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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung dber die
Aufrechterhaltung des Europaischen Patents Nr. 1 232 121
In geadndertem Umfang.

1. Anspruch 1 der von der Eilnspruchsabteilung fur gewahrbar
erachteten Fassung des Patents (gemall dem damals
vorliegenden zweiten Hilfsantrag, Anlage 3 zur
angefochtenen Entscheidung) hat folgenden Wortlaut
(Anderungen im Vergleich zu Anspruch 1 des erteilten

Patents durch die Kammer hervorgehoben):

"1. Verfahren zur Reduzierung von Schadorganismen aus
der Reihe Algen, Muscheln und Schleimbildnern in
kontinuierlich oder periodisch flielRenden
Kuhlwasserstromen, #nasbeseondereKuhlwasserstromens
umfassend Zugabe eines wassrigen Behandlungsmittels,
enthaltend mindestens eine Peroxycarbonsaure mit 1 bis 6
C-Atomen, iIn einer Menge entsprechend mindestens 1 ppm
Peroxycarbonsaure, dadurch gekennzeichnet, dass man in
einer Durchlaufanlage dem strdomenden Kihlwasser das
Behandlungsmittel einmal alle 5 bis 100 Stunden Uber

einen Zeitraum von 3 bis 60 Minuten zudosiert."

I11. Die Einspruchsabteilung gelangte in threr Begrindung zu
dem Schluss, dass die gednderten Anspriche gemaf
besagter Fassung unter den Artikeln 123(2) und 84 EPU
nicht zu beanstanden seien. Ferner sei deren Gegenstand
im Hinblick auf den genannten Stand der Technik auch neu
und erfinderisch, insbesondere im Hinblick auf Dokument

D10: US 5 393 781 A.
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In 1hrer Beschwerdebegrindung erhob die Beschwerde-
fuhrerin (Einsprechende 02) gegen den von der
Einspruchsabteilung fur gewahrbar erachteten Anspruch 1
erneut Einwande unter Artikel 123(2) und 84 EPU. Ferner
machte sie mangelnde erfinderische Tatigkeit geltend,
unter anderem im Hinblick auf das neu eingereichte

Dokument

D11: Handbook of Biocide and Preservative Use, Edited
by H.W. Rossmoore et al, Blackie Academic &
Professional, 1995, Chapter 3: "Process Cooling

Water", pages 50 to 82,

als nachstliegenden Stand der Technik, wobel sie sich
beziuglich der Bekdmpfung von Muscheln mit

Peroxyessigsaure auch auf Dokument D10 bezog.

In 1threr Erwiderung vom 12. Oktober 2007 bestritt die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), dass die von der
Einspruchsabteilung fir gewahrbar erachteten geanderten
Anspruche unklar bzw. mehrdeutig seien bzw. dass deren
Gegenstand nicht urspringlich offenbart sei. In diesem
Zusammenhang bezog sie sich auch auf D11. lhrer
Auffassung nach sei bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht D11, sondern vielmehr D10,
als der nachstliegende Stand der Technik anzusehen. Die
besonders wirtschaftliche intermittierende Dosierung der
Peroxycarbonsaure gemalR Anspruch 1 sei im Hinblick auf
den angezogenen Stand der Technik nicht naheliegend.

Mit dem besagten Antwortschreiben vom 12. Oktober 2007
reichte die Beschwerdegegnerin auch einen Satz
geédnderter Anspriche als Hilfsantrag ein (im Folgenden

mit "Hilfsantrag 1" bezeichnet). Anspruch 1 gemall diesem



VIL.

C5046.D

-3 - T 0653707

Antrag unterscheidet sich von Anspruch 1 in der von der
Einspruchsabteilung fur gewadhrbar erachteten Fassung
(siehe Punkt I1) lediglich dadurch, dass er auf
"Verfahren zur Reduzierung von Muscheln" eingeschrankt

wurde.

Im Verlauf der mundlichen Verhandlung am 21. Dezember
2010 reichte die Beschwerdegegnerin zweil weitere

Anspruchssatze als Hilfsantrage 2 und 3 ein.

