispiel des Dokuments D6 dient dem
Streitpatent also gleich explizit zur Verdeutlichung der technischen Wirkungen

mehrerer erfindungswesentlicher technischer Merkmale der streitpatentgeméaien

2 \/gl. insoweit das Streitpatent, Seite 13, Zeilen 22 bis 33; Das ,Reference Example 1* des
Streitpatents entspricht dem ,Comparative Example* der WO 2012/000727 A1, welches
identisch ist mit dem Vergleichsbeispiel von Dokument D6.

25 \/gl. insoweit das Streitpatent, Seite 15, Zeilen 1 bis 41.
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Erfindung und besitzt insoweit eine Stellung von besonderer Wichtigkeit innerhalb des

Streitpatents.

Entgegen der Einschatzung der Einspruchsabteilung ist also im Ergebnis vor allem das
Vergleichsbeispiel von Dokument D6 bei der Bestimmung des nachstliegenden
Standes der Technik klar der Ausfihrungsform gemaR Fig. 7a von Dokument D1

vorzuziehen.

Betreffend die Eignung der erfindungsgeméfRen Beispiele 1 und 3 von D6 als
nachstliegenden Stand der Technik fur den Gegenstand des Patentanspruchs 1 geman
dem Hauptantrag beschrénkt die Einspruchsabteilung ihre Ausfihrungen auf die
Feststellung, dass diese Beispiele jeweils zwei Unterscheidungsmerkmale (F12 und
F13) aufweisen.?® Die erfindungsgemafRen Beispiele von D6 weisen demnach jeweils
ein Unterscheidungsmerkmal mehr auf als die Ausfuhrungsform gemaf Fig. 7a von
Dokument D1.

Die vorstehend bereits erwdhnten Ausflihrungen der Patentinhaberin betreffend die
Gewichtung der Formulierung der urspringlichen Aufgabe und der beabsichtigen
Verwendung sowie der zu erzielenden Wirkungen bei der Bestimmung des
nachstliegenden Standes der Technik gemal der Rechtsprechung der

Beschwerdekammern ignoriert die Einspruchsabteilung insoweit ganzlich.

Die erfindungsgemafien Beispiele 1 und 3 von Dokument D6 zeichnen sich gegenuber
der Ausfihrungsform gemalt Fig. 7a von Dokument D1 dadurch aus, dass sie die
bereits im Streitpatent erwahnte technische Aufgabenstellung verfolgen (vgl. insoweit
den vorstehenden Punkt 2.1.1.1 sowie die vorstehende Tabelle 1) (wobei das
Streitpatent, wie vorstehend geschildert, noch zusatzlich die Reduktion der

Gesamtmembranflache anstrebt).

Gemalt der ebenfalls bereits vorstehend zitieten Rechtsprechung der
Beschwerdekammern wiegt dieser die Aufgabenstellung betreffende Umstand bei der
Bestimmung des nachstliegenden Standes der Technik schwerer als die Tatsache,

dass die Ausfuhrungsform gemal Fig. 7a von Dokument D1 ein

%6 \/gl. Entscheidung vom 19. Januar 2024, Punkt 4.1.2, Seite 8, erster Absatz.
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Unterscheidungsmerkmal weniger aufweist. Die Einspruchsabteilung wurdigt diesen

Umstand in ihrer Entscheidung jedoch nicht weiter.

Entgegen der Einschétzung der Einspruchsabteilung sind also im Ergebnis auch die
erfindungsgemafien Beispiele 1 und 3 von Dokument D6 bei der Bestimmung des
nachstliegenden Standes der Technik der Ausfuhrungsform gemaR Fig. 7a von

Dokument D1 vorzuziehen.

2.2 \Vergleichsbeispiel von Dokument D6 als nédchstliegender Stand der
Technik

2.2.1 Formulierung der zu |6senden objektiven technischen Aufgabe

Fur die Formulierung der zu I6senden objektiven technischen Aufgabe werden geman

den Richtlinien

Ldie zwischen der beanspruchten Erfindung und dem néchstliegenden Stand der
Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder

funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e)

der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschlieBend wird die aus

diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt

und dann die technische Aufgabe formuliert.”?”

Das einzige Unterscheidungsmerkmal des Gegenstands des Patentanspruchs 1

gemal dem Hauptantrag ist das Merkmal F13

Lthe total capacity of the membranes, measured for nitrogen Grade 4.8 under
standard conditions as defined in the description, used in the retentate separation
stage (2) is higher than the total capacity of the membranes, measured for
nitrogen Grade 4.8 under standard conditions as defined in the description, used

in the feed stream separation stage(1), and”,

da samtliche Trennstufen gemal dem Vergleichsbeispiel des Dokuments D6

identische Membranfldchen aufweisen.

27 \/gl. Richtlinien fiir die Priifung des europdischen Patentamtes, Teil G-VII.5.2
(Hervorhebungen hinzugefiigt).
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Innerhalb des Dokuments D6 weist das ,Comparative Example 1“ gegenuber dem
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents also die geringste Anzahl an

Unterscheidungsmerkmalen auf.

Das Streitpatent vergleicht die zwei streitpatentgemaien Beispiele ,Example 1.1 und
.Example 1.2 direkt mit diesem nachstlegenden Stand der Technik, namlich dem
.Reference Example 1" (,Comparative Example 1" der WO 2012/000727, welches dem
,Comparative Example 1* in Dokument D6 entspricht) und bestimmt damit eindeutig
den aus dem Unterscheidungsmerkmal F13 resultierenden technischen Effekt

gegenuber diesem nachstliegenden Stand der Technik.
Das Streitpatent fuhrt hierzu aus, dass

Lftotal membrane capacity, in sum for all three separation stages, of Example 1.1
was 14.9 % lower than in Reference Example 1. In other words, in the inventive
set-up of the process, invest cost could be reduced because the required total

membrane capacity could be reduced. “?8

AuRRerdem beschreibt das Streitpatent, dass

Ltlhese settings lead to a retentatfe (8) of the retentate separation stage (2) having

a content of 98.5 Vol. % methane and 1.5 Vol. % carbon dioxide, analogue to

Reference Example 1.“%°

Auch betreffend den technischen Effekt des streitpatentgemafien Beispiels ,,Example
1.2" gegenlber diesem nachstliegenden Stand der Technik fUhrt das Streitpatent aus,

dass

Liin Example 1.2 a total saving of 14.5 % of membrane capacity, in sum for all
P g pacity

three separation stages, compared to Reference Example 1, was achieved.

Auch fur das streitpatentgemaRe Beispiel Example 1.2 ergibt sich fir den CHas-
Produktstrom (8) eine Reinheit (,Purity CH4in Stream (11)") von 98,5%.31

28 \/gl. Streitpatent, Abschnitt [0096] (Hervorhebungen hinzugefiigt).

2% \/gl. Streitpatent, Abschnitt [0093] (Hervorhebung hinzugefiigt).

30 \/gl. Streitpatent, Abschnitt [0099].

31 vgl. Streitpatent, Tabelle 1, rechte Spalte, 5. Zeile sowie Tabelle 2, rechte Spalte, 7. Zeile.
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Auch die CO2-Produktstréme (11) beider streitpatentgemaRen Beispiele weisen

gleichzeitig eine sehr hohe Reinheit auf.*?

Der aus dem einzigen Unterscheidungsmerkmal resultierende technische Effekt der
streitpatentgemafen Beispiele gegenuber dem Vergleichsbeispiel des Dokuments D6

als nachstliegendem Stand der Technik ist also

(i)  eine reduzierte Gesamtmembranflache
sowie

(i)  eine hohe Reinheit beider Produktstrome.

Die Qualitatsanforderungen betreffend die Reinheit der Produktstrome definiert das
Streitpatent wiederum explizit in den Abschnitten [0011] und [0035] und orientiert sich

insoweit explizit an den in Dokument D6 erzielten Reinheiten der Produktstrome.

Das Streitpatent selbst geht in der Auseinandersetzung mit dem néachstliegenden
Stand der Technik (,Comparative Example 1° der WO 2012/000727 bzw. des
Dokuments D6, im Streitpatent als ,Reference Example 1" bezeichnet) sogar noch
einen Schritt weiter und modifiziert den im nachstliegenden Stand der Technik
vorliegenden Beftriebszustand gezielt auf eine nicht streitpatenigemalle Art (das
entsprechende Beispiel wird im Streitpatent als ,Comparative Example 1 bezeichnet,
vgl. die Absatze [0100] bis [0102] des Streitpatents). Das Comparative Example 1
geman Streitpatent weist eine Recyclingrate im Sinne des Merkmals F12 von 49 %%
auf, welche somit nicht in den Bereich gemal dem erteilten Anspruch 1 des

Streitpatents fallt (,60 fo 100 % by volume of the crude gas stream (17)").

Ein direkter Vergleich des Comparative Example 1 gemaR Streitpatent mit dem
nachstliegenden Stand der Technik (im Streitpatent als Reference Example 1

bezeichnet) ergibt, dass

%2 \/gl. Streitpatent, Abschnitt [0095] fiir Example 1.1 sowie Tabelle 1, rechte Spalte, 6. Zeile
sowie Tabelle 2, rechte Spalte, 8. Zeile flir Example 1.2.
33 \Vgl. Streitpatent, Tabelle 4, rechte Spalte, 1. Zeile.
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.the membrane capacity, in sum for all three separation stages, required in

Comparative Example 1, compared to Reference Example 1, was increased by
7.5 % 4

Zudem weist das Comparative Example 1im Vergleich mit dem nachstliegenden Stand
der Technik eine geringere Reinheit des CO2-Produktstroms (11) von lediglich 97,5 %

auf.3s

Die far die streitpatentgeméfen Beispiele (Example 1.1 und 1.2) gegeniiber dem
nachstliegenden Stand der Technik ermittelten technischen Effekte kehren sich also
fur das Comparative Example 1 (ebenfalls im Vergleich mit dem néachstliegenden Stand

der Technik) in das Gegenteil um.

