
BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF 
	

CHANBRES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT 

	
DE L'OFFICE EUROPEEN 

PATENTAMTS 	 OFFICE 
	

DES BREVETS 

Interner Verteilerachitte gel: 
[ ] Veroffentlichung im AB1. 
[ ] An Vorsitzende und Mitglieder 
[X] An Vorsitzende 

E N T S C H E I D U N G 
vom 27. Juni 1995 

Beschwerde-Aktenzeichen: 

Anme ].denummer: 

Veröt tent 1 ichungsnunmer: 

IPC: 

Vertahr.ns sprache: 

T 0597/91 - 3.4.2 

82111429.5 

0082433 

BOlD 13/04 

DE 

Bezeichnung der Erfindung: 
Makroporose asyinmetrische hydrophile Membran aus synthetischem 
Polymerisat 

Patent inhaber: 
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 

Einsprechender: 
Fresenius AG 

Stichwort: 

Relevante Rechtsnormen: 
EPU Art. 83, 54, 96 

Schlagwort: 
"Ausreichende Of fenbarung (bejaht)" 
"Neuheit (bejaht) 
"Erfinderische Ttigkeit (bejaht)" 
"Selbstbindung der Karnmer" 

Zitierte Entscheidungen: 
T 0185/89 

Orientierungasatz: 

EPA Form 3030 10.93 



Europãisches European 

jo
Patentamt 

-qwo)) 	 Beschwerdekammern 

Patent Office 

Boards of Appeal 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours 

Akt.nz.ichen: T 0597/91 - 3.4.2 

E N T S C H E I D U N G 
d.r T.chnichen Bchw.rdeka.r 3.4.2 

vom 27. Juni 1995 

BeBchwsrdefilhzsrz 	Fresenius AG 
(Einsprechender) 	D-61343 Bad Homburg v.d. HOhe (DE) 

Vertr.t.r: 	 Dr. Fuchs, Dr. Luderschxnidt 
Dr. Mehier, Dipl.-Ing. Weiss 
Patentanwãlte 
Postfach 46 60 
D-65036 Wiesbaden (DE) 

Bechwerdegsgnerz 	HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 
(Patentinhaber) 	D-65926 Frankfurt (DE) 

Vertz.t.rz 	 Werner, Hans-Karsten, Dr. 
Patentanwálte 
Von Kreisler-Selting-Werner 
Postfach 10 22 41 
D-50462 Kôln (DE) 

Augefoohtsne Entsch.idung: 

Zueaensetzung der Ka.r: 

Vorsitzenderz 	C. Black 
Mitgliederz 	R. Zottmann 

M. Lewenton 

Kntch.idung der EinBpruchabt.i1ung des 
EuropiLischen Patsntamts vom 25. Juni 1991, 
mit der der Einspruch gegsn das .uzopäisch. 
Patent Nr. 0082433 aufgrund des Artikels 
102 (2) EPU zurUckgewiesen worden jet. 



- 1 - 	 T 0597/91 

Sachverha].t und Antràge 

I. 	Am 5. März 1986 wurde der Hinweis bekanntgemacht, dag auf 

die am 9. Dezeinber 1982 unter Inanspruchnahrne der 

Priorität der deutschen Voranrneldung DE 3149976 vom 

17. Dezeinber 1981 eingereichte europãische Patent-

anmeldung Nr. 82 111 429.5 auf der Grundlage von 

14 AnsprUchen das europaische Patent Nr. 0 082 433 

erteilt worden war. 

Der erteilte Anspruch 1 lautet wie folgt: 

11 1. Asyinmetrische makroporOse Meinbran auf Basis von 

synthetischem Polymerisat, dadurch gekennzeichnet, dai 

sie aus einem Polyrnerisatgemenge besteht, das im Bereich 

von 5 bis 70 Gew.% aus Polyvinylpyrrolidon mit Molekular- 

gewicht k 100000 Dalton und zu 95 bis 30 Gew.% aus 

Polymerem, ausgewáhlt aus einer Gruppe, umfassend 

Polysuif on, Polyethersulf on, aromatischem bzw. 

araliphatischem Polyamid, besteht, wobei die gewichts-

prozentualen Angaben sich jeweils auf das Gesamtgewicht 

des angegebenen Polymerisatgemenges beziehen und die 

Mernbran eine wasseraufnahmefahigkeit von wenigstens 

11 Gew.% Wasser, bezogen auf ihr Gesaintgewicht, bei 100% 

relativer Feuchte und 25°C besitzt.". 

Die erteilten AnsprUche 2 bis 6 sind vom Anspruch 1 

abhangig. 

Der erteilte Anspruch 7 lautet wie folgt: 

11 7. Verfahren zur Herstellung einer Mernbran nach 

Anspruch 1 bis 4, bei dem man von einer PolymerisatlOsung 

ausgeht, die ein Polymerisatgemenge gelOst enth1t und 

aus der PolymerisatlOsung durch Einwirkung von 

Fallflussigkeit eine rnakroporOse asyrnmetrische Mernbran 

ausbildet, dadurch gekennzeichnet, dag man eine 
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PolyrnerenlOsung einsetzt, die als gelOsten Anteil em 

Polymerisatgemisch enthãlt, das zu 5 bis 70 Gew.% aus 

Polyvinylpyrrolidon mit Molekulargewicht Z: 100000 Dalton 

und zu 95 bis 30 Gew.% aus Polymerem, ausgewhlt aus 

einer Gruppe umfassend Polysuif on, Polyethersulf on sowie 

aromatischem bzw. araliphatischem Polyamid', jeweils 

bezogen auf das Gesamtgewicht des gelOsten Polymerisat-

anteils, besteht. 

Die erteilten AnsprQche 8 bis 14 sind vorn Anspruch 7 

abhangig. 

Mit Schreiben vom 4. Dezernber 1986 wurde Einspruch gegen 

das Patent eingelegt. Der Einsprechende beantragte, das 

Patent in vollem Umfange aus den EinspruchsgrUnden nach 

Artikel 100 a), b) EPU zu widerruf en. Der Patentinhaber 

beantragte, den Einspruch zurUckzuweisen. 

Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent mit 

Entscheidung vom 3. Februar 1989. Der Widerruf wurde 

lediglich mit mangelnder Neuheit der Gegenstande der 

AnsprUche 1 und 7 begrUndet (Artikel 100 a) i.V.m. 

Artikel 54 EPU). Die Ausführbarkeit der Erfindung wurde 

anerkannt (Artikel 100 b) i.V.m. Artikel 83 EPU). 

Der Patentinhaber legte daraufhin Beschwerde ein und 

beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und 

den Einspruch zurückzuweisen. Der Einsprechende 

beantragte, die Beschwerde zuruckzuweisen. 

Mit der Entscheidung T 0185/89 vom 11. Dezernber 1990 

entschied die Technische Beschwerdekammer 3.4.2, dag die 

Gegenstnde der erteilten AnsprUche 1 und 7 den 

Erfordernissen des Artikels 54 (1) EN) genugten. Sie 

verwies die Sache zur Fortsetzung des Einspruchs-

verfahrens an die Einspruchsabteilung zurück. 
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IV. 	Mit Entscheidung vom 25. Juni 1991 wies die Einspruchs- 

abteilung den Einspruch zurück. Sie war der Auffassung, 

daS die in Artikel 100 a), b) EPU genannten Einspruchs-

grunde der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter 

Form nicht entgegenstUnden. Bezuglich der Neuheit der 

Gegenstände der erteilten Anspruche 1 und 7 war die 

Einspruchsabteilung an die Entscheidung T 0185/89 

gebunden. 

Die Einspruchsabteilung hat inter alia folgende 

Entgegenhaltungen berUcksichtigt: 

(Dl) US-A-3 615 024, 

 US-A-4 051 300, 

 Journal of Applied Polymer Science, Bd. 20, 	1976, 

Seiten 2377 bis 2394, I. Cabasso et al., 

Hpolysulfone Hollow Fibers. I. Spinning and 

Properties", 

Journal of Applied Polymer Science, Bd. 21, 1977, 

Seiten 165 bis 180, I. Cabasso et al., 

"Polysulf one Hollow Fibers. II. Morphology", 

Journal of Applied Polymer Science, Bd. 21, 1977, 

Seiten 1883 bis 1900, I. Cabasso et al., "Porosity 

and Pore Size Determination in Polysulf one Hollow 

Fibers", 

OAF, Polyvinylpyrrolidone, unbekanntes VerOffent-

lichungsdatum, Kapitel 21, insbesondere Seiten 21-

1 bis 21-4, 

TJllmanns Encyklopãdie der technischen Chemie, 

4. Auflage, 1978, Band 16, Seite 517, 

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, 

1971, Band 14, Seite 246, 

Englische Ubersetzung der Anmeldung JP-B-9632/78. 

V. 	Der Einsprechende (BeschwerdefUhrer in der vorliegenden 

Sache) legte gegen die Entscheidung der Einspruchs-

abteilung, den Einspruch zurUckzuweisen, Beschwerde em. 
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Die folgenden weiteren Entgegenhaltungen wurden von der 

Kammer berUcksichtigt: 

(D10) Englische Ubersetzung der Anrneldung JP-B--44486/78, 

(Dli) V. BUhier, Koliidon, BASF, August 1993, Seiten 15 

bis 17 und 30 bis 37, 

(D12) Drug Development and Industrial Pharmacy, Bd. 8, 

Nr. 3, 1982, Seiten 355 bis 369, J.C. Callahan et 

ai., "Equilibrium moisture content of 

pharmaceutical excipients". 

D10 (und D9) wurden gem&S Artikei 115 EPU von einem 

Dritten mit Schreiben vom 2. Juli 1991 als Beweismittel 

gegen die Patentierbarkeit der Erfindung vorgelegt. 

Dii und D12 wurden vom Patentinhaber (Beschwerdegegner in 

der vorliegenden Sache) mit Schreiben vorn 

22. Februar 1995 eingereicht. 

Am 24. August 1994 wurde mQndlich verhandelt. 

Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. 

Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde zurUck-

zuweisen und das Patent in der erteilten Fassung mit den 

mit Schreiben vom 13. Mai 1992 (vgl. die als Aniage zu 

diesem Schreiben beigefUgte Erklarung vom 29. April 1992) 

eingereichten Anderungen der Tabelie auf Seite 8 

aufrechtzuerhalten. 

Der BeschwerdefQhrer hat im wesentlichen folgendes 

vorgetragen: 

Das Streitpatent genUge nicht den Erfordernissen des 

Artikeis 83 EPU. 
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Insbesondere sei eine Korrelation der hohen Wasser-

aufnabmefähigkeit mit dem PVP-Gehalt der Mernbran in der 

Streitpatentschrift weder bewiesen, noch nacharbeitbar. 

Selbst bei Verwendung von PVP mit einem Molekulargewicht 

grOler als 100.000 Dalton sei ein erhebliches HerauslOsen 

des PVP in der FallflQssigkeit nicht zu vermeiden und 

deshaib kOnne eine nach dem im Anspruch 7 beanspruchten 

Verfahren hergestelite Mernbran, insbesondere im Fall des 

Einsatzes kleiner Mengen von PVP entsprechend dem unteren 

Teil des beanspruchten Bereichs, die beanspruchte 

Wasseraufnabmefhigkeit nicht aufweisen. Ein laut 

Anspruch 13 (Vernetzung des PVP) modifiziertes Verfahren 

kOnnte zwar zu diesem Ergebnis führen, es sei jedoch 

fraglich, ob ein solch quervernetztes PVP unter den 

Umfang des Anspruchs 1 subsumiert werden kOnne. 

Ferner bezOgen sich quantitative Angaben zur Wasser-

aufnahmefhigkeit in der Patentschrift aussch1ieI1ich auf 

nicht von den Ansprüchen umfafte glycerinhaltige 

Membranen. 