Anspruch 1 gemdlR Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von
Anspruch 1 in der von der Einspruchsabteilung flur
gewahrbar erachteten Fassung (siehe Punkt 11) lediglich
dadurch, dass die Menge der Peroxycarbonsaure auf den
Bereich "1 bis 20 ppm" beschrankt wurde.

Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag 3 hat folgenden Wortlaut
(Anderungen im Vergleich zu Anspruch 1 des erteilten

Patents durch die Kammer hervorgehoben):

"1. Verfahren zur Reduzierung von Sehaderganismen—aus
der—Rethe-Algens; Muscheln und-Sehleimbildnern in

kontinuierlich oder periodisch flieRenden
Kuhlwasserstromen, #nasbesondereKuhlwasserstromens
umfassend Zugabe eines wassrigen Behandlungsmittels,
enthaltend mindestens eine Peroxycarbonsaure mit 1 bis 6
C-Atomen, In einer Menge entsprechend mindestens 1 bis
20 ppm Peroxycarbonsaure, dadurch gekennzeichnet, dass
man in einer Durchlaufanlage dem stromenden Kiuhlwasser
das Behandlungsmittel einmal alle 5 bis 100 Stunden uUber

einen Zeitraum von 3 bis 60 Minuten zudosiert."
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VII1. Die Ausfihrungen der Parteien konnen, insoweit sie fur
die vorliegende Entscheidung von Belang sind, wie folgt

zusammengefasst werden:

Die Beschwerdefihrerin war der Auffassung, dass die
Hilfsantrage 3 und 4 aufgrund i1hres spaten Einreichens
und der Art der vorgenommenen Anderungen unzulassig

seien und daher unbericksichtigt bleiben sollten.

Die Aufnahme des Merkmals "in einer Durchlaufanlage™ in
Anspruch 1 sei sowohl unter Artikel 123(2) EPU (da das
Merkmal *‘Muscheln™ nicht zwingend sei) als auch wegen
mangelnder Klarheit (Artikel 84 EPU) zu beanstanden.
Insbesondere sei nicht klar, ob Anspruch 1 durch
Aufnahme dieses Merkmals auf die Behandlung von

Durchlauf-Kuhlwasser beschrankt sei.

In der mundlichen Verhandlung vertrat sie bezuglich

aller vier Antrage der Beschwerdegegnerin die Auffassung,
dass ausgehend von D10 die zu ldsende Aufgabe lediglich
In der Prazisierung des Zugabemodus der Peroxyessigsaure,
also in der Bereitstellung eines anderen, nicht
verbesserten, Verfahrens zur Verringerung von Muscheln
bestehe. In D10 seil eine iIntermittierende Zugabe von
Peroxyessigsaure in kontinuierlich strémendes, nicht
zirkulierendes Kiuhlwasser ausdriucklich erwahnt, aber
nicht naher spezifiziert. Das Erarbeiten/Auffinden von
sowohl wirksamen als auch sparsamen Dosierregimes
(Konzentration, Dosier-Intervalle und -Frequenz), unter
anderem i1n Funktion des Reproduktionszyklus der zu
kontrollierenden Schadorganismen, erfordere lediglich
wenige Experimente im Rahmen fachm@nnischer Routine.

Dabel wirde der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zu

Dosierregimes mit in den beanspruchten Bereichen

C5046.D
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liegenden Werten fur die Biozid-Konzentration, die Dauer
der Dosierung und die Dauer des Zeitintervalls zwischen
den Dosierungen gelangen. Die Beschwerdefihrerin war
auch der Ansicht, dass die Bereiche in Anspruch 1 sehr
breit und "beliebig"™ seien, es sei nicht gezeigt worden,
dass die Bereichsgrenzen von Relevanz waren. Sie stellte
im Hinblick darauf in Frage, ob die ins Treffen gefihrte
Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit mit allen in
die Bereiche von Anspruch 1 fallenden Dosierregimes
erreicht werden koénne. Sie bezweifelte insbesondere,
dass mit einer Dosierung von 1 ppm fur 3 Minuten alle
100 Stunden eine wirksame Bekampfung, insbesondere von

erwachsenen Muscheln, erfolgen koénne.