Die zu l6sende objektive technische Aufgabe der streitpatentgeméaflen Erfindung

besteht also folglich darin, den né&chstliegenden Stand der Technik, d.h. das

Vergleichsbeispiel des Dokuments D6 derart zu modifizieren, dass
(i)  eine reduzierte Gesamtmembranflache

sowie
(i)  eine hohe Reinheit beider Produktstrome

erreicht wird.*®

222 "Could/would approach" (Richtlinie G VIl - 5.3)

Gemalt den Richtlinien fur die Prufung des Europdischen Patentamts gilt es im

nachsten Schritt zu prifen,

,0b sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der
objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen wirde (nicht
nur kénnte, sondern wirde), den néchstliegenden Stand der Technik unter

Beriicksichtigung dieser Lehre zu éndern oder anzupassen und somit zu etwas

3 \/gl. Streitpatent, abschnitt [0102] (Hervorhebungen hinzugefiigt).

35 \/gl. Streitpatent, Tabelle 4, rechte Spalte, 8. Zeile.

% \/gl. insoweit auch die vorldufige Einschatzung der Einspruchsabteilung gemaR Punkt 7.3, 3.
Absatz der Ladung zur mindlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2022.
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zu gelangen, was unter den Patentanspruch féllt, und das zu erreichen, was mit

der Erfindung erreicht wird“3’
Comparative Example 1 von D6 unter Bertcksichtigung der Gesamtlehre von D6:

Dokument D6 offenbart keine Lehre, die es dem Fachmann nahegelegt hatte,
ausgehend von Comparative Example 1 ein Verhaltnis der Membrankapazitdten der
Retentat-Trennstufe (2) und der Feed-Strom-Trennstufe (1) gemanl dem Merkmal F13
des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents zu wahlen, um eine (i) Reduktion der
Gesamtmembrankapazitédt in Kombination mit einer (ii) zumindest gleichbleibend

hohen Reinheit beider Produktstrome (8) und (11) zu erreichen.

In samtlichen Beispielen des Dokuments D6 weisen alle Trennstufen stets

Membranflachen identischer GroRke auf.
Comparative Example 1 von D6 unter Berlcksichtigung der Lehre von D1:

Das Comparative Example 1 von D6 erscheint —wenn wir uns insoweit die Denkweise
der Einspruchsabteilung zu eigen machen- mit der Lehre von D1 bereits deshalb nicht
ohne Weiteres kombinierbar, weil die Flussraten und der Durchsatz (throughput)
insbesondere gemaf den Figuren 7a, 7b und 5 von D1 sehr stark abweichen von den
Flussraten bzw. dem Durchsatz gemaR Comparative Example 1 von D6. Vergleiche
hierzu die entsprechende Uberlegung der Einspruchsabteilung in der Ladung unter
Punkt 7.4.4. Wenn namlich aus Sicht der Einspruchsabteilung die Diskussion zur
erfinderischen Tatigkeit gegentber D6 nicht ohne Weiteres Ubertragbar ist auf D1,
dann mussen die Lehren der besagten Dokumente auch so weit auseinanderliegen,

dass sie nicht ohne Weiteres kombinierbar sind.

Auch eine hypothetische (weil aus den genannten Grinden eigentlich
ausgeschlossene) Kombination der Lehren der Dokumente D6 (Comparative Example
7) und D1 legt eine streitpatentgemale Losung aber nicht nahe, denn samtliche
Beispiele des Dokuments D1 weisen eine deutlich schlechtere Reinheit des CHas-

Produktstromsauf. Darlber hinaus offenbart Dokument D1 kein Beispiel mit einer

%7 \/gl. Richtlinien fiir die Priifung des EPA, Teil G, Kapitel VIl — 5.3.
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Recyclingrate im Sinne des Merkmals F12, welche im beanspruchten Bereich des

erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents liegt.

223 Kombination von D6 (Comparative Example 1) mit weiterem Stand der

Technik legt streitpatentgeméaRe Erfindung nicht nahe

Auch eine Kombination der Lehren der Dokumente D6 (Comparative Example 1) und
D2 bzw. D6 (Comparative Example 1) und D3 legt die streitpatentgemale Erfindung

nicht nahe.

Dokument D2 ist kein Stand der Technik und somit fur die Prifung der Patentfahigkeit

nicht relevant.

Dokument D2 wurde von dem Beschwerdegegner eingereicht mit der Begrandung (vgl.
Einspruchsschriftsatz Seite 8, letzter Absatz bis Seite 9, erster Absatz), dass

LN circumstances where the process parameters (i.e. crude gas starting
composition, required product compositions, membrane material and costs,
compressor costs, electricity costs, efc.) are such that the most economically
optimised gas separation process happens to have a recycled gas flow rate that
totals 60 to 100 % by volume of the crude gas stream, then the skilled person
would in following the teaching of D1 as regards how to optimise the gas
separation process have arrived at such a process in an obvious and non-

inventive manner.”

Wie bereits ausgefuhrt versucht Dokument D1 das Verfahren des Dokuments D6 unter
okonomischen Aspekten zu optimieren und landet dabei bei Verfahren mit jeweils nur
96% Methangehalt im Methanproduktstrom.

Der Beschwerdegegner hat keinerlei Begrindung vorgelegt, warum ein Fachmann
ausgehend von D1 eine Produktreinheit von 98,5% Methan im Methanproduktstrom
hatte wahlen sollen. Diese Reinheiten wurden in dem in D1 zitierten Dokument D6
sogar Ubertroffen. Dennoch wurde in D1 96% als Optimum gefunden. Den
Methangehalt in D2 nun auf 98,5% zu setzen ist eine unzuldssige rtckschauende
Betrachtung, welche der Fachmann im Lichte der D1 und deren Kombination mit D6

nicht gemacht hatte, da es ein Abweichen vom in D1 gefundenen Optimum darstellt.
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Selbst wenn man annehmen wiirde, ein Fachmann hatte das Rechenmodell aus D1
mit einem Methangehalt von 98,5% gerechnet, so wéare er - im Gegensatz zur
Behauptung des Beschwerdegegners - nicht bei einem Verfahren gemaf Anspruch 1

des Streitpatents gelandet.

Die Simulation des Beschwerdegegners in D2, die dieses angeblich zeigen soll, ist
namlich keine korrekte Nachstellung des Dokuments D1. Die Aussagen aus D2 sind

insbesondere aus folgenden Grinden falsch und wertlos:

In der Tabelle auf Seite 3 des Dokuments D2 gesteht der Beschwerdegegner ein, dass
man nicht das Kompressormodel des Dokuments D1 verwendet habe, sondern das
JAspen standard Isentropic compressor model using Scholz eq. 6 to 8" Der
Beschwerdegegner behauptet dennoch in D2, dass seine Simulation gleich oder

gleichwertig zum Ansatz des Dokuments D1 sei.

Diese Behauptung ist nicht korrekt. Im Gegenteil: Die Simulation des
Beschwerdegegners aus D2 fihrt, im Vergleich zu D1, zu unsinnvollen Ergebnissen.
So zeigt Figur 7a des Dokuments D1, dass mit dem dort verwendeten Rechenmodel
fur die Kompression eines Volumenstroms von 10144 mol/h eine Kompressorleistung
von 36,68 kW bendtigt wird. D2 kommt hingegen auf Seite 8 flir einen gréReren
Volumenstrom von 10768 mol/h zu einer geringeren Kompressorleistung von 32,6 kW.
Das macht keinen Sinn. Wie von dem Beschwerdegegner selbst im Hinblick auf die
héhere Recyclingrate der vorliegenden Erfindung immer wieder betont, muss ein
héherer Volumenstrom zu einer hdheren statt zu einer niedrigeren Kompressorleistung
fahren. Dass zeigt eindeutig, dass die Simulation der Einsprechenden in D2 stark von

D1 abweicht und somit zu nicht aussagekraftigen Ergebnissen fuhrt.

Der Beschwerdefuhrer hat mit den Gleichungen 6 bis 8 des Dokuments D1 versucht,
das Ergebnis Volumenstrom von 10768 mol/h und Kompressorleistung von 32,6 kW
aus D2, Seite 8, nachzustellen. Das ist nicht mdglich. Die Behauptung des
Beschwerdegegners, auf Seite 3 des Dokuments D2, die Gleichungen 6 bis 8 des
Dokuments D1 fur den Kompressor benutzt zu haben, sind somit offensichtlich

ebenfalls falsch.

Der Beschwerdefuhrer hat die Simulation von D1 daher selbst in Aspen nachgestellt

und dabei - im Gegensatz zu D2 — alle Vorgaben von D1 eingehalten.

42



< B8

Wahrend Dokument D2 auf Seite 8 fiur einen Volumenstrom 10768 mol/h eine
unrealistische Kompressorleistung von 32,6 kW angibt, ergibt die Simulation des
Beschwerdeflhrers fir den gleichen Volumenstrom eine realistische

Kompressorleistung von 38,6 kW (vgl. D1 8, Seite 2).

Der Beschwerdefuhrer hat nun die Simulation von Seite 8 des Dokuments D2 noch
einmal mit ihrem korrekten Aspen-Model nachgerechnet. Es wurden ein identischer
Ausgangsstrom, identische Produktstrome wie in D2, Seite 8, angenommen. Wie in
Dokument D18, Seite 1, gezeigt, ergibt eine korrekte Simulation dieses Szenarios eine
Recyclingrate von 58,8%, was auferhalb des Bereichs gem&R Anspruch 1 des

Streitpatents liegt und nicht darin wie von der Einsprechenden behauptet.

Im Ergebnis ist Dokument D2 also fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit

unbeachtlich, da
(i)  es kein Stand der Technik ist,

(i)  fur den Fachmann gar keine Motivation bestand, die Simulation von D2

uberhaupt durchzufthren und
(iiiy D2 keine korrekte Nacharbeitung von D1 darstellt.

Dokument D3 offenbart eine algebraische Methode zur Simulation, die von der
Einsprechenden zur Verifizierung von D2 eingereicht wurde. D3 ist fur die Prifung der

Patentfahigkeit nicht relevant.

Dokument D4 wurde von dem Beschwerdegegner in Kombination mit D1 bei der
Diskussion der erfinderischen Tatigkeit herangezogen, da D4 angeblich nahelegen
soll, die Kapazitat der Retentattrennstufe gegentber der Permeattrennstufe zu

vergrofRern.