Der dem Streitpatent zugrundeliegende Gegenstand genuge 

darUber hinaus nicht den Erfordernissen des Artikels 56 

EPU. 

Ausgehend von dem sich aus D2 ergebenden nchstkommenden 

Stand der Technik sei die erfindungsgemäie Aufgabe 

lediglich darin zu sehen, eine Membran mit "ausgeprgten" 

hydrophilen Eigenschaften bereitzustellen. Die Aufgabe 

werde durch die Ausbildung der Membran gemag Anspruch 1 

gelost. Sowohl die Polymerbestandteile der Mernbran als 

auch die Zugabe von PVP zu dem Zwecke, einer Membran aus 

hydrophobem strukturbildendem Polymer hydrophile 

Eigenschaften zu verleihen, sei dem Facbmann zum 

prioritatszeitpunkt des Streitpatents bereits bekannt 

(vgl. D2 und D3). Zu diesem Zeitpunkt habe es PVP in 

verschiedenen diskreten Chargen mit mehr oder weniger 
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definierten Molekulargewichtsbereichen gegeben. In D2 

seien PVP-Typen bis zum Typ K-40 erwhnt. In der 

Verwendung einer hochmolekularen PVP-Charge gegenQber den 

in D2 ausdrücklich beschriebenen niedrigmolekularen PVP-

Chargen sei jedoch keine ErfindungshOhe zu erkennen. Die 

Feststellung in der Streitpatentschrift, da1, sich ab 

einem Molekulargewicht von 100.000 Dalton das PVP 

Uberraschenderweise verfestige, sel so auszulegen, da 

das PVP im Zuge der Verfestigung des hydrophoben Polymers 

Qber eine Koprzipitation oder allenfalls Okklusion 

teilweise imrnobilisiert werde. Dies treffe jedoch, wenn 

auch graduell unterschiedlich, für Molekulargewichte des 

PVP unter dem beanspruchten Wert von 100.000 zu. Im 

Ubrigen sei der Zusatz von PVP mit Molekulargewichten 

Uber 100.000 Dalton zurn Zwecke der Hydrophilierung bzw. 

Wasserdurchlàssigkeit von Membranen aus sonst hydrophobem 

Polymer zum Priorittszeitpunkt langst Stand der Technik 

gewesen (vgl. D10) . Es sei ferner darauf hingewiesen, daf, 

es bei der Verwendung von PVP bei der Merrtbranherstellung 

nicht plOtzlich ab einer Molekulargewichtsgrenze von 

100.000 Dalton sprunghafte unerwartete Anderungen in 

bezug auf die Hydrophilie, etwa durch "Verfestigung" des 

PVP in der Membranstruktur, gebe. Die Verwendung von K-90 

oder K-60 Typen des PVP müsse im Vergleich mit den in D2 

verwendeten niedermolekularen Typen als gleichwirkendes 

Mittel angesehen werden, weiches für sich allein genornrnen 

keine erfinderische Ttigkeit darstelle. 

X. 	Der Beschwerdegegner hat im wesentlichen folgendes 

vorgetragen: 

BezQglich der Ausfuhrbarkeit der Erfindung (Artikel 83 

EPU) werde auf die Ausführungsbeispiele des Streit-

patents, insbesondere Beispiel 1, hingewiesen. Gerade in 

den Beispielen erhalte der Fachrnann eindeutige und klare 

technische Anweisungen, denen folgend er die Erfindung 

nacharbeiten kOnne, urn elne Membran zu erhalten, mit der 
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die gesteilte technische Aufgabe (hohe Wasseraufnahrne) 

einwandfrei gelOst werde. Vergleichsversuche hàtten 

gezeigt, dag nur erfindungsgemaJ (vgl. insbesondere das 

Beispiel 1) eine Mernbran erhalten werde, die neben den im 

Streitpatent beschriebenen wertvollen Eigenschaften 

hinsichtlich der Wasseraufnabrnefhigkeit auch eine 

charakteristische asymmetrische Struktur besitze, durch 

die die Membran schon rein optisch von den Membranen, die 

gem&g dem Stand der Technik mit niedermolekularem PVP 

hergestelit worden seien, unterscheide. 

Der Zusatz von Glycerin sei notwendig, urn die Eigen-

schaften der nassen Mernbran vollständig zu erhalten. Zur 

Bestimmung von Meinbran-Parametern sei es jedoch absolut 

selbstverständlich, dag vor der DurchfUhrung der 

jeweiligen Messung die Mernbran gewssert werde. 

Was die erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU) 

anbelange, of fenbare die Lehre der Streitpatentschrift 

erstmalig die MOglichkeit der dauerhaften Modifizierung 

einer hydrophoben Polysulfonrnexnbran in Richtung auf eine 

Hydrophilierung, ohne die Vorteile des Polysulfons, d. h. 

die hohe mechanische Festigkeit, aufgeben zu müssen. 

Die erwhnten Entgegenhaltungen kOnnten die beanspruchte 

Erfindung nicht nahelegen. Als wesentlicher Unterschied 

des Patentgegenstands gegenUber D2 sei insbesondere die 

Tatsache anzusehen, da1, bei der erfindungsgemen Meinbran 

das eingesetzte PvP auch in der fertigen Meinbran noch 

vorhanden sei, whrend gemAS D2 das die Hohifaser nicht 

bildende Material im wesentlichen ausgewaschen werde. 

Dieser Unterschied sei in erster Linie auf das Molekular-

gewicht des eingesetzten PVP zurückzufUhren. Die Erfinder 

von D2 selbst gaben in D5 an, dag PVP mit einem 

Molekulargewicht von 40.000 oder 10.000 in dem 

verwendeten LOschewasser gelOst werde. Ein weiterer 
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wichtiger Unterschied des Patentgegenstands gegenUber D2 

sei in der asyrnrnetrischen Ausbildung der Mernbran 

entsprechend dem Streitpatent zu sehen. 