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die in der
mindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrage 2 und
3 als Reaktion auf die In der mundlichen Verhandlung
erstmals angesprochene, mogliche Relevanz der fehlenden
Obergrenze des Peroxycarbonsaure-Konzentrationsbereichs
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit zu

verstehen seien und daher zulassig sein sollten.

Die in allen Ansprichen 1 vorgenommenen Anderungen seien
durch den Inhalt der urspringlich eingereichten
Anmeldung gestitzt und seien eindeutig auf die
Behandlung von Durchlauf-Kuhlwasserstromen gerichtet.

Anspruch 1 richte sich auch auf die Bekampfung von in
der Anlage befindlichen erwachsenen Muscheln.

Ausgehend von dem in D10 beispielhaft ausgestalteten
Verfahren mit kontinuierlicher Zudosierung von
Peroxyessigsaure in niedriger Konzentration als
nachstliegendem Stand der Technik sei die Aufgabe i1n der

Bereitstellung eines verbesserten Verfahrens zu sehen.
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Bei vergleichbarer Einwirk-Konzentration der
Peroxyessigsaure seil das erfindungsgemélle Verfahren
aufgrund des geringeren Biozidverbrauchs und der
geringeren an die Umwelt abgegebenen Biozid-Menge sowohl
wirtschaftlicher als auch umweltvertraglicher. D10
offenbare zwar wirksame Peroxyessigsaure-Konzentrationen,
enthalte jedoch keine Hinweise auf eine intermittierende
Zugabe mit einer Dosierdauer- bzw. -Frequenz innerhalb
der in Anspruch 1 angegebenen Breiche. Auch der weitere,
von der Beschwerdefihrerin angezogene Stand der Technik
vermoge nicht, das verbesserte Dosierregime gemal
Anspruch 1 nahezulegen, schon allein, weil er nicht die

Bekampfung von Muscheln betreffe.

1X. Antrage

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents

in vollem Unfang.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuriuckweisung der
Beschwerde, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents
auf Basis der Anspriuiche

- gemall dem mit Schreiben vom 12. Oktober 2007
eingereichten Hilfsantrag,

- oder gemédfl} den Hilfsantragen 2 und 3, eingereicht
wahrend der mundlichen Verhandlung.

Die verfahrensbeteiligte Einsprechende 01 hat keinen
Antrag gestellt.

C5046.D
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Entscheidungsgrinde

1.

1.1

1.2

1.3

C5046.D

Zulassigkeit der Hilfsantrdge 2 und 3

Der jeweilige Anspruch 1 gemall den im Verlauf der
mundlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrdgen 2 und
3 wurde durch die Aufnahme einer bereits In der
ursprunglichen Beschreibung (Seite 6, Zeilen 6 bis 8)
des Streitpatents als bevorzugt angegebenen Obergrenze
fur die Menge an zuzugebender Peroxycarbonsaure ('bis

20 ppm'™) weiter prazisiert.

Die Hilfsantrage 2 und 3 stellen eine Reaktion der
Beschwerdegegnerin auf Argumente betreffend die Breite
von Anspruch 1 dar (keine obere Begrenzung der Menge an
Peroxycarbonsaure), welche in der mundlichen Verhandlung
vor der Kammer erstmals derart konkret zur Diskussion
standen. Die Anderungen sind nach Auffassung der Kammer
auch nicht derart komplex, dass die dadurch
aufgeworfenen Fragen der Gegenpartei ohne Verlegung der

mundlichen Verhandlung nicht zumutbar waren.

Die Kammer hat in Ausitbung thres diesbezuglichen
Ermessens diese beiden Hilfsantrage daher trotz ihres
spaten Vorbringens als zulassig erachtet und
bericksichtigt (Artikel 13(1)(3) VOBK).