Dieser Behauptung wird entgegengetreten. Ein Fachmann hatte D4 weder mit D1 noch
mit D6 kombiniert.

D4 zeigt in Figur 1 a) bis g) Verschaltungen, die dort simuliert wurden. Der
Beschwerdegegner bezieht sich auf die Figuren 10 und 11 von Dokument D4, die sich
wiederum auf die Verschaltung g) der Figur 1 von Dokument D4 beziehen. In

Verschaltung g) der Figur 1 von Dokument D4 werden zwei Kompressoren, einer im
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zweiten Permeatstrom und einer im ersten Permeatstrom, eingesetzt, jedoch keiner im

Feedstrom.

D1 offenbart ausschliel3lich Verschaltungen mit einem Kompressor im Feedstrom und
keinen Kompressoren im ersten oder zweiten Permeatstrom. Es handelt sich also in
D1 und D4 um véllig verschiedene Verschaltungen. Die Lehren von D4 kdnnen nicht
auf die Verschaltung von D1 Ubertragen werden. Ein Fachmann hatte D1 nicht mit D4

kombiniert.

Analoges gilt fir Dokument D6. Das Verfahren aus D6, siehe Anspruch 1, ist dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Permeatstrom keiner Rekompression unterworfen
wird. Genau das ist aber in D4 der Fall. Ein Fachmann hatte somit erkannt, dass die
Verfahren aus D6 und D4 nicht kombinierbar und die Lehren aus D4 nicht auf D6
Ubertragbar sind. Ein Fachmann hatte D6 demnach nicht mit D4 kombiniert.

D5 wurde von dem Beschwerdegegner in Kombination mit D1 bei der Diskussion der
erfinderischen Tatigkeit herangezogen, da D5 angeblich nahelegen soll, die Kapazitat

der Retentattrennstufe gegentber der Permeattrennstufe zu vergréern.

Zu diesem Einwand ist festzustellen, dass D5 die Separation von Hz und N, betrifft und
nicht die Separation von CHs und CO.. Des Weiteren bezieht sich D5 ausschlie3lich
auf ein- und zweistufige Verschaltungen, wogegen D1 und D6 dreistufige
Verschaltungen betrifft. D5 betrifft somit ein vollig anderes Gebiet und andere
Aufgabenstellungen als D1 und D6.

Ein Fachmann hatte D5 weder mit D1 noch mit D6 kombiniert.

224 Beispiele 1 und 3 von Dokument D6 als nédchstliegender Stand der
Technik
2241 Formulierung der zu Iésenden objektiven technischen Aufgabe

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemafl dem Hauptantrag unterscheidet sich

von den Beispielen 1 und 3 von Dokument D6 in den Merkmalen

(iy F12 (,the gas volume recycled in the second permeate stream (9) and in
the third retentate stream (10) totals 60 to 100 % by volume of the crude
gas stream (17), and")
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sowie

(i) F13 (,the total capacity of the membranes, measured for nitrogen Grade
4.8 under standard conditions as defined in the description, used in the
retentate separation stage (2) is higher than the total capacity of the
membranes, measured for nitrogen Grade 4.8 under standard conditions
as defined in the description, used in the feed stream separation stage(1),
and").

Das Dokument D6 offenbart flir Example 1 eine Recyclingrate im Sinne des Merkmals
F12 von lediglich 31,2 %% und flr das Example 3 von lediglich 41,7 %. Sowohl Example
1 als auch Example 3 von Dokument D6 liegen somit aulterhalb des beanspruchten

Bereichs des Anspruchs 1 des Streitpatents.

Samtliche Trennstufen des Examples 1 und des Examples 3 von Dokument D6 weisen
identische Membranflachen auf®*® und verwirklichen somit nicht das Merkmal F13 des

erteilten Anspruchs des Streitpatents.

Das Streitpatent nimmt einen direkten Vergleich dieses nachstliegenden Standes der
Technik (Examples 1 und des Examples 3 von Dokument D6) mit streitpatentgemafien
Beispielen vor und bestimmt so den aus den vorstehend genannten

Unterscheidungsmerkmalen resultierenden technischen Effekt.

Das Streitpatent vergleicht das streitpatentgemafRe Example 2 mit dem Example 1 des
Dokuments D6 (im Streitpatent bezeichnet als ,Reference Example 2*4°). Betreffend
den technischen Effekt des streitpatentgemalen Example 2 gegenuber dem
nachstliegenden Stand der Technik (Example 1 des Dokuments D6) stellt das

Streitpatent fest, dass

Ldue to the inventive modifications, the total membrane capacity required in

Example 2 could be reduced, compared to Reference Example 2, by 15 %.“4"

38 \/gl. Dokument D86, Abschnitt [0076], letzte Zeile (Example 1) sowie Abschnitt [0080]
(Example 3).

3% \/gl. Dokument D6, Abschnitt 80075], Zeile 4 (Example 1) sowie Abschnitt [0079], Zeilen 7
bis 9 (Example 3).

40 \/gl. Streitpatent, Abschnitt [0103].

41 \/gl. Streitpatent, Abschnitt [0105] (Hervorhebungen hinzugefiigt).
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Dartber hinaus weist das streitpatentgeméaRe Beispiel Example 2 eine sehr hohe
Reinheit des CHas-Produktstroms von 98,5 % auf*?, was die vorstehend unter Punkt
3.2.1 erlauterten Qualitatsanforderungen erfillt, welche sich am néachstliegenden
Stand der Technik (WO 2012/000727 bzw. Dokument D6) orientieren. Zudem weist
das streitpatentgeméale Beispiel Example 2 sogar eine gegeniber dem
nachstliegenden Stand der Technik verbesserte Reinheit des CO2-Produktstroms von
99,7 % auf*?.

Das Streitpatent vergleicht das streitpatentgemafie Example 3 mit dem Example 3 des
Dokuments D6 (im Streitpatent bezeichnet als ,Reference Example 3*4*). Betreffend
den technischen Effekt des streitpatentgemalen Example 3 gegeniiber dem
nachstliegenden Stand der Technik (Example 3 des Dokuments D6) stellt das

Streitpatent fest, dass

J[claused by the inventive modifications a saving of 8 % of the total membrane

capacity compared to Reference 3 was achieved.

Auch das streitpatentgeméafle Beispiel Example 3 weist eine sehr hohe Reinheit des
CHa-Produktstroms von 98,5 % auf*, was die vorstehend unter Punkt 3.2.1 erlduterten
Qualitatsanforderungen erflillt, welche sich am néchstliegenden Stand der Technik
(WO 2012/000727 bzw. Dokument D6) orientieren. Zudem weist das
streitpatentgeméalRe Beispiel Example 3 ebenfalls eine gegenlber dem
nachstliegenden Stand der Technik verbesserte Reinheit des COz-Produktstroms von
99,7 % auf*’.

Der aus den Unterscheidungsmerkmalen F12 und F13 resultierende technische

Effektgegentber dem né&chstliegenden Stand der Technik ist also
(i) eine reduzierte Gesamtmembranflache

sowie

*2\/gl. Streitpatent, Tabelle 6, rechte Spalte, 7. Zeile.

3 \/gl. Streitpatent, Tabelle 6, rechte Spalte, 8. Zeile.

4 \/gl. Streitpatent, Abschnitt [0107].

45 \/gl. Streitpatent, Abscnitt [0109] (Hervorhebung hinzugefiigt).
8 \/gl. Streitpatent, Tabelle 8, rechte Spalte, 7. Zeile.

47 \/gl. Streitpatent, Tabelle 8, rechte Spalte, 8. Zeile.
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(i) eine hohe Reinheit beider Produktstrome.

Die zu l6sende objektive technische Aufgabe der streitpatentgemalen Erfindung

besteht also folglich darin, das Example 1 des Dokuments D6 oder das Example 3 des

Dokuments D6 derart zu modifizieren, dass
(i) eine reduzierte Gesamtmembranflache
sowie
(i)  eine hohe Reinheit beider Produktstrome
erreicht wird*®.
2242 "Could/would approach" (Richtlinie G VIl - 5.3)
Examples 1 und 3 von D6 unter Bertcksichtigung der Gesamtlehre von D6:

Dokument D6 selbst offenbart keine Lehre, die es dem Fachmann nahegelegt hatte,
ausgehend von den Beispielen 1 und 3 ein Verhéltnis der Membrankapazitéten der
Retentat-Trennstufe (2) und der Feed-Strom-Trennstufe (1) gemaR dem Merkmal F13
des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents zu wahlen, um eine (i) Reduktion der
Gesamtmembrankapazitat in Kombination mit einer (ii) erhdhten oder zumindest

gleichbleibend hohen Reinheit beider Produkistréome (8) und (11) zu erreichen.

Auch ein Erhéhen der Recyclingrate gemal Merkmal F12 legt Dokument D6 nicht
nahe, sondern lehrt allenfalls davon weg, da in dem nicht erfindungsgemaflen
Vergleichsbeispiel des Dokuments D6 die Recyclingrate derart erhéht ist, dass sie in
den beanspruchten Bereich des Anspruchs 1 des Streitpatents fallt (86.7 %*°), was
jedoch nicht in einer Verbesserung der Reinheit der Produktstréme (8) und/oder (11)

resultiert. Auch die Gesamtmembrankapazitét bleibt unverandert.

Examples 1 und 3 von D6 unter Berlcksichtigung der Lehre von D1:

4 \/gl. insoweit auch die vorldufige Einschatzung der Einspruchsabteilung gemaR Punkt 7.3, 3.
Absatz der Ladung zur miindlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2022.
49 \gl. Dokument D6, Abschnitt [0074].
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Wie bereits vorstehend erwéhnt, sind die technischen Lehren der Dokumente D6 und

D1 nicht ohne Weiteres miteinander kombinierbar.°

Aber auch eine (hypothetische, siehe oben) Kombination der Lehren der Dokumente
D6 (Examples 1 und 3) und D1 legt eine streitpatentgemafRe Loésung nicht nahe; sie

lehrt sogar eher davon weag.