In D3 sei lediglich ausgefQhrt, daS Spuren von PVP die 

Benetzbarkeit der Faser beeinflussen wUrden. Damit sei 

jedoch weder erkannt worden, wie grOf,ere Mengen an PVP in 

die Membran gebracht werden kOnnten, wobei das PVP auch 

im Dauerbetrieb in der Membran verbleibe, noch, dag die 

technische Lehre des Streitpatents zum Einbau des PVP in 

die Polysulforimembran zu den angestrebten Verbesserungen 

fQhre. 

In D10 finde sich nicht der geringste Hinweis darauf, PVP 

zusammen mit Polysulfon oder einer anderen der irn 

Streitpatent erwähnten hydrophoben Polymerverbindungen 

einzusetzen. Ferner sel festzustellen, dag in D10 dem 

Molekulargewichtsgrenzwert von 100.000 keinerlei 

Bedeutung zugemessen werde. 

Im ailgemeinen seien auf dem Gebiet der Polymermischungen 

keine zuver1ssigen Voraussagen moglich. Insbesondere 

soilte man vermeiden, Schlüsse betreffend einen Typ von 

Polymergernischen auf einen anderen Typ zu ubertragen. 

Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU. Sie ist somit zulassig. 

Ausführbarkeit der Erfindung 

2.1 	Die Mertthran gem&S Anspruch 1 weist eine asymmetrische 

makroporOse Struktur aus hydrophoben Polyineren auf. 

Entsprechend der Lehre der Erfindung wird durch den 

Einsatz von hocbmolekularem PVP, das sich in der Struktur 
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"Qberraschenderweise ssvereestigtlull (vgl. die Beschreibung 

des Streitpatents, Seite 5, Zeilen 51 bis 54), die 

Hydrophilierung der Membran erreicht, ohne auf die hohe 

mechanische Festigkeit der strukturbildenden Polymeren 

verzichten zu mUssen. 

In der mundlichen Verhandlung vom 6. Dezernber 1988 im 

Einspruchsverfahren (vgl. die Niederschrift, Seite 2, 

vorletzter Absatz) fUhrte der Beschwerdegegner 

tatsãchlich aus, dais es sich bei dem beanspruchten 

Merkrnal der Wasseraufnabrnefhigkeit urn eine Uber -

bestirnrnung handele (dieses Merkrnal fehit im Anspruch 7). 

Dies bedeutet, dag die Membran diese Eigenschaft 

aufweist, vorausgesetzt, dai3 die Herstellung entsprechend 

dem Verfahren gemag Anspruch 7 erfolgt. 

2.2 	Es obliegt gemag Regel 55 c) EPU dem Einsprechenden 

(Beschwerdeführer), der den Widerruf des Patents 

beantragt, Tatsachen und Beweise zur StQtzung der 

Behauptung anzufuhren, dag die Erfindung nicht 

realisierbar sei. 

Verschiedene Vergleichsversuche sind deshalb vorn 

BeschwerdefQhrer mit dem Ziel vorgelegt worden, glaubhaft 

zu machen, dag die erfindungsgemdg hergesteilte Meinbran 

die beanspruchte wasseraufnabrnefahigkeit doch nicht 

unbedingt aufweist, da beim Fallen PVP selbst mit einem 

hohen Molekulargewicht zu erheblichen Anteilen 

ausgewaschen wird. Der Beschwerdegegner verinag dagegen 

mit anderen Vergleichsversuchen zu dem entgegengesetzten 

Sch1u1, zu kornmen. 

In der mUndlichen Verhandlung vom 6. Dezeinber 1988 (vgl. 

die Niederschrift, Seite 1, vierter Absatz) hatte der 

BeschwerdefUhrer selber den Einwand der Ausfuhrbarkeit 

wegen Auswaschens des PVP nicht aufrechterhalten. Dies 

unterstUtzt die Meinung der Einspruchsabteilung in der 
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Entscheidung vom 3. Februar 1989 (vgl. Punkt 11.2), dag 

der von dem BeschwerdefUhrer in derselben mUndlichen 

Verhandlung Uberreichte Versuchsbericht vom 

2. Dezeinber 1988 wegen der Unterschiede zwischen dem dern 

Versuchsbericht zugrundeliegenden Verfahren und dem in 

den Beispielen des Streitpatents beschriebenen Verfahren 

nicht geeignet sei, die AusfUhrbarkeit des beanspruchten 

Verfahrens in Zweifel zu ziehen. In diesem Zusamrnenhang 

führt der Beschwerdegegner in seinein Schreiben vom 

17. Juli 1994 (vgl. Seite 5, zweiter Absatz) mit Recht 

aus, dag "kleine Anderungen in der Rezeptur inerkbare 

Schwankungen in den Absolutzahlen zum Wasseraufnabme-

verrnOgen der fertigen Mernbran bedingen". Der gleichen 

Ansicht ist die Kammer, die z. B. auf den Unterschied der 

Temperatur bei der F11ung hinweist (20°C gem&S den 

Beispielen 1 und 2, 30°C gemai. den Beispielen 3 bis 5 der 

Streitpatentschrift, 40°C entsprechend dem Versuchs-

bericht) 

Zu einern spateren Zeitpunkt, namlich in seinem Schreiben 

vom 20. Dezeinber 1989 (vgl. Seite 18), kam jedoch der 

BeschwerdefQhrer wieder zu dem Sch1uf,, dais bei Verwendung 

von nur 5 Gew.% PVP niemals die beanspruchte Mindest-

wasseraufnabrne von 11 Gew.% erreicht werden kOnne, wenn 

die maximale Wasseraufnahme des PVP selbst nur 70 Gew.% 

seines eigenen Gewichts betrage. Dieser Sch1ug kam 

aufgrund von Berechnungen der Qberhaupt mOglichen, 

maximalen Wasseraufnahmefahigkeit anhand der in den 

Beispielen des Streitpatents angegebenen Komponenten-

verh&ltnisse zustande. Grundlage für die Berechnungen 

waren die Daten auf Seite 3 des voin Beschwerdegegner in 

der mUndlichen Verhandlung von 6. Dezernber 1988 

Qberreichten Versuchsberichts vom 9. April 1981, 

insbesondere die Tatsache, da1, PS-Pulver und PVP-Pulver 

vom Typ K-90 (vgl. D6, Seite 21-3, letzte 2 Zeilen, 

Seite 21-4, erste 2 Zeilen; D8, Tabelle 5) eine Wasser -

aufnahmefhigkeit von 0,5 Gew.% bzw. 70 Gew.% aufweisen. 
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Der Einwand des Beschwerdegegners in seinem Schreiben vom 