Anderungen der Anspriche

Es kann dahingestellt bleiben, ob die in den jeweiligen
Ansprichen 1 gemal3 allen Antragen der Beschwerdegegnerin
vorgenommenen Anderungen den Bestimmungen der

Artikel 123(2) und 84 EPU geniigen, da unter
Zugrundelegung des Anspruchsverstandnisses der
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Beschwerdegegnerin der Anspruchsgegenstand nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die folgende Begrindung beschréankt sich demnach auf die
Frage der erfinderischen Tatigkeit, wobel die Kammer
zugunsten der Beschwerdegegnerin, davon ausgegangen ist,
dass das zusatzlich i1n Anspruch 1 aufgenommene Merkmal
"in einer Durchlaufanlage™ Im Kontext so zu verstehen
iIst, dass sich der Anspruch auf die Behandlung von
Kuhlwasser bezieht, welches "nur einmal im Durchlauf
(Durchlaufkihlung)™ benutzt wird (siehe hierzu z.B.
Seite 1, Zeilen 25 bis 26 der urspriunglich eingereichten

Anmeldung).

Hilfsantrag 3 - Erfinderische Tatigkeit

3.

C5046.D

Die Erfindung betrifft Verfahren zur Reduzierung von
Schadorganismen, iInsbesondere Muscheln, iIn Wasserstromen,
insbesondere Kuhlwasserstromen in Kuhlwasser-
Durchlaufanlagen (Abschnitte [0001], [0003], [0016] und
[0017] des Streitpatents). Wie von der

Beschwerdefuhrerin in der mundlichen Verhandlung
bekraftigt wurde, ist das Verfahren sowohl auf die
Reduzierung von Muschellarven als auch von erwachsenen
Muscheln gerichtet (Abschnitt [0016] des Streitpatents).

Die Kammer kann die Sichtweise der Beschwerdegegnerin
teilen, wonach das im Streitpatent (siehe Abschnitte
[0013] und [0014] gewtrdigte Dokument D10 als
nachstliegender Stand der Technik anzusehen ist, da es
unstreitig auf die Bekampfung von Muscheln, genau
genommen von Zebra-Muscheln (Dreissena polymorpha), im
Kihlwasser einer Durchlaufanlage gerichtet ist, und zwar

durch Behandlung des Wassers mit zudosierter
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Peroxyessigsaure als Biozid (D10: Anspriche 1 und 10;
Spalte 1, Zeilen 5 bis 10; Spalte 2, Zeilen 48 bis 54).
D10 i1st mit der Bereitstellung wirtschaftlicher und
umweltfreundlicher Verfahren (Spalte 2, Zeilen 10 bis 12)
befasst und offenbart zwar unter anderem die
intermittierende Zugabe von Peroxyessigsaure zu
kontinuierlich flieBendem Wasser (Spalte 3, Zeilen 7 bis
10). Im Beispiel von D10 (ab Spalte 3, Zeile 61) werden
allerdings lediglich Versuche naher beschrieben, in
deren Rahmen eine kontinuierliche Zudosierung von
Peroxyessigsaure in flielRendes Flusswasser erfolgte und
deren Auswirkungen auf erwachsene, im flielRenden Wasser

angeordnete Zebra-Muscheln untersucht wurden.

5. Ausgehend von D10 hat die Beschwerdegegnerin die Aufgabe
in der Bereitstellung eines verbesserten Verfahrens
gesehen. Wie seitens der Beschwerdegegnerin in der
mindlichen Verhandlung bekraftigt wurde, sei die
Verbesserung in dem - im Vergleich zu der in D10
offenbarten kontinuierlichen Zudosierung von
Peroxyessigsaure - verringertem Verbrauch an Biozid und
der weniger umweltbelastenden, geringeren Abgabe von

Biozid an die Umwelt zu sehen.