Die Examples 1 und 3 von D6 lehren jeweils eine Reinheit des CH4-Produktstroms von
98,5 % (Absatze [0075] bzw. [0079]).

Dokument D1 lehrt fUr die Beispiele gemal den Abbildungen 7a und 7b hingegen
lediglich eine Reinheit des CH4-Produktstroms (8) von 96 %.

Die Beispiele gemafR den Abbildungen 7a und 7b von Dokument D1 weisen jeweils ein
spezifisches Verhaltnis der Membrankapazitdten auf (némlich ein Verhaltnis geman
dem Merkmal F13 des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents). Bei Einstellung dieses
spezifischen Verhéltnisses der Membrankapazitat ist die Reinheit des CHa-
Produktstroms (8) in den genannten Beispielen von Dokument D1 im Vergleich mit D6,

Examples 1 und 3, deutlich verschlechtert. Basierend auf der Grunderkenntnis, dass

D1 eine verschlechterte Reinheit des CHs-Produktstroms von nur 96 % lehrt, hétte der
Fachmann ausgehend von Dokument D6 (Examples 1 und 3) auf keinen Fall das
spezifische Verhéltnis der Membrankapazitaten der Trennstufen (2) und (1) gewahit,
wie es in D1, Fig. 7a und 7b offenbart ist (und wie es in den beanspruchten Bereich
des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents gemar dem Merkmals F13 fallt), denn statt
einer angestrebten Verbesserung der Reinheit des CHa-Produktstroms (8) hatte er fur

eine entsprechende Modifikation eine Verschlechterung erwartet.

Auch eine Kombination der Beispiele 1 und 3 von Dokument D6 mit einem anderen

Dokument des Standes der Technik legt den Gegenstand des Patentanspruchs 1

gemal dem Hauptantrag nicht nahe. Wir verweisen insoweit auf unseren vorstehenden
Vortrag unter Punkt 2.1.2.3.

50 \/gl. insoweit Punkt 7.4.4 der Ladung zur miindlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2022
sowie die Ausfiithrungen unter Punkt 3.2.3.1.2 der Eingabe vom 4. April 2023.
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Im Ergebnis beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaR dem Hauptantrag
ausgehend von den Beispielen 1 und 3 von Dokument D6 also auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne des Art. 56 EPU.

2.2.5 Zwischenfazit 1

Wie aus den vorstehenden Ausflhrungen eindeutig hervorgeht, ist die Entscheidung
der Einspruchsabteilung, die Ausflihrungsform gemaR Fig. 7a von Dokument D1 als
nachstliegenden Stand der Technik fur den Gegenstand des Patentanspruchs 1 geman

dem Hauptantrag zu bestimmen, eindeutig nicht korrekt.

Stattdessen sind unter Berlcksichtigung der Richtlinien sowie der standigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern vor allem das Vergleichsbeispiel von
Dokument D6 und auch die erfindungsgemafien Beispiele 1 und 3 von Dokument D6
eindeutig bei der Bestimmung des nachstliegenden Standes der Technik gegentber

der Ausfuhrungsform gemaf Fig. 7a von Dokument D1 zu bevorzugen.

Dieser frihe Fehler der Einspruchsabteilung im ersten Schritt bei der Durchfiihrung des
Aufgabe-Lbésungsansatzes fuhrt im Ergebnis zu der rechtsfehlerhaften Entscheidung
vom 19. Januar 2024, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal dem
Hauptantrag ausgehend vom Vergleichsbeispiel (oder hilfsweise den Beispielen 1 und
3) des Dokuments D6 als (korrektem) nachstliegendem Stand der Technik eindeutig

auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Art. 56 EPU beruht.

2.2.6 Hilfsweise — Fig. 7a von Dokument D1 als nachstliegender Stand der
Technik

Wie wir vorstehend und im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren bereits detailliert
vorgetragen haben, stellt Dokument D1 keinen geeigneten nachstliegenden Stand der

Technik fur den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaR dem Hauptantrag dar.

Wenn man jedoch hilfsweise zum Zwecke der Diskussion von der Ausfuhrungsform
gemal Fig. 7a von Dokument D1 als nachstliegendem Stand der Technik ausgeht, wird
deutlich, dass auch die Einschatzung der Einspruchsabteilung betreffend die
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemaR dem
Hauptantrag ausgehend von Fig. 7a von Dokument D1 nicht korrekt ist. Wir verweisen
insoweit auf den Vortrag unter Punkt 3.2.4 der Eingabe vom 14. April 2023, halten
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diesen aufrecht und fihren ihn insoweit durch diese Bezugnahme in das

Beschwerdeverfahren ein.

Erganzend tragen wir in Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung das

Folgende vor:
2.26.1 Die Einspruchsabteilung ermittelt den falschen technischen Effekt
2.2.6.1.1 Formulierung der zu I6senden objektiven technischen Aufgabe

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaR dem Hauptantrag unterscheidet sich
von der Ausfuhrungsform gemaR Fig. 7a von Dokument D1 lediglich in einem

Unterscheidungsmerkmal:

F12 (,the gas volume recycled in the second permeate stream (9) and in the third
retentate stream (10) totals 60 to 100 % by volume of the crude gas stream (17),
and").

Das Beispiel gemaR Fig. 7a in Dokument D1 weist eine Recyclingrate im Sinne des
Merkmals F12 von lediglich ca. 51,6 % auf und liegt somit deutlich unterhalb des

beanspruchten Bereichs geman Anspruch 1 des Streitpatents.

Alle erfindungsgemaRen Beispiele des Streitpatents, welche die Auftrennung eines
Gasgemisches bestehend aus CHs und CO: betreffen, weisen einen CH4-Produktstrom
mit einer Reinheit von entweder 97 % (Beispiele 451, 552, 6% und 754 des Streitpatents),
98,5 % (Beispiele 1.1%%, 1.2% 257 11%8 und 12°°) oder 99 % (Beispiel 8%°) auf. Das
Beispiel gemaR Fig. 7a in Dokument D1 (sowie alle anderen Beispiele in Dokument

D1) weist lediglich eine Reinheit des CH4-Produktstroms von 96 % auf und liegt somit

51 \gl. Streitpatent, Tabelle 9, mittlere Spalte, 13. Zeile.

52 \/gl. Streitpatent, Tabelle 10, mittlere Spalte, 13. Zeile.

53 \/gl. Streitpatent, Tabelle 11, mittlere Spalte, 13. Zeile.

5 \/gl. Streitpatent, Tabelle 12, mittlere Spalte, 13. Zeile.

5 \/gl. Streitpatent, Abschnitt [0098].

%6 \/gl. Streitpatent, Tabelle 2, rechte Spalte, 7. Zeile.

57 \/gl. Streitpatent, Tabelle 4, rechte Spalte, 7. Zeile.

%8 \/gl. Streitpatent, Tabelle 15, mittlere Spalte, 13. Zeile.

%% \/gl. Streitpatent, Tabelle 15, rechte Spalte, 13. Zeile.

80 \/gl. Streitpatent, Tabelle 13 (beginnend auf Seite 21), mittlere Spalte, 12. Zeile.
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deutlich unterhalb dessen, was mit streitpatentgeméfien Betriebszustanden erreicht

wird.

Aus einem bloRen Vergleich des Streitpatents mit Dokument D1 als (angeblichem)
nachstliegendem Stand der Technik ergibt sich als ein erster aus dem
Unterscheidungsmerkmal F12 resultierender technischer Effekt der
streitpatentgemafRen Erfindung gegenuber Fig. 7a von Dokument D1 also eine héhere
Reinheit des CH4-Produktstroms.

Der Patentinhaber hat durch Herrn Markus Priske, den Erfinder der Erfindung geman
Streitpatent, zum Ermdglichen eines korrekten und direkten Vergleichs zunéachst eine
korrekte eigene Nachstellung der Fig. 7a des Dokuments D1 durchgefthrt (vgl. insoweit
Dokument D22, “Validierungssimulation”). Basierend auf dieser korrekten
Nacharbeitung von Fig. 7a des Dokuments D1 hat der Patentinhaber das
Unterscheidungsmerkmal F12 meodifiziert, um zu einem Verfahren zu gelangen,
welches im streitpatentgeméaiien Bereich gemaR dem erteilten Patentanspruch 1 des
Streitpatents liegt. Hierzu wurde, basierend auf der korrekten Nacharbeitung von Fig.
7a des Dokuments D1, die Recyclingrate im Sinne des Merkmals F12 von 51,6 %
(gemalt Fig. 7a von D1) auf 61% erhoht, also auf einen Wert knapp oberhalb der
Untergrenze des beanspruchten Bereichs des Anspruchs 1 des Streitpatents (vgl.

insoweit Dokument D22, Variation 1).

Erwartungsgeman weist der so modifizierte, unter Patentanspruch 1 des Streitpatents
fallende Betriebszustand ,Variation 1“ eine héhere Reinheit des CH4-Produktstroms
(97 %; ,CH4 Retentate Stage 2" = 0,97 mol/mol) gegenulber Fig. 7a von Dokument D1
(96 %) auf, im Einklang mit allen im Streitpatent aufgeflihrten erfindungsgemafien
Beispielen. Daruber hinaus zeigt der Betriebszustand ,Variation 1% als zweiten
technischen Effekt eine deutlich reduzierte Gesamtmembrankapazitat auf im Vergleich
zu Fig. 7a in Dokument D1. Die Gesamtmembrankapazitdt (,Total Area“) des
Betriebszustands ,Variation 1“ liegt bei lediglich 493 m?, wahrend Fig. 7a von
Dokument D1 eine Gesamtmembrankapazitédt von 524 m? nennt. Dieser zweite
technische Effekt steht im Einklang mit der allgemeinen Lehre des Streitpatents, vgl.
dort insbesondere die Absatze [0035] und [0036], die den direkten Vergleich mit WO
2012/00727, entsprechend D6, betreffen.
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Zudem hat der Patentinhaber eine weitere Variation der Betriebszustandsparameter
vorgenommen, wobei die Recyclingrate im Sinne des Merkmals F12 83 % betragt; der
ermittelte Betriebszustand ,Variation 2" ist durch eine nochmals erhdhte Reinheit des
CHs-Produktstroms ausgezeichnet (98 %; ,CH4 Retentate Stage 2" = 0,98 mol/mol);
die Gesamtmembrankapazitat (,Total Area®) im Vergleich zu Fig. 7a in Dokument D1

ist nochmals reduziert.