5. November 1990 (vgl. Seite 4, letzter Absatz), dag im 

Hinblick auf das physikalische Verhalten das PVP-Pulver 

mit dem in die. erfindungsgemaie Membranstruktur 

eingebundenen PVP nicht gleichzusetzen sei, scheint 

jedoch stichhaltig. In bezug auf die Wasseraufnahxne-

fhigkeit von PVP-Pulver (K-90) ist ferner zu verinerken, 

dag in dem von dem BeschwerdefUhrer mit Schreiben vom 

4. Dezernber 1990 eingereichten Versuchsbericht vom 

30. November 1990 (vgl. Seite 6) ein Wert von 94 % 

angegeben ist, der hOher als der entsprechende o. g. Wert 

ist. 

Abgesehen von diesem Widerspruch, sind die Ergebnisse des 

Versuchsberichts vom 30. November 1990 nicht uberzeugend, 

wie der Beschwerdegegner in seinem Schreiben vom 

17. Juli 1994 (vgl. Punkt III) ausfUhrt. Es wird hier mit 

Recht darauf hingewiesen, dais Werte der Wasseraufnabme 

nur für die Muster 1/2, 1/3, 1/4, 1/4/1, 3/1 und 3/2 

(vgl. Punkt 111.1 des Berichts) angegeben werden, bei 

denen mit der Ausnabme des Musters 1/3, abweichend von 

der Lehre des Streitpatents, die frisch gef11te Mernbran 

stundenlang gewàssert wird. Bei dem Muster 1/3 scheint 

die Bedingung des Anspruchs 1 des Streitpatents, daJ 

wenigstens 5 Gew.% PVP im Polymerisatgemisch vorhanden 

sein mul3, nicht erfflhlt zu sein. Als LOsungsmittel wurde 

ferner für alle Muster 2-Methylpyrrolidon verwendet, die 

jedoch nicht genau dem in den Beispielen des Streit-

patents zum Einsatz kominenden N-Methylpyrrolidon 

entspricht. 

In der mUndlichen Verhandlung vom 24. August 1994 hat der 

BeschwerdefUhrer einen weiteren Versuchsbericht vom 

23. August 1994 eingereicht. Gemag diesem Bericht wird 

die Wasseraufnabxne der hergesteliten, nicht 
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glycerinisierten, für 24 h Uber P 205  getrockneten 

Mernbranen nach einer zwOlfstQndigen Lagerung bei 100 % 

relativer Feuchte und 25°C bestimmt. 

Ein Widerspruch ist zwischen diesem Bericht und dem vom 

30. November 1990 festzustellen. Der Ansatz Nr. 3 des 

älteren Berichts (3 min im Fàllbad bei Raumternperatur, 

danach 4 h gewàssert) mit 6 % PVP K-30, 12 % PSU und 4 % 

LiC1 entspricht dern Versuch Nr. 1 des jUngsten Berichts 

(Herstellung gem&S Beispiel 1 des Streitpatents), obwohl 

die eingesetzten LOsungsmittel (2-Methylpyrrolidon und 

N-Methylpyrrolidon) nicht identisch sind. Die Wasser-

aufnahme des Musters 3/2 gem&g dem besagten Ansatz Nr. 3 

betrgt 4.5 % und liegt sornit über den im Versuchsbericht 

vom 23. August 1994 angegebenen Werten (0.3 % bis 2.0 %) 

Dieser Widerspruch wiegt umso schwerer, als man nicht 

erwarten kann, dai?, gerade die Meinbran, die nach der 

F11ung gewässert wurde - was nach der Argumentation des 

BeschwerdefQhrers zu einem Auswaschen des PVP hätte 

fQhren mQssen -, eine hOhere Wasseraufnahinefahigkeit 

aufweist. 

Dieser Widerspruch ist wahrscheinlich dadurch zu 

erklä.ren, dag der im Versuchsbericht vom 23. August 1994 

vorgesehene Zeitraum von 12 h im Klimaschrank 

unzureichend erscheint, urn zur Einstellung der gemf 

Streitpatent (vgl. Beispiel 6, Ziffer a) erforderlichen 

Gewichtskonstanz zu gelangen, die Voraussetzung einer 

richtigen Bestimmung der Wasseraufnabmewerte ist. Der 

Beweis dafür wird vom Beschwerdegegner anhand der 

Entgegenhaltungen Dli und D12 geiiefert, die zwar nach 

dem Priorittsdatum des Streitpatents, jedoch vor dern 

Datum des Versuchsberichts (23. August 1994) 

verOffentlicht wurden. Sowohi Dli (vgl. Figur 14 mit dern 

entsprechendem Text, die sich auf Kollidon 30 bezieht, 

i.V.m. dem ersten Absatz des Kapitels 2.2.5 auf Seite 31, 

gemag dern die Feuchtigkeitsabsorption von PVP vom 
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Molekulargewicht nicht wesentlich beeinfluEt wird) als 

auch D12 (vgl. Seite 356, letzter Absatz, Tabellen 3 und 

5) zeigen, dag zuxn Zeitpunkt des o. g. Versuchsberichts 

bekannt war, dais innerhaib eines Zeitdauers von 12 h die 

Gewichtskonstanz nicht erreicht wird. Die im Bericht 

angegebenen Werte der Wasseraufnahme sind deshaib für die 

Diskussion der Lehre des Streitpatents ungeeignet. 