5.1 Bezuglich der geltend gemachten Verbesserung, die von
der Beschwerdefuhrerin bestritten wurde, stellt die
Kammer Folgendes fest:

5.1.1 Selbst wenn zugunsten der Beschwerdegegnerin davon
ausgegangen wird, dass das Beispiel des Streitpatents -
trotz des Fehlens von diesbeziglich eindeutigen Angaben
- tatséchlich die Behandlung von Durchlauf-Kuhlwasser
beschreibt, so zeigt dieses Beispiel lediglich, dass

dabei die Ansiedlung von Muscheln im Larvenstadium, und

C5046.D
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demnach auch das spatere Anwachsen von erwachsenen
Muscheln, durch eine iIntermittierende Zugabe von
Peroxyessigsaure geméall dem angegebenen, spezifischen
Dosierregime (6ppm Peroxyessigsaure, ein Mal taglich fur
15 Minuten) verhindert werden kann.

Wenn wiederum zugunsten der Beschwerdegegnerin davon
ausgegangen wird, dass trotz des Fehlens von
diesbeziuglich eindeutigen Angaben die Behandlung von
Durchlauf-Kuhlwasser beschrieben wird, belegt auch das
im Verlauf der Sachprifung (mit Schreiben vom 3. Juni
2003) eingereichte Versuchsbeispiel lediglich, dass
durch die iIntermittierende Zugabe von Peroxyessigsaure
gemall drei verschiedenen, spezifischen und von der
Jahreszeit bzw. Kuhlwassertemperatur abhdngigen
Dosierregimes das Anwachsen von Muscheln im

Warmetauscher verhindert werden kann.

Diese Beispiele sagen jedoch nichts aus uber die
Wirksamkeit der beschriebenen spezifischen Dosier-
Regimes zur Reduzierung bzw. Abtdtung von bereits
vorhandenen, erwachsenen Muscheln, also uber die dafur
erforderliche Behandlungsdauer, oder Uber die an die
Umwelt abgegeben Rest-Menge an Peroxyessigsaure. Da
diesbeziglich kein Vergleich mit den in D10 angegebenen
Ergebnissen moglich ist, sind diese beiden Beispiele als
Beleg fur eine Verbesserung des Verfahrens gegeniber dem
in D10 exemplifizierten Verfahren nicht geeignet.

Im Verlauf der mundlichen Verhandlung hat sich die
Beschwerdegegnerin auch auf nicht eingereichte, interne
Versuche bezogen, bei denen sich gezeigt haben soll,
dass ein erfindungsgemalles Dosier-Regime nach Ablauf

einiger Monate auch zur Abtdotung von bereits iIn der
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5.1.6
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Kuhlwasseranlage befindlichen, erwachsenen Miesmuscheln

und deren Eliminierung aus der Anlage fuhre.

Selbst beir Beriucksichtigung dieser von der
Beschwerdefiuhrerin in ihrer Allgemeinheit angezweifelten
Ergebnisse ergabe sich kein Nachweis fur eine eindeutige
Verbesserung gegenuber dem in D10 beispielhaft
ausgestalteten Verfahren, bei welchem die
kontinuierliche Zudosierung von 1 ppm Peroxyessigsaure
die Abtotung aller erwachsenen Zebra-Muscheln im
Kihlwasserstrom innerhalb von etwa 7 Tagen bewirkt (D10,
Spalte 8, Tabelle A.4, letzte Zeile).

Anspruch 1 umfasst zudem Varianten mit einem gegenuber
dem in D10 beispielhaft ausgestaltete Dosier-Regime
(kontinuierliches Zudosieren von 1 ppm Peroxyessigsaure)
erhohten Verbrauch an Peroxyessigsaure, welche die von
der Beschwerdegegnerin postulierte Aufgabe (Verringerung
des Verbrauchs) nicht I6sen, und zwar unabhangig davon
ob die Verhinderung der Ansiedlung von Muschel-Larven
oder das Abtoten von in der Anlage befindlichen

erwachsenen Muscheln i1n Betracht gezogen wird.