Die aus dem Unterscheidungsmerkmal F12 resultierenden technischen Effekte sind

also

(i)  eine hdhere Reinheit der Produktstréme
sowie

(i)  eine reduzierte Gesamtmembrankapazitat.

Betreffend diese aus dem Unterscheidungsmerkmal resultierenden technischen
Wirkungen fuhrt die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung aus, dass sich die
Merkmale F12 bis F14 in einer dynamischen Wechselwirkung miteinander befinden,
sodass keine eindeutigen Beweise dafur vorliegen, dass das Merkmal F12 selbst zu
der von der Patentinhaberin angeflihrten Reduktion der Gesamtmembrankapazitat
sowie zur Verbesserung der Reinheit der Produktstréme beitragt.®’

Diese Ausfuhrungen der Einspruchsabteilung sind nicht nachvollziehbar. Die bloRRe
Feststellung, dass mehrere erfindungswesentliche technische Merkmale miteinander
in Wechselwirkung stehen, kann nicht dazu fihren, dass einem dieser Merkmale keine
technische Wirkung gegentber dem néachstliegenden Stand der Technik mehr

beigemessen werden kann.

Die Einspruchsabteilung aufert in diesem Zusammenhang keine Zweifel an den
vorstehend angefihrten Ausfiihrungen der Patentinhaberin, dass die in Dokument D22
von der Beschwerdeflhrerin vorgelegten Ergebnisse flur die Betriebszustande geman
JVariation 1° und ,Variation 2 zweifelsfrei aufzeigen, dass ausgehend von der
Ausfuhrungsform gemaR Fig. 7a von D1 durch das Einstellen der Recyclingrate im

Sinne des Merkmals F12 in den streitpatentgeméaRen Bereich sowohl eine (i) erhdhte

81 Vgl. Entscheidung vom 19. Januar 2024, Punkt 4.2.3, Seite 10, erster Absatz.
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Reinheit des CHs-Produktstroms sowie (ii) eine reduzierte Gesamtmembrankapazitat

erreicht wird.

Dartber hinaus bestétigt die Einspruchsabteilung sogar explizit, dass die
Beschwerdeflhrerin mit den Vergleichssimulationen aus Dokument D22 zeigen
konnte, dass die von der Patentinhaberin vorgetragenen und im Streitpatent
beschriebenen Vorteile, die durch die Verwirklichung der Merkmale F12, F13 und F14
erreicht werden sowohl fur die vergleichsweise niedrige Flussrate geman Streitpatent
und gemar Dokument D6 als auch fur die deutlich hdhere Flussrate gemal Fig. 7a von
Dokument D1 erzielt werden. Die Einspruchsabteilung fihrt in ihrer Entscheidung

insoweit aus, dass

., T he patentee showed with document D22 that the conditions F12, F13 and F14
according to claim 1 were reachable not only for the lower throughput of D6, but
also for the throughput of fig. 7a of D1, which was questioned in the written

submissions. 62

Die Einspruchsabteilung erkennt also in den Ergebnissen der von der
Beschwerdeflhrerin in Dokument D22 vorgelegten Vergleichssimulationen sowohl (i)
eine nachvollziehbare und akkurate Nacharbeitung der Ausflihrungsform geman Fig.
7a von Dokument 1 (vgl. insoweit die ,Validierungssimulation® in Dokument D22;
hierdurch wird die Vergleichbarkeit der Vergleichssimulationen mit Fig, 7a von
Dokument D1 gewé&hrleitet) als auch (ii) entsprechend korrekte und nachvollziehbare
Modifikationen der Ausfuhrungsform gemag Fig. 7a von Dokument D1 (vgl. insoweit

Lvariation 1" und ,Variation 2“in Dokument D22).

Insgesamt dulert die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung keine Zweifel daran,
dass die Beschwerdefuhrerin glaubhaft gezeigt hat, dass ausgehend von Fig, 7a von
Dokument D1 das Einstellen des Merkmals F12 in den streitpatentgemafien Bereich

im Ergebnis zu den von Beschwerdeflhrerin gennannten technischen Effekten fuhrt.

Die einzigen Bedenken, die die Einspruchsabteilung betreffend die von der
Patentinhaberin glaubhaft gezeigten technischen Effekte des
Unterscheidungsmerkmals F12 ausgehend von Fig, 7a von Dokument D1 noch

vorbringt, basieren auf der Tatsache, dass es nach Ansicht der Einspruchsabteilung

82 \/gl. Entscheidung vom 19. Januar 2024, Punkt 4.2.3, Seite 9, erster Absatz.
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noch im Bereich des Méglichen ist, dass nicht das Unterscheidungsmerkmal F12 allein,
sondern in Wechselwirkung mit den Merkmalen F13 und F14 zu den gezeigten
technischen Effekten fahrt.

Diese Frage, ob nun die von der Beschwerdefuhrerin mittels Dokument D22 glaubhaft
gezeigten technischen Effekte gegenuber Fig. 7a von Dokument D1 ausschlielich auf
das Merkmal F12 oder auf eine dynamische Wechselwirkung der Merkmale F12, F13
und F14 zurtickzufUhren sind, ist aber unbeachtlich und darf nicht die Grundlage dafur
bilden, dass dem Merkmal F12 eine technische Wirkung abgesprochen wird. Es kommt
lediglich darauf an, dass ausgehend von Fig. 7a von Dokument D1 das Einstellen des
einzigen Unterscheidungsmerkmals F12 zu den gezeigten technischen Effekten fuhrt,
sofern gleichzeitig die Merkmale F13 und F14 innerhalb des durch den Patentanspruch
1 des Streitpatents definierten Bereiches bleiben. Dies hat die Beschwerdefihrerin mit

Dokument D22 glaubhaft und nachvollziehbar nachgewiesen.

Es kommt also darauf an, dass samtliche drei Merkmale F12, F13 und F14 gleichzeitig
eingestellt sind; ist dies der Fall, dann resultieren die vorstehend genannten

vorteilhaften technischen Effekte.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Beschwerdegegnerin
(Einsprechende) im gesamten erstinstanzlichen Einspruchsverfahren insoweit keine
glaubhaften und nachvollziehbaren experimentellen Gegenbeweise vorgebracht hat,
obwohl sie (i) das Dokument D22 der Beschwerdeflhrerin (Patentinhaberin) rechtzeitig
vor der mundlichen Verhandiung kannte und (i) mehr als ausreichend Zeit und
Gelegenheit hatte, auf die von der Beschwerdeflhrerin vorgebrachte Kritik an der
Glaubhaftigkeit der Experimente der Beschwerdegegnerin in den Dokumenten D2
(bzw. D2a) und D20°3 zu reagieren. In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf
hingewiesen, dass es sich bei samtlichen Beispielen im Streitpatent sowie im Stand
der Technik D1 und D6 sowie bei den Nachstellungen der Beschwerdegegnerin in D2,
D2a, D20 und D22 um Computersimulationen und nicht um in einer technischen Anlage
durchgefiihrte Experimente handelt. Es ist allgemeines Fachwissen, solche
Simulationen im Zuge der technischen Realisierung einer patentierten Erfindung auf

dem vorliegenden technischen Gebiet und zum Vergleich mit dem Stand der Technik

83 \Vgl. insoweit die Einspruchserwiderung vom 20. Juni 2022, Punkt 3.5.4.3, ab Seite 35, 5.
Absatz sowie der Verhandlungsschriftsatz vom 14. April 2023, Punkt 3.2.4.2.2.
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durchzufiihren. Derartige Comuputersimulationen sind ohne grofRen Aufwand und
kurzfristig erstellbar. Die Beschwerdegegnerin hat selbst mit D2 und den verspéatet
eingereichten Dokumenten D2a und D20 gezeigt, dass sie die entsprechenden Mittel
und Kompetenzen besitzt, solche Simulationen durchzuflihren, selbst wenn sie Fehler
gemacht und damit keine korrekte Nacharbeitung von D1 abgeliefert hat. Samtliche
gegebenenfalls von der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren zukinftig
vorgebrachten Argumente, Tatsachen und/oder Beweismittel zu diesem Aspekt waren
somit entgegen den Erfordernissen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

eindeutig verspéatet und wéren nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Im Ergebnis besteht die zu I6sende objektive technische Aufgabe flir den Fachmann
besteht also darin, das Beispiel gemaf Fig. 7a in Dokument D1 derart zu modifizieren,

dass sowoh
(i) eine hdhere Reinheit der Produktstrome
als auch
(i) eine reduzierte Gesamtmembrankapazitat
erreicht werden.
2.2.6.1.2 ,Could/would approach® (Richtlinie G VIl — 5.3)

Ausgehend vom Offenbarungsgehalt des Dokuments D1, Fig. 7a, wére der mit der
objektiven technischen Aufgabe betraute Fachmann nicht motiviert oder angeregt
gewesen, eine Recyclingrate einzustellen, die in dem Bereich des Merkmals F12 des

erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents liegt:

Dokument D1 offenbart lediglich Beispiele, deren Recyclingraten im Sinne des
Merkmals F12 entweder deutlich unterhalb des beanspruchten Bereichs geman
Anspruch 1 des Streitpatents liegen (24 % fur Fig. 5 und 51,6 % fur Fig. 7a) oder
deutlich dartber (129 % flr Fig. 7b). Gleichzeitig weisen alle Beispiele in Dokument D1
eine vergleichsweise geringe Reinheit des CHas-Produktstroms von 96 % auf. Ein
Fachmann wére somit unter Berlcksichtigung der sonstigen Lehre von Dokument D1
nicht dazu veranlasst gewesen, ausgehend von Fig. 7a (Recyclingrate 51,6 %) die

Recyclingrate zu erhéhen (z.B. in Richtung des Wertes aus Fig. 7b), denn unabhéngig
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von der individuell offenbarten Recyclingrate ist die Reinheit des CHs-Produktstroms in
D1 in jedem Falle gleich (96 %). Die ausgehend von Figur 7a hin zu Figur 7b variierten

Prozessparameter haben keinen Einfluss auf die Reinheit des CHs-Produktstroms.