Versuchsberichte wurden auch vom Beschwerdegegner 

vorgelegt. Die Versuchsberichte vom 9. April 1981, 

überreicht in der mUndlichen Verhandlung am 

6. Dezernber 1988, und vom 22. Oktober 1990, eingereicht 

mit Schreiben vom 5. November 1990, scheinen jedoch 

insofern mangeihaft, als für die Proben, die unter 

derselben Bezeichnung E73" in beiden Berichten 

identifiziert wurden und von denen man annebmen kann, daiS 

sie keine Unterschiede zueinander aufweisen, verschiedene 

Werte der Wasseraufnahmefahigkeit gexnessen wurden, 

nãmlich 11,4 Gew.% im ersten Bericht und 21,9 Gew.% sowie 

23,2 Gew.% im zweiten Bericht. Die Zusammensetzung der 

Probe E73, die auf Seite 3 des Schreibens vom 

5. November 1990 angegeben wird, soilte nach Meinung des 

Beschwerdegegners dem Beispiel 1 der strittigen 

Patentschrift entsprechen; diesem Beispiel ist jedoch 

noch ein weiterer Wert für die Wasseraufnahmefhigkeit, 

nàmlich 29 Gew.%, zu entnebmen. 

Die im Laufe des Verfahrens vorgelegten Versuchsberichte 

sowohl des Beschwerdeführers als auch des Beschwerde-

gegners sind somit für die Beurteilung der Of fenbarung 

hinsichtlich der Ausführbarkeit ungeeignet. 

2.3 	Die Ausführbarkeit der Erfindung gemJS Artikel 83 EPU 

setzt voraus, daiS die Of fenbarung, die in der Anmeldung, 

d. h. der Beschreibung, den Patentansprüchen und ggf. den 

Zeichnungen, erfolgt, es dem Fachmann errnoglicht, die 

1974 .D 	 .../... 



p 

- 14 - 	 T 0597/91 	1. 

Erfindung in die Praxis umzusetzen, wobei gemag Regel 27 

(1) e) EPU wenigstens ein Weg zur AusfUhrung der 

beanspruchten Erfindung im einzelnen anzugeben ist. 

Im vorliegenden Fall setzt die Beurteilung der Of f en-

barung der Erfindung hinsichtlich der AusfUhrbarkeit die 

Beantwortung der vorn BeschwerdefUhrer gesteliten Frage 

voraus, inwieweit sich die erfindungsgem&Z beanspruchte 

Wasseraufnahmefähigkeit Uberhaupt mit dem eingesetzten 

PvP korrelieren lZt (vgl. die Beschwerdebegrundung yam 

1. November 1991, Punkt IV, zweiter Absatz). 

Gemáf! dem Streitpatent (vgl. Seite 5, Zeilen 34 bis 62, 

und die AnsprUche 1 und 7) wird aus der Polymerisat-

lOsüng, die als gelOsten Anteil das beanspruchte 

Polymerisatgemisch enthàlt, nach dem Phaseninversions-

verfahren eine asymmetrische makroporOse Membran 

hergestelit. Dabei wird die PolymerisatlOsung auf eine 

plane Unterlage als flussige Schicht ausgebreitet. Auf 

die flussige Schicht 11t man eine mit dem LOsungsmittel 

der LOsung mischbare Fallflussigkeit einwirken, in der 

die in der LOsung gelOsten Polymerisate als Mernbran 

ausgefalit werden. Man lä1!t die F1lf1ussigkeit so lange 

einwirken, bis das gesamte LOsungsmittel durch F11-

flQssigkeit ersetzt ist. Danach wird die Mernbran von der 

Fallflussigkeit befreit, indem sie direkt oder nach einer 

Behandlung mit einem Weichniacher, z. B. Glycerin, 

getrocknet wird. 

Die Lehre der Erfindung besteht in der Feststellung, da1 

sich das im Fl1mitte1 lOsliche PVP in der Membran-

struktur Qberraschenderweise verfestigt, vorausgesetzt, 

dag PVP mit einem hohen Molekulargewicht (k 100.000 

Dalton) eingesetzt wird. Dies fQhrt zu dem Ergebnis, 

ausgewahite hydrophobe Polyinerverbindungen als 

substantiellen Bestandteil der Membran beizubehalten, 

gleichzeitig aber die Nachteile zu beseitigen, die mit 
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deren hydrophoben Eigenschaften verbunden sind. 

Bevorzugte Ausfuhrungswege werden mit den Beispielen 

angegeben, wobei nhere Angaben betref fend das der 

Erf indung zugrundegelegte Phaseninvers ionsverfahren ni cht 

notwendig sind, da dieses Verfahren am Prioritàtstag des 

Streitpatents bereits bekannt war (vgl. Seite 5, 

Zeilen 47 bis 50, und den Bezug auf die Entgegenhaltung 

US-A-4 229 291 im Beispiel 1) 

Durch diese Lehre wird ein gewisser Verlust an PVP durch 

ein geringfQgiges Auswaschen nicht ausgeschlossen. Die 

Beispiele zeigen jedoch, dais selbst im unteren Bereich 

des PVP-Gehaltes das PVP nicht in der Ma1e ausgewaschen 

wird, dais Wasseraufnabmewerte in dem Intervall gemäi 

Anspruch 1 nicht erreicht werden kônnen. 

Sollte dies wegen der Besonderheit des einzelnen Falles 

dennoch vorkornrnen, hat der Facbmann die MOglichkeit, im 

Rabmen der Erfindung entweder den PVP-Gehalt anzuheben 

oder die zustz1ichen MaJ?nabmen gerrOLS Anspruchen 11 bis 

13 vorzunehmen. Die in diesen abhngigen AnsprQchen 

erwhnte Vernetzung 1áit sich ohne weiteres unter den 

Umfang des Anspruchs 7 subsumieren, denn bei diesem 

Herstellungsverfahren wird eine PolymerisatlOsung 

eingesetzt, die als gelosten Anteil ein Polymerisat-

gemisch enth1t, wobei die Verwendung des Verbs 

"enthalten" die Anwesenheit anderer Bestandteile wie 

z. B. Vernetzungsmittel nicht aussch1ieIt. 