So ist etwa die gemall dem Beispiel des Streitpatents pro
Tag eingesetzte Menge des Biozids Peroxyessigsaure
(entsprechend dem Produkt 6 ppm x 15 min x 1/Tag =

90 ppm x min / Tag) zwar kleiner als die in D10 (Tabelle
A_4) beispielhaft angegebene tagliche Menge
(entsprechend dem Produkt 1 ppm x 60 min x 24/Tag =

1440 ppm x min / Tag), aber laut Anspruch 1 ist auch das
Zudosieren von taglichen Gesamtmengen an
Peroxyessigsaure umfasst (im Extremfall entsprechend dem
Produkt 20ppm x 60 min x 4/Tag = 4800 ppm x min / Tag),



5.1.7

5.1.8
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welche deutlich hoher sind als die in D10
exemplifizierte Menge (1440 ppm x min / Tag)-

Daher ist das an sich zutreffende Argument der
Beschwerdefuhrerin, wonach bei gleicher Einwirk-
Konzentration des Biozids eine wirksame Reduzierung von
Muscheln mittels intermittierender Zudosierung iIn Summe
zwangslaufig zu einem geringeren Verbrauch und einer
geringeren Umweltbelastung fihre, nicht weiter von
Belang. Die Alternative einer intermittierenden
Zudosierung als solche wird ja durch D10 eindeutig

angeregt.

GemalR standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
obliegt es im vorliegenden Fall der Beschwerdegegnerin
Patentinhaberin, die von thr geltend gemachte
Verbesserung gegentuber D10 nachzuweisen, und zwar uber
die ganze Breite von Anspruch 1 (siehe diesbeziuglich z.B.
die Entscheidungen T 0355/97 vom 5. Juli 2000, Punkte
2.5 und 2.5.1 der Grunde, und T 0097/00, Punkt 3.1.6 der
Grunde). Im Hinblick auf die der Kammer zur Verfigung
stehenden Beweismittel kann die geltend gemachte
Verbesserung jedoch aus den unter den Punkten 5.1.1 bis
5.1.6 angegebenen Grunden nicht, und schon gar nicht
Uber die gesamte Anspruchsbreite, anerkannt werden.

Die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte
Verbesserung muss demnach bei der Formulierung der
technischen Aufgabe unbericksichtigt bleiben. Die
Beschwerdefihrerin hat auch keinerleir andere,
unerwartete Wirkung oder Optimierung nachgewiesen, die
sich den Zahlenbereichen in Anspruch 1 (Konzentration: 1
bis 20 ppm - Dosierfrequenz: alle 5 bis 100 Stunden -
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Dosierzeitraum 3 bis 60 Minuten) Uber deren gesamte

Breite zuordnen liele.

Daher ist die zu ldsende technische Aufgabe iIn weniger
ehrgeiziger Weise neu zu formulieren und kann, ausgehend
von der Offenbarung des Dokuments D10, lediglich in der
Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur Reduzierung
von Muscheln in Durchlauf-Kuhlwasserstromen gesehen

werden.

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent ein
Verfahren zur Reduzierung von Muscheln in flielRenden
Durchlauf-Kuhlwasserstromen vor, welches insbesondere
dadurch gekennzeichnet ist, dass ein Peroxycarbonsaure
enthaltendes, wassriges Behandlungsmittel dem stromenden
Kihlwasser in der Durchlaufanlage, in einer Menge
entsprechend 1 bis 20 ppm Peroxycarbonsaure, einmal alle
5 bis 100 Stunden Uber einen Zeitraum von 3 bis 60

Minuten, zudosiert, wird.

Im Hinblick auf die in D10 dokumentierte hohe
Wirksamkeit von Peroxyessigsaure bei der Bek&mpfung von
Zebra-Muscheln kann zugunsten der Beschwerdegegnerin
davon ausgegangen werden, dass der Bewuchs von mit dem
stromenden Wasser in Kontakt stehenden Flachen mit
Muscheln durch intermittierendes Zudosieren gemall dem
beanspruchten Dosierregime - zumindest zu einem gewissen
Grad - zuriuckgedrangt bzw. verhindert werden kann. Die
Kammer geht daher in der Folge davon aus, dass die
unmformulierte technische Aufgabe durch das Verfahren
nach Anspruch 1 auch tatsachlich geldst wird.
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Es bleibt zu klaren, ob die beanspruchte Ldsung der
technischen Aufgabe im Hinblick auf den Stand der
Technik naheliegend i1st oder nicht.