Die einzige Lehre, die in D1 zu finden ist, um die Reinheit des CHs-Produktstroms auf
uber 96 % zu steigern ist eine Erhdhung der Membranselektivitat, wie in Figur 11 von
D1 gezeigt. Auf Seite 9, linke Spalte, 1. Absatz lehrt D1 jedoch, dass zum Zeitpunkt
der Offenlegung von D1 solche Membranen noch gar nicht existierten und es auch
nicht wirtschaftlich sinnvoll erschien solche Membranen zu entwickeln. Ausgehend von
D1 hatte ein Fachmann somit weder eine Motivation gehabt, entsprechende
Membranen zu entwickeln, um die Reinheit des CH4-Produktstroms auf tber 96 % zu
steigern, noch irgendeinen technischen Ansatzpunkt gehabt, um diese Aufgabe mit
anderen MaRnahmen anzugehen. Im Gegenteil, D1 bietet keine verninftige Aussicht
auf Erfolg (,reasonable expectation of success®), um diese Aufgabe Uberhaupt

anzugehen.

Hinsichtlich des CO2-Gasstroms (Permeat-Produktstrom der Permeattrennstufe)
verweisen wir auf unsere Ausfuhrungen unter Punkt 2.1.1.1; D1 zeigt im Vergleich der
Beispiele Fig. 7a, 7b und 5, dass —ausgehend von Fig. 7a- die Gesamtmembranflache
erhoht ist (in Fig. 7b und Fig. 5), wenn ein reinerer CO2-Gasstrom (Permeat-
Produktstrom der Permeattrennstufe) erreicht wird (Fig. 7a hat im Vergleich mit Fig. 7b

und Fig. 5 die niedrigste Reinheit dieses CO2-Gasstroms).

Der Fachmann konnte also nach Studium von D1 nicht vermuten, dass es zur Lésung
einer der oder gar beider objektiven technischen Aufgaben sinnvoll sein kdnnte, eine
Recyclingrate im Bereich von 60 bis 100 % einzustellen, also so, wie es das Streitpatent
in Anspruch 1 (Merkmal F12) definiert.

In Bezug auf eine verbesserte Reinheit des CH4-Produkistroms (erste objektive
technische Aufgabe) lehrt Dokument D1 wie oben geschildert von einer
streitpatentgemafRen Losung der objektiven technischen Aufgabe sogar weg, denn Fig.
11 in Dokument D1 lehrt, dass sich eine verbesserte Reinheit des CH4-Produktstroms,
insbesondere eine Reinheit von > 96 %, durch eine (drastische) Erhéhung der

Selektivitat der eingesetzten Membranen erzielen Iasst (vgl. insoweit D1, Kapitel 3.3.2).

56



= B7is

Auch in Bezug auf eine reduzierte Gesamtmembrankapazitdt (zweite objektive
technische Aufgabe) lehrt Dokument D1 von einer streitpatentgemafen Lésung der
objektiven technischen Aufgabe weg. Fig. 7b in Dokument D1 besitzt im Vergleich mit
Fig. 7a eine hthere Recyclingrate und eine héhere Gesamtmembrankapazitat (Summe
der einzelnen Membrankapazitdten). Ein Fachmann wére geméafR der Lehre von
Dokument D1 also nicht dazu veranlasst gewesen, ausgehend von Fig. 7a in Dokument
D1 die Recyclingrate im Sinne des Merkmals F12 zu erhéhen, um eine niedrigere
Gesamtmembrankapazitdt zu erreichen; im Gegenteil hatte er bei vergleichender
Betrachtung von Fig. 7b erwartet, dass sich aus der Erhdéhung der Recyclingrate eine

erhéhte Gesamtmembrankapazitat ergibt.

Dokument D1 legt den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents also

nicht nahe.

Auch eine Kombination der Lehren der Dokumente D1 und D2 bzw. D1 und D3 legt
eine streitpatentgemafle Losung nicht nahe. Wir verweisen insoweit auf unsere

vorstehenden Ausflihrungen unter Punkt 2.1.2.3.

Dokument D2 ist daruber hinaus fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von Dokument D1 als néachstliegendem Stand der Technik ganzlich
ungeeignet, denn es ist kein Dokument aus dem Stand der Technik und ist auch
inhaltlich zu beanstanden (vgl. insoweit unsere nachfolgenden Ausfihrungen unter
Punkt 2.1.5.2)

Dokument D3 hat der Einsprechende lediglich zum Zwecke der Verifizierung (,cross-
check®4) seiner Simulationsergebnisse gemal Dokument D2 eingefihrt. Dokument D3
betrifft ein algebraisches Modell zur Modellierung von Gastrennverfahren mittels
Membranen. Der mit der objektiven technischen Aufgabe betraute Fachmann héatte
ausgehend von Dokument D1, Fig. 7a als néachstliegendem Stand der Technik die

Lehre des Dokuments D3 nicht herangezogen.

Eine Kombination der Lehren der Dokumente D1 und D4 legt eine streitpatentgemafie
Lésung ebenfalls nicht nahe. Wir verweisen insoweit auf unseren vorstehenden Vortrag
unter Punkt 2.1.2.3.

64 Vgl. Einspruchsschriftsatz vom 4. Februar 2022, Seite 9, 2. Absatz.
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Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents beruht somit auf einer
erfinderischen Tatigkeit gemaR Art. 56 EPU.

2.26.2 Dokument D2 ist fur eine Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von Dokument D1 als ndchstliegendem Stand der Technik

ungeeignet

Der Beschwerdegegner fuhrt in seinem Einspruchsschriftsatz vom 4. Februar 2022
beginnend auf Seite 9 aus, dass die in Dokument D2 gezeigten Simulationsergebnisse
beweisen, dass der mit der objektiven technischen Aufgabe betraute Fachmann
ausgehend von Fig. 7a von Dokument D1 zwangslaufig zu einer streitpatentgemafien

Lésung gelangt ware. Der Einsprechende fihrt hierzu aus, dass

Lthe change in the required purity of the CH4 product does alter the values of the
optimal membrane surface areas in the feed stream and retentate separations
stages, the values of the optimal pressure ratios over the permeate and feed

stream separation stages, and the resulting volume of gas that is recycled.“®®

GemaR den Ausfihrungen des Einsprechenden flhrt ausgehend von einem
Betriebszustand gemal Fig. 7a von Dokument D1 die angestrebte verbesserte
Reinheit des CHs-Produkistroms von 98,5 % unweigerlich dazu, dass samiliche
Merkmale (vor allem die Merkmale F12, F13 und F14) des erteilten Anspruchs 1 des

Streitpatents verwirklicht sind.

Eine bloRe Vorgabe einer erforderlichen Zusammensetzung bzw. Reinheit eines
Produktstroms (mit zwangslaufiger Anpassung der Membrantrennflachen, z.B. als
Ergebnis einer Simulation) ist weder im Streitpatent noch im Stand der Technik
offenbart; die vom Einsprechenden behauptete Zwangslaufigkeit basiert auf einer
rickschauenden (und damit verbotenen) Betrachtung. Ein Fachmann hétte lediglich

die technischen MaRknahmen durchgefihrt, die in D1 bzw. einem anderen der zitierten

Dokumente des Standes der Technik offenbart werden. D1 offenbart auf Seite 2, rechte
Spalte, 3. Absatz:

65 Vgl. Einspruchsschriftsatz vom 4. Februar 2022, Seite 9, letzter Absatz.
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... feed gas conditions, product gas requirements and economic parameters

such product gas pressure and energy costs considerably determine the optimal

process configuration. Consequently, the optimal process configuration

presented here, is identified by applying the boundary conditions set here.”

Die ,Product Gas Requirements” sind zwar boundary conditions in D1 und kénnen
somit als ZielgroRe vorgegeben werden, in Kapitel 3.3.2 lehrt D1 jedoch ausschlie3lich

die _Selektivitdt der Membranen als technische MaRnahme zur Anpassung der

Produktgasreinheit. Ein Vergleich der Figuren 7a und 7b von Dokument D1 lehrt dem

Fachmann zudem, dass eine Anpassung der Recyclingrate bei gleicher Selektivitat zu
einer identischen Produktreinheit fuhrt. Ausgehend von D1 hatte ein Fachmann somit,
wenn er die Produktgasreinheit auf 98,5% hatte anheben wollen, die Selektivitat variiert
und nicht etwa die Recyclingrate und die Membrankapazitdten bei unveranderter
Selektivitat, so wie es die Beschwerdegegnerin als naheliegend behauptet bzw. in
rickschauender Betrachtung in ihren Simulationen D2, D2a und D20 durchgeflihrt hat.
Dass man durch geeignete Kombinationen der Parameter F12, F13 und F14, selbst bei
unveranderter Selektivitat (vgl. das erstinstanzlich eingereichte Dokument ESA1,
Variationen 1 und 2 im Vergleich zu D1, Figur 7a) zu hdheren Produktreinheiten kommt
und zudem die Gesamtmembranflache reduzieren kann, legt D1 nicht nahe. Korrekt ist
nur eine neutrale Betrachtung von ermittelten Betriebszustanden; und insoweit zeigt
das Streitpatent Uberzeugend, dass die Merkmale F12, F13 und F14 bei gleichzeitiger
Erfullung mit hohen Produktireinheiten und niedrigen Gesamtmembranfldchen

korrespondieren.

Im Folgenden werden wir darlegen, (i) dass Dokument D2 fur die Prifung auf
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Streitpatents insgesamt
unbeachtlich ist und (ii) dass basierend auf Dokument D2 getroffene Annahmen und

Behauptungen des Einsprechenden nicht korrekt sind.