Wie bereits dargesteilt, konnte der Beschwerdeführer 

anhand der von ibm vorgelegten Vergleichsversuche 

eindeutig und zweifellos nicht beweisen, dag die nach dem 

erfindungsgemaJen Verfahren hergestellte Meinbran nicht 

unbedingt die beanspruchte Wasseraufnabmefähigkeit 

aufweist. 
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Die vom Beschwerdegegner vorgelegten Versuche sind 

ebenfalls ungeeignet, einen Gegenbeweis zu erbringen. 

Kein Grund besteht jedoch, die Ergebnisse der im 

Streitpatent angegebenen Beispiele anzuzweifeln. 

Sch1ief,1ich ist der Einwand des BeschwerdefQhrers, da1 

sich quantitative Angaben zur Wasseraufnabmefahigkeit in 

der Patentschrift ausschliel!,lich auf nicht von den 

AnsprUchen umfaI,te glycerinhaltige Mernbranen bezOgen, 

unbegrUndet (vgl. die BeschwerdebegrUndung vom 

1. November 1991, Seite 17, Ende des dritten Absatzes) 

Es wird zunächst darauf hingewiesen, dag im Anspruch 7 

Schritte wie z. B. die Behandlung der Membran mit 

Weicbmachern wie Glycerin nicht ausgeschlossen werden. 

Was die Beispiele der Patentschrift anbelangt, enthalten 

im Gegensatz zu der Behauptung des Beschwerdeführers in 

seiner BeschwerdebegrUndung (vgl. Seite 10, Ende des 

zweiten Absatzes) nur die Beispiele 1 und 3 Angaben Uber 

die Wasseraufnabmefahigkeit elner mit Glycerin 

behandelten Mernbran. Die Ausdrücke "gemaf. Beispiel 1" und 

"analog" in dem Beispiel 2 beziehen sich offensichtlich 

auf die Herstellung der PolymerlOsung bzw. den 

Koagulierungsvorgang, jedoch nicht auf die mogiiche 

Nachbehandlung der Membran mit Glycerin. Ahnliches gilt 

für die Beispiele 4 und 5. Auch gemaf, der ursprQnglichen 

Beschreibung (vgl. Seite 15, Zeilen 14 bis 21) ist die 

Behandlung mit Glycerin nicht zwingend. An der zitierten 

Stelle wird nãinlich ausgeführt, dag die gebildete Membran 

von FällflUssigkeit beispielsweise dadurch befreit wird, 

dag man die Membran direkt trocknet oder aber zunchst 

mit einem Weichmacher wie Glycerin behandelt und danach 

trocknet. DarQber hinaus sind die Ausführungen des 

Beschwerdegegners in seinem Schreiben vom 13. Mai 1992 

(vgl. Seite 19, dritter Absatz) im Hinblick auf die 

Glycerin-Problernatik überzeugend. Demzufolge sei es 

selbstverstãndlich für den Fachmann, dais vor der 

Durchführung einer Messung zur Bestimmung eines 
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4 

4 

Parameters der Merobran, wie z. B. der Wasserdurch-

lassigkeit oder der Wasseraufnabme, die Mernbran so lange 

gewässert werden mUsse, bis die in handelsublichen 

Membranen im Anlieferungszustand enthaltenen Stoffe, wie 

Glycerin, Tenside oder Konservierungsmittel, ausgewaschen 

seien. 

	

2.4 	Aus diesen GrUnden of fenbart das Streitpatent die 

Erfindung so deutlich und vo11stndig, dais ein Facbmann 

sie ausfQhren kann. Den Erfordernissen des Artikels 83 

EPU wird somit GenQge getan. 

	

3. 	Neuheit 

	

3.1 	Im vorangegangenen Beschwerdeverfahren T 0185/89 hat die 

technische Beschwerdekarnmer 3.4.2 am 11. Dezernber 1990 

die Entscheidung getroffen, die Neuheit der Gegenstande 

der Anspruche 1 und 7 des Streitpatents in der erteilten 

Fassung anzuerkennen (vgl. Punkt 8 der Entscheidungs-

grUnde) und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an 

die Einspruchsabteilung zurückzuverwiesen (vgl. Punkt 2 

der Entscheidungsformel). 

Gem&S der vorangegangenen Entscheidung sei insbesondere 

die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenuber der 

Entgegenhaltung D2 darin anzusehen, dag die in D2 

of fenbarte Membran nicht aus einem Polymerisatgemenge 

bestehe, das un Bereich von 5 bis 70 Gew.% aus PVP mit 

Molekulargewicht von mindestens 100.000 Dalton bestehe 

(vgl. Punkte 7 und 8 der EntscheidungsgrUnde). Obwohl es 

sich in T 0185/89 erQbrigte, bei der ErOrterung der 

Neuheit auf das Merkmal der Wasseraufnabmefahigkeit 

einzugehen, stelite die Kammer auferdem fest, dag der 

beanspruchte untere Wert des Bereichs für die Wasser -

aufnahmefhigkeit in D2 nicht of fenbart sei (vgl. 

Punkt 10 der EntscheidungsgrUnde). 
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3.2 	Da sowohi der Entscheidung T 0185/89 als auch dem Antrag 

des Beschwerdegegners in der vorliegenden Sache die 

erteilten AnsprQche zugrundegelegt worden sind, ist die 

Karnmer hinsichtlich der Frage der Neuheit an die eigene 

erste Entscheidung gebunden. 

Somit sind aus den in der Entscheidung T 0185/89 

dargelegten Gründen die Gegenstnde der vorliegenden 

AnsprUche 1 und 7 neu un Sinne von Artikel 54 EPU. 

	

4. 	Erfinderische Tatigkeit 

	

4.1 	Die Tatsache, dag die Entgegenhaltung D2 den nchst- 

koinmenden Stand der Technik darsteilt, ist unstreitig. 