In Dokument D10 selbst (Spalte 2, Zeile 66 bis Spalte 3,
Zeile 10) wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die
Peroxyessigsaure dem kontinuierlich stromenden Wasser

auch intermittierend, nach einem gewissen Plan (siehe

""on schedule'™), zudosiert werden kann, wobei die
Konzentration der Sdure und das Dosierregime unter
anderem in Funktion der Muscheldichte, des Wasserflusses

und der Wassertemperatur anzupassen seien.

Wie von der Beschwerdegegnerin zutreffend festgestellt
wurde, enthalt D10 selbst keine naheren Angaben zur

moglichen Dauer einer intermittierenden Zudosierung der
Peroxyessigsaure bzw. zu moéglichen zeitlichen Absténden

zwischen den Zudosierungen.

Dokument D10 lasst sich jedoch entnehmen, dass eine
wirksame Bekampfung von erwachsenen Zebra-Muscheln in
stromendem Wasser bereits ab Mindest-Einwirk-
Konzentrationen von 0,1 ppm, vorzugsweise 0,5 ppm,
Peroxyessigsaure moglich ist (D10, Spalte 2, Zeilen 55
bis 66). Gemall dem Beispiel von D10 wurden erwachsene
Muscheln einem Wasserstrom ausgesetzt, dem
kontinuierlich bis zu (maximal) 1 ppm Peroxyessigsaure
(Tabelle A.4) zugesetzt wurden. Bei letzterer Dosierung
waren nach 177,25 Stunden nahezu alle Muscheln
abgestorben (47/48). Auch i1n Tabelle 2 von D10 wird hohe
Wirksamkeit der Peroxyessigsaure dokumentiert: beil einer
Konzentration ab etwa 1 ppm wirkt Peroxyessigsaure
ahnlich gut wie das ublicherweise verwendete Chlor.
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D10 entnimmt der Fachmann, dass bereits Einwirk-
Konzentrationen von 0,25 bzw. 0,5 ppm Peroxyessigsaure
(Tabellen A.9 bzw. A.10) im stromenden Wasser zu einer
weitgehenden Abtotung der Zebra-Muscheln fuhren. Aus
einem Vergleich der Tabellen A.4, A.9 und A.10 (siehe
die jeweiligen letzten Zeilen der Spalten "Time"™ und '48
hr. Mortality') ist ersichtlich, dass der zur Abtdtung
erforderliche Zeitraum mit steigender Einwirk-

Konzentration deutlich kirzer wird.

D10 ist auch keineswegs auf das in den Beispielen
illustrierte Abtoten von bereits In der Kuhlwasseranlage
befindlichen, erwachsenen Zebra-Muscheln mit
ausgebildeten Schalen beschrankt, vielmehr wird auch die
Bekampfung von Muscheln im Larvenstadium ausdricklich
erwahnt (siehe "veliger™ in D10, Spalte 2, Zeilen 48 bis
49). Im Hinblick auf D10 hatte der Fachmann keine
Veranlassung anzunehmen, dass die bei der Bekampfung
erwachsener Zebra-Muscheln (mit Schale) effektiven
Einwirk-Konzentrationen bei der Bekampfung von Zebra-

Muscheln im Larven-Stadium weniger wirksam sein konnten.