D2 betrifft angeblich Vergleichsversuche (genauer: Vergleichssimulationen) basierend
auf Fig. 7a von Dokument D1.%¢ Die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Eingabe vom 13.
April 2023, Seite 13, 2. Absatz, selbst eingestanden, dass D2 keine korrekte

Nacharbeitung von D1 darstellt und dadurch die Anforderungen der standigen

66 Vgl. Einspruchsschriftsatz vom 4. Februar 2022, Seite 2, vorletzter Absatz sowie Seite 9, 1.
Absatz bis S. 10, 2. Absatz.
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Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht erflllt. D2 ist somit ohne jede
Aussagekraft und Relevanz zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit. Die
Beschwerdegegnerin versucht zwar ihren Fehler mit und in Dokument D2a zu
korrigieren. D2a wurde jedoch verspatet eingereicht. Wir beantragen, D2a nicht in das
Verfahren zuzulassen. Die Beschwerdegegnerin hat in D2 - wie sie selbst
eingestanden hat - fehlerhaft gearbeitet. Sie wéare jedoch ohne weiteres und ohne
eigene Fehler in der Lage gewesen D2a bereits wahrend der Einspruchsfrist
vorzulegen. Ein von der Beschwerdegegnerin zu verantwortendes unsauberes und
fehlerhaftes Arbeiten (in D2) ist kein Grund, eine verspatetes Vorbringen im Verfahren
zu rechtfertigen und zuzulassen. Nachfolgend tragen wir dennoch hilfsweise zu D2a

vor, far den Fall, dass dieses Dokument dennoch ins Verfahren zugelassen wird.
Gemaf standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Jist die erfinderische Tétigkeit zu dem fir das Patent malRgebenden Stichtag
anhand der im Patent enthaltenen Informationen in Verbindung mit dem zu
diesem Zeitpunkt verfliigbaren allgemeinen Fachwissen zu beurteilen (T 1329/04,
T 1545/08, T 1433/14, T 488/16, T 1322/17).°"

Dass es fur den Fachmann am Prioritdtstag unvernunftig erschienen ware, eine
erhohte Reinheit des CH4-Produktstroms durch Variation der Parameter F12, F13 und
F14 anzustreben (wie es aber dennoch vom Einsprechenden in D2a getan wird), wird
bereits dadurch deutlich, dass Dokument D1 selbst in dem Erreichen hoher

Produktreinheit eine besondere Herausforderung erkennt, indem es ausfuhrt, dass

the required product purity has to be chosen carefully, since it has a tremendous
impact on the process performance and only the required natural gas standard
should be met."68

Dokument D1 bietet keine verniunftige Erfolgserwartung (reasonable expectation of
success) zur Losung der streitpatentgeméafien Aufgabenstellung und legt diese auch

nicht nahe, sondern lehrt sogar explizit davon weg.

67 Vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammer des Européischen Patentamts, 10. Auflage,
Punkt [.D.4., Punkt 4.3.2, Seite 237, 5. Absatz.

68 Vgl. Dokument D1, Seite 7, rechie Spalte, 2. Absatz.
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GemaR der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist

.eine |Interpretation der Entgegenhaltungen zu vermeiden, die durch die
erfindungsgeméfe  Aufgabenstellung  beeinflusst wird, wenn diese
Aufgabenstellung weder erwédhnt noch nahegelegt wurde, denn eine solche
Auslegung kann nur das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse sein (T 5/81, ABI.
1982, 249, T 63/97; T 170/97; T 414/98).°

Dartiber hinaus lehrt Fig. 11 von Dokument D1, dass eine Reinheit des CHas-
Produktstroms von > 96 % nur durch eine drastische Erhohung der Selektivitat der
eingesetzten Membranen erreicht werden kann (Selektivitdt von > 120).7° Die
Ergebnisse der Vergleichssimulation gemaR Dokument D2a zeigen jedoch eine
Selektivitat von lediglich 20 und eine Reinheit des CH4-Produktstroms von 98 % und
stehen somit im Widerspruch zu D1. Auch dies verdeutlicht, dass sich der
Betriebszustand gemaR Dokument D2a nicht (und erst recht nicht in naheliegender
Weise) aus dem Offenbarungsgehalt von Dokument D1 am Prioritdtstag des
Streitpatents ergeben konnte. Denn gemaR der stédndigen Rechtsprechung der

Beschwerdekammern

verbietet der Aufgabe-LGsungs-Ansatz eine Analyse, wonach der Fachmann
den néchstliegenden Stand der Technik entgegen seiner Funktion modifiziert
hétte. Mit anderen Worten: Schon die Feststellung, dass sich eine Erfindung, so
wie sie in den Anspriichen gekennzeichnet ist, im Kern von der Offenbarung
eines Stands der Technik in Anbetracht des dort verfolgten Ziels entfernt, reicht
fur die Schlussfolgerung aus, dass die beanspruchte Erfindung gegentber der
Lehre dieses Stands der Technik erfinderisch ist (s. auch T 2057/12)."7"

Der Einsprechende bedient sich bei seiner auf Dokument D2a basierenden
Argumentation  also  offensichtlich  einer  unzuldssigen rickschauenden

Betrachtungsweise im Sinne der Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

ol Vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europédischen Patentamts, 10. Auflage,
Punkt [.D.6., Punkt 4.3.2, Seite 249, 3. Absatz.

70 \/gl. Dokument D1, Seite 9, Fig. 11 sowie Seite 9, linke Spalte, 1. Absatz und rechte Spalte,
3. Absatz.

# Vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts, 10.
Auflage, Punkt [.D.6., Seite 249, letzter Absatz bis Seite 250, 1. Absatz.
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Dokumente D2 und D2a sind demnach fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit

des Gegenstands des Anspruchs 1 des Streitpatents ganzlich unbeachtlich.

2.2.6.3 Die streitpatentgemadRe Erfindung I6st die objektiven technischen

Aufgaben auch im Vergleich mit D1, Fig. 7a

Die Einspruchsabteilung stellt unter Punkt 7.4.4 der vorldufigen und unverbindlichen
Einschatzung gemafl der Ladung zur mundlichen Verhandlung vom 19. Dezember
2022 die Frage

~whether the subject-matter of claim 1 contributes to reducing the total membrane
capacity and obtain high purity in retentate and permeated simultaneously, as
stated in §[0011], only at the working conditions of D6 or if it is also possible fo
reach the same results when the system works at much higher throughputs than
the system of D6, for example at the throughput working range of D1. In
particular, do the working conditions of D1 allow the recycling rate (feature F12)
to be adjusted independently ?*

Diese Frage ist zu bejahen.

Der Patentinhaber hat namlich durch Herrn Markus Priske, den Erfinder der Erfindung
gemag Streitpatent, zum Ermaglichen eines korrekten und direkten Vergleichs mit D1,
Fig. 7a, zunachst eine korrekte eigene Nachstellung der Fig. 7a des Dokuments D1
durchgeftihrt.”? Basierend auf dieser korrekten Nachstellung der Fig. 7a des
Dokuments D1 hat Herr Priske zwei weitere Betriebszustdnde ,Variation 1% und
,Variation 2" simuliert. Betreffend die jeweils erzielten technischen Effekte dieser zwei
Betriebszustdnde verweisen wir auf unsere vorstehenden Ausflihrungen unter Punkt
3.2.4.1. Beide genannten Betriebszustédnde ,Variation 1" und ,Variation 2" basieren auf
Fig. 7a von D1 und besitzen einen mit Fig. 7a von D1 identischen und im Vergleich mit
Dokument D6 héheren Durchsatz (,much higher throughput ™). Wir verweisen insoweit
auf die Ausfuhrungen von Herrn Priske gemal erstinstanzlich eingereichtem Dokument

ES1 und insbesondere auf die Angaben in der dazugehdrigen Anlage sowie auf die

72 Vgl. Dokument ES1, Betriebszustand ,Validierungssimulation®.

T3 Vqgl. vorlaufige Einschatzung der Einspruchsabteilung gemaR Punkt 7.4 .4, Seite 8, 1.
Absatz der Ladung zur miindlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2022.
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Ausfihrungen von Prof. Wessling (Co-Autor von D1) geméaR Dokument ES2 (vgl. dort
insbesondere die Antwort auf Frage 6).

Insgesamt zeigen die Simulationsergebnisse von Herrn Markus Priske, dass die
streitpatentgemafe Erfindung die objektiven technischen Aufgaben auch im Vergleich
mit D1, Fig. 7a l6st.

2.2.6.4 Hilfsweise — Ausgehend vom technischen Effekt gemaR der

Entscheidung der Einspruchsabteilung
2.2.6.4.1 Formulierung der zu Iésenden objektiven technischen Aufgabe

Wie vorstehend bereits dargelegt, fuhrt die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung
vom 18. Januar 2024 betreffend die aus dem Unterscheidungsmerkmal F12
resultierende technische Wirkung aus, dass sa@mtliche der von beiden Parteien
eingereichten Simulationsergebnisse angeblich zeigen, dass ein technischer Effekt nur
auf eine dynamische Wechselwirkung der Merkmale F12 bis F14 zurlckzufihren sei,
fur die der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatent keine ausreichenden

Informationen enthalte.”*

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung kdnne deshalb die objektive technische Aufgabe
lediglich in dem Bereitstellen einer Alternative zu dem Verfahren gemag Fig. 7a von

Dokument D1 bestehen.

Dass diese Einschatzung eindeutig nicht korrekt ist, haben wir bereits vorstehend im
Detail dargelegt.

Lediglich hilfsweise und hochst vorsorglich werden wir im Folgenden den ,,Could/wvould
approach” des Aufgabe-LOsungs-Ansatzes des EPA ausgehend von der von der
Einspruchsabteilung fehlerhaft formulierten objektiven technischen Aufgabe
(Bereitstellen einer Alternative) durchfuhren, um aufzuzeigen, dass die
Einspruchsabteilung auch und sogar bei der Bewertung des Naheliegens
(,Obviosness*, Punkt 4.3 der Entscheidung vom 18. Januar 2024) der
streitpatentgemafen Erfindung ausgehend von Fig. 7a des Dokuments D1 als

nachstliegendem Stand der Technik fehlerhaft vorgegangen ist.