Ausgehend voin Stand der Technik gemag D2 kann die dern 

Streitpatent Patent zugrundeliegende Aufgabe darin 

gesehen werden, eine für unterschiedliche Einsatzgebiete 

g1eichermaen gut verwendbare Membran zu schaffen (vgl. 

die ursprungliche Amneldung, Seite 1, letzter Absatz), 

die die auf Seite 7, Zeilen 5 bis 23, der ursprQnglichen 

Ariineldung angegeben Eigenschaften aufweist. Als besonders 

wesentlich werden die ausgepr.gte permanente Hydrophilie 

trotz der hydrophoben Membranstruktur (vgl. Beschwerde-

begrQndung vom 6. Juni 1989, Seite 30, erster Absatz), 

die erhOhte Biovertraglichkeit sowie das verringerte 

"Membranfouling" (vgl. Schreiben vom 25. Juni 1990, 

Punkte 11.2 und 11.3) angesehen. 

Die o. g. Aufgabenstellung entspricht also dern Versuch, 

eine Membran zu schaffen, die gleichzeitig mehrere 

Eigenschaften aufweist, von denen jede bei verschiedenen 

Membranen des Standes der Technik zur LOsung einer 

spezifischen Aufgabe bereits verwirklicht ist. Es scheint 

somit keine erfinderische Tatigkeit zu erfordern, sich 

diese Aufgabe zu stellen. 
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Das wesentliche Merkmal zur Losung der gesteilten Aufgabe 

gemaf. Anspruch 1 liegt darin, dais das eingesetzte 

Polymerisatgemenge PVP im Bereich von 5 bis 70 Gew.% mit 

einem Molekulargewicht von mindestens 100.000 Dalton 

enthlt. Das hydrophilierende PVP wird erfindungsgem 

weder beim ProzeE der Meinbranbildung noch beim Einsatz 

der Mernbran in insbesondere wa1rigen Medien ausgewaschen 

(vgl. die ursprungliche Anmeldung, Seite 15, Zeilen 1 bis 

7), so dag eine Wasseraufnabmefhigkeit von wenigstens 

11 Gew.% Nasser, bezogen auf das Gesamtgewicht der 

Membran, bei 100 % relativer Feuchte und 25 0  erreicht 

wird. 

Die Verwendung von PVP bei der Mernbranherstellung 1st im 

Stand der Technik bekannt. 

4.1.1 D2 (vgl. Anspruche 1, 4 und 5) betrif ft ein Verfahren zur 

Herstellung einer Hohifaser, das folgende Schritte 

umfaIt: 

Bilden einer LOsung aus einem ersten faser-

bildenden Polymer, insbesondere PS oder 

aromatischem Polyainid, und Hinzufugen eines 

zweiten Polymers, insbesondere PVP mit einem 

Molekulargewicht von mindestens 2000, 

Extrudieren der Losung, 

Inkontaktbringen des Extrudats mit einer Fall-

flQssigkeit, in der sich das faserbildende Polymer 

nicht auf lOst, die jedoch für das zweite Polymer 

(PVP) ein LOsemittel ist, 

Waschen der Hohlfaser, damit sie im wesentlichen 

tr.i von LOsemittel und nicht faaerbi1dndsn 

Materiali.n wird. 
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Eine obere Grenze für den Wert des Molekulargewichts des 

PVP wird in D2 nicht angegeben. In den Beispielen 7 und 9 

ist insbesondere eine Molekulargewichtsangabe in HOhe von 

40.000 erwáhnt. 

Gemag D2 wird also whrend des Herstellungsverfahrens 

(vgl. insbesondere den Schritt (d)) das eingesetzte PVP 

ausgewaschen. Dies ist erwünscht und mOglicherweise auf 

das niedrige Molekulargewicht des PVP zurückzufUhren. 

4.1.2 Ein Verfahren zur Herstellung einer Hohifaser ist auch 

aus D3 (vgl. Seite 2378 und 2379, Absatz "Spinning°) 

bekannt. Hier wird insbesondere eine LOsung aus PS, PVP 

und DMA bevorzugt, wobei das PVP als die Viskositat der 

LOsung beeinflussender Zusatz angesehen wird (vgl. 

Seite 2383, insbesondere "... incorporate a third 

component into the spinning mixture, to induce elevated 

viscosities. ... Various additives (third component) have 

also been investigated. These include ... poly(vinyl-

pyrrolidone) (PVP) . . . i' ). Werte in HOhe von 10.000 bzw. 

40.000 für das Molekulargewicht des einzusetzenden PVP 

sind auf Seite 2385 (vgl. Tabelle II) angegeben. 

BezUglich der Benetzbarkeit bzw. der Wasseraufnahme-

fahigkeit der Hohifaser wird auf Seite 2390 darauf 

hingewiesen, dag nur Spuren von PVP und anderen Zusatzen 

in der Hohlfaser nach dem Quenchen verbleiben (vgl. 

traces of PVP and other additives which remain in the 

quenched polymers . . . 

Dies wird in der Entgegenhaltung D4, die die Morphologie 

der gemag D3 hergesteliten Hohlfasern beschreibt, 

bestatigt. Auf Seiten 178 und 179 wird nämlich 

ausgeführt, daf!, die eingesetzten Zusätze, insbesondere 

PVP, nicht nur die LOsungsviskositt, sondern auch die 

Bildung von Poren beeinflussen, weil sie whrend des 

Quenchens ausgewaschen werden (vgl. den Absatz 

"Microstructure "  insbesondere "... additives also 
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gibt in der Beschwerdebegrundung vom 1. November 1991 

(vgl. Seite 15, zweiter Absatz) zu, dag der Grund in 

einem Schreibfehler anzusehen sei. 

Der vom Beschwerdegegner mit Schreiben vom 13. Mai 1992 

(vgl. die als Anlage zu diesem Schreiben beigefugte 

Erklarung vom 29. April 1992) beantragten Berichtigung 

wird somit aufgrund der Regel 88 EPU stattgegeben. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der 

Anordnung zuruckverwiesen, das Patent in der erteilten 

Fassung mit den mit Schreiben vom 13. Mai 1992 (vgl. die 

als Anlage zu diesem Schreiben beigefUgte Erklrung vorn 

29. April 1992) eingereichten Anderungen der Tabelle auf 

Seite 8 aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 C. Black 
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