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Sachverhalt und Antréage

Auf di e europdi sche Patentannel dung Nr. 89 122 477.6
wur de das europai sche Patent Nr. 0 372 520 erteilt.

1. Cegen die Patenterteilung |legte die Beschwerdefihrerin
(Ei nsprechende) Ei nspruch ein. Der Einspruch wrde
darauf gestitzt, dalR der Patentgegenstand nicht neu,
jedenfalls nicht erfinderisch sei (Artikel 100 a) in
Ver bi ndung nmit den Artikeln 54 und 56 EPU), und die
Erfindung nicht so deutlich und vollstandi g of fenbart
sei, dall ein Fachmann sie ausfuhren kann (Artikel 100 b)
in Verbindung mit Artikel 83 EPU)

| m Ei nspruchsverfahren wurden fol gende Ent gegenhal tungen

genannt :

Dl: US-A-3 773 623,

D2: US-A-4 684 469, und

D3: A. Celler, Wchenblatt fiar Papierfabrikation, 2,
Seiten 49 - 58 (1984).

L1l Di e Ei nspruchsabteilung hat mt der Zw schenentschei dung
(Art. 106 (3) EPU) vom 30. Novenber 1994 das Patent auf
der Grundl age der am 27. Okt ober 1994 ei ngegangenen
Anspriche 1 bis 14 in geandertem Unfang

aufrechterhal ten

I n der Entschei dung wurde ausgefihrt, dalR die Erfindung

fdr ei nen Fachnmann ausf ihrbar sei. Ferner sei der
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CGegenstand des Anspruchs 1 neu und beruhe auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Vor dem Hi ntergrund des

St andes der Techni k, insbesondere US