7 \/gl. Entscheidung vom 18. Januar 2024, Seite 10, erster Absatz.
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2.26.4.2 ,Could/would approach” (Richtlinie G VII - 5.3)

Betreffend das Naheliegen des Unterscheidungsmerkmals F12 ausgehend von Fig. 7a
von Dokument D1 als nachstliegendem Stand der Technik verweist die
Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom 18. Januar 2024 (Seite 11, Punkt 4.3.2)

auf zwei Textstellen des Dokuments D1. AusschlieRlich auf Basis dieser zwei

Textstellen begrindet die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung, dass der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents durch Dokument D1
ausgehend von Fig. 7a nahegelegt sei. Tatsachlich hat jedoch eindeutig keine dieser
Textstellen von Dokument D1 den Bedeutungsgehalt, den die Einspruchsabteilung

ihnen falschlicherweise beimisst:

Die Einspruchsabteilung verweist zundchst auf die Ausflihrungen auf Seite 6, linke

Spalte, vierter Absatz von D1, wo es insbesondere heil3t

However, the high recovery can only be obtained on cost of an increased recycle

flow rate*7s

Die Einspruchsabteilung Gbersieht hierbei jedoch, dass die vorstehend zitierte Passage

in Dokument D1 unmittelbar wie folgt fortgesetzt wird:

., The recycle flow rate (9,024 mol/h) is even higher than the raw gas flow rate
(6,692 mol/h).“7¢

Die von der Einspruchsabteilung zitierte Textstelle von D1 ist daher eindeutig eine
ndhere Erlduterung von Figur 7b der D1 und legt eindeutig nicht eine Recyclingrate im
Bereich des Merkmals F12 (,60 to 100 % by volume of the crude gas stream") des
erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents nahe, sondern stattdessen eine Recyclingrate,
welche grofker ist als 100% und damit eindeutig aufRerhalb des streitpatentgemafien
Bereichs gemaR Merkmal F12 liegt. Wie bereits vorstehend unter Punkt 2.2.6.1.2
erlautert, offenbart Dokument D1 in Bezug auf Recyclingrate gemal Merkmal F14
lediglich Werte, die deutlich unterhalb oder deutlich oberhalb des streitpatentgeméaiien
Bereichs gemaf Merkmal F14 liegen. Die Einspruchsabteilung ignoriert insoweit, dass

neben der erhbhten Recyclingrate gemall dem Betriebszustand in Figur 7b (im

5 \/gl. Entscheidung vom 18. Januar 2024, Seite 11, Punkt 4.3.2, zweiter Absatz.
8 \gl. Dokument D1, Seite 6, linke Spalte, vierter Absatz (Hervorhebung hinzugefiigt).
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Vergleich mit dem Betriebszustand in Figur 7a)auch der Quotient des
Druckverhaltnisses der Trennstufen 3 und 1 auBerhalb des in Merkmal F14 definierten
Bereichs des Streitpatents liegt. Die von der Einspruchsabteilung zitierte Textstelle aus
D1 vermittelt somit bei korrekter Analyse in Zusammenschau mit den Angaben in Figur
7 von D1 (anstatt in einer fehlerhaft aus dem Gesamtzusammenhang gerissenen
Analyse, wie von der Einspruchsabteilung vorgenommen) die Lehre, dass nicht nur das
Merkmal F12, sondern auch das Merkmal F14 einen anderen Werte hat als in Anspruch
1 des Streitpatents angegeben. Die Textpassage lehrt somit weg von Anspruch 1 des
Streitpatents.

Erganzend verweist die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung auf den dritten Satz

unter Punkt 3.3.2 von Dokument D1, wo es heil3t:

JIncreasing the CH4 level in the product gas results in increased permeation of

CH.in the first gas permeation stage which increases the recycle flow rate”.

Auch in diesem Fall Ubersieht die Einspruchsabteilung einen entscheidenden Aspekt:
Die vorstehend zitierte technische Lehre von Dokument D1 bezieht sich unmittelbar
und eindeutig auf Verfahren mit lediglich zwei Trennstufen, wahrend der Gegenstand
des erteilten Anspruchs 1 eindeutig Verfahren mit drei Trennstufen (vgl. Merkmal F11:
J.-.] feed stream separation stage (1), the retentate separation stage (2) and the

permeate separation stage (3) [...J') betrifft.

Die vorstehend zitierte Passage von Dokument D1 findet sich unter Punkt 3.3.2 von

Dokument D1 und ist bezogen auf Fig. 11 von D177, Fig. 11 von D1 wiederum

~Shows the optimal CO./CH; selectivity as a function of the required CH4s mole

fraction in the product gas fora CH4 feed mole fraction of 0.6 for the case in which

only a single selectivity is optimized for all membrane stages. 78

Samtliche Ausflhrungen unter den Punkten 3.3 ff. von Dokument D1 beziehen sich auf

zwei miteinander zu vergleichende Verfahrensausgestaltungen, welche sich darin

unterscheiden, dass

7 \/gl. Dokument D1, Seite 7, linke Spalte, Punkt 3.3.2, erster Satz.
8 \/gl. Dokument D1, Seite 7, linke Spalte, Punkt 3.3.2, erster Satz (Hervorhebung
hinzugefligt).
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Liin the first case a single selectivity is determined for all membrane stages while

in the second case an optimal selectivity is calculated for each individual

membrane stage. ™

Diese zwei miteinander zu vergleichenden Verfahrensausgestaltungen sind wiederum
in den Figs. 8a und 8b von Dokument D1 gezeigt:

Fig. 8(a)hows the optimal process flowsheet for the first case in which only a

single selectivity is applied to all membrane stages*®’;

Fig. 8(b) illustrates the process layout for the process optimization in which the

membrane properties for each stage are determined individually. “®'.

Die Verfahrensausgestaltungen gemaf3 den Figs. 8a und 8b von Dokument D1

umfassen jeweils nur zwei Trennstufen und unterscheiden sich somit grundlegend von

dem streitpatentgeméaRen Verfahren gemaR dem erteilten Anspruch 1 des

Streitpatents, welches drei Trennstufen aufweist (vgl. beispielsweise Merkmal F11).

Dem Fachmann ist insoweit klar, dass sich Aussagen, welche sich auf Verfahren mit
zwei Trennstufen beziehen nicht ohne Weiteres und pauschal auf Verfahren mit drei

Trennstufen Ubertragen lassen.

Die Einschatzung der Einspruchsabteilung, dass Dokument D1, ausgehend von dem
dreistufigen Trennverfahren gemaR Fig. 7a von D1 als nachstliegendem Stand der
Technik, lehrt, dass

~more purity is achieved by an increment in the recycle flow rate“®?

ist somit eindeutig nicht korrekt. Die Einspruchsabteilung hat es insoweit versaumt, die
von ihr zitierten und ihre Entscheidung stitzenden Passagen von Dokument D1 im

korrekten technischen Zusammenhang zu betrachten.

® \gl. Dokument D1, Seite 6, rechte Spalte, Punkt 3.3, erster Absatz (Hervorhebung
hinzugefligt).

80 y/gl. Dokument D1, Seite 6, rechte Spalte, Punkt 3.3, zweiter Absatz (Hervorhebung
hinzugefligt).

81 vgl. Dokument D1, Seite 6, rechte Spalte, Punkt 3.3, dritter Absatz (Hervorhebung
hinzugefligt).

82 \/gl. Entscheidung vom 18. Januar 2024, Seite 11, Punkt 4.3.2, vierter Absatz.
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Im Gegenteil: die Einspruchsabteilung hat einen ganz wesentlichen Aspekt tbersehen.
Die von der Einspruchsabteilung zitierte Textpassage

LIncreasing the CHy4 level in the product gas results in increased permeation of

CH.in the first gas permeation stage which increases the recycle flow rate”.

bezieht sich auf die Verdnderung der Selektivitdt der Membranen in der ersten
Trennstufe in einem zweistufigen Prozess, in dem der Retentatstrom der ersten

Trennstufe nicht weiter aufgetrennt wird und es keinen zweiten Recyclingstrom gibt.

Im erfindungsgemafen Verfahren gibt es jedoch zwei Recyclingstréme, so wie in den
Figuren 7a und 7b von Dokument D1. Der Recyclingstrom setzt sich zusammen aus
dem Permeatstrom (9) der zweiten Trennstufe und dem Retentatstrom (10) der dritten
Trennstufe. Die Recyclingrate wird in einer solchen dreistufigen Verschaltung durch die

zweite und die dritte Trennstufe geregelt und nicht durch die erste.

Die von der Einspruchsabteilung zitierte Stelle sagt aus, dass eine Erhéhung der CH4
Reinheit im Produkistrom zu einer hoéheren Gaspermeation durch die erste

Membrantrennstufe fuhrt. Mit anderen Worten: Der Volumenstrom des Permeatstroms

der ersten Trennstufe steigt. VWelche Auswirkungen ein Anstieg des Volumenstroms

des Permeatstroms der ersten Trennstufe in einer dreistufigen Verschaltung geman

Dokument D1 hat, wird beim Vergleich der Figuren 7a und 7b von Dokument D1

deutlich. In Figur 7a betragt der Volumenstrom des Pemreatstroms der ersten
Trennstufe 3572 mol/h und ist somit héher als in Figur 7b, wo er nur 3063 mol/h betragt.
Dennoch ist die Recyclingrate in Figur 7a mit 52% sehr viel niedriger als in Figur 7b mit
129%. Dies steht im Widerspruch zu den Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung
und zeigt, dass die angefochtene Entscheidung fehlerhaft ist. D1 lehrt mit Figur 7, dass
eine Erhéhung der Selektivitdt, die zu einer Erhéhung des Volumenstroms des
Permeatstroms der ersten Trennstufe flhrt, in einer dreistufigen Verschaltung (wie
gemaR Streitpatent) zu einer Verringerung der Recyclingrate fuhrt; dies lehrt vom

Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents weg und legt diesen nicht nahe.

Im Ergebnis legt Dokument D1 (alleine oder in Kombination mit einem anderen
Dokument aus dem Stand der Technik) den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des

Streitpatents also selbst dann nicht nahe, wenn die zu I6sende objektive technische
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Aufgabe lediglich als das Bereitstellen einer Alternative zu dem Verfahren gemaR Fig.

7a von Dokument D1 gesehen wird.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents beruht also eindeutig auf

einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Art. 56 EPU.

(Dr. Uwe Stilkenbdhmer)
Zusammenschluss Nr. 15
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