Der von D10 ausgehende und mit der L6sung der Aufgabe
befasste Fachmann wirde daher, angeregt durch D10, mit
Sicherheit auch die Reduzierung von (Zebra-) Muscheln in
stromendem Wasser mittels der als gleichwertig
prasentierten intermittierenden Zugabe (Spalte 3, Zeilen
7 bis 10) von Peroxyessigsaure in Erwagung ziehen, in
der Erwartung, dass dabei sowohl in der Durchlauf-Anlage
befindliche erwachsene Muscheln (nhach hinreichender
Einwirkzeit) grofRtenteils abgetdtet wirden, als auch ein
Anwachsen von Muschel-Larven unter diesen Im
Durchlaufbetrieb fur erwachsene Muscheln todlichen

Bedingungen weitgehend verhindert werden kodnne.



8.7

8.8

8.9

C5046.D

- 16 - T 0653707

In D10 wird die Wirtschaftlichkeit und
Umweltvertraglichkeit des offenbarten Verfahrens
ausdriucklich hervorgehoben (siehe Spalte 2, Zeilen 10
bis 12). Beim Umsetzen der Anregung in D10,
intermittierend zuzudosieren, wirde der Fachmann daher
grundsatzlich einen - beir vergleichbarem Ergebnis - uUber
die gesamte Behandlungsdauer moglichst geringen
Chemikalieneinsatz unter Vermeidung von nicht

notwendigen Uberdosierungen anstreben.

Die Erarbeitung eines geeigneten Dosierplans (“'schedule™
in D10) zur intermittierenden Zugabe erfordert im
konkreten Fall (Art der Anlage und des zu bekampfenden
Organismus) eine gewisse Anzahl von Versuchen. Dabei
wird der Fachmann unter Beriucksichtigung der Eigenheiten
des zu bekampfenden Organismus (z.B. Zebramuschel oder
Miesmuschel), sowie der anderen malgeblichen Parameter
(D10, Spalte 3, Zeilen 1 bis 4), danach trachten, die
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens in

Einklang miteinander zu bringen.

Im Rahmen dieser Vorversuche wirde der Fachmann nach
Ansicht der Kammer zunachst von der wirksamsten in D10
angegebenen Konzentration von 1 ppm ausgehend
untersuchen, inwieweilt sich der Dosierzeitraum und die
Dosierfrequenz bei Beibehaltung der gewlnschten
Wirksamkeit verringern lassen. Da in D10 keine
Obergrenze fur die Biozid-Konzentration angegeben 1ist,
wird er, soweit erforderlich, auch die Anwendung hodherer
Biozid-Konzentrationen als 1 ppm untersuchen. Derartige,
zur praktischen Umsetzung der Lehre von D10
erforderlichen Vorversuche sind nach Auffassung der
Kammer jedoch als reine Routinemallnahmen anzusehen,

zumal die maRgeblichen Uberlegungen und Faktoren bekannt
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sind. Beil der Durchfiuhrung der Versuche wiurde der
Fachmann unweigerlich auf unter Anspruch 1 fallende
Verfahrensvarianten stol3en, ber denen Muscheln in dem
stromenden Durchlauf-Kuhlwasser zumindest zu einem

gewissen Grad reduziert werden.

9. Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht demnach nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPU
1973).

10. Folglich ist der Hilfsantrag 3 der Beschwerdegegnerin

nicht gewahrbar.

Hauptantrag und Hilfsantrage 1 und 2

11. Die jeweiligen Anspriche 1 gemdfR den vorrangigen
Antragen (Hauptantrag, erster und zweiter Hilfsantrag;
siehe obige Punkte 11, VI und VII) umfassen aufgrund
threr breiteren Formulierung unstreitig das von der
Kammer als nicht erfinderisch erachtete (siehe obige
Punkte 5 bis 10) Verfahren zur Reduzierung von Muscheln
gemall Anspruch 1 des Hilfsantrags 3.

11.1 Folglich beruht auch der Gegenstand dieser Anspriche 1
nicht auf einer gemdll Artikel 52(1) in Verbindung mit
Artikel 56 EPU 1973 erforderlichen erfinderischen
Tatigkeit.

11.2 Daher ist auch weder der Hauptantrag noch einer der
Hilfsantrage 1 oder 2 der Beschwerdegegnerin gewahrbar.

C5046.D
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin Der Vorsitzende
C. Vodz G. Raths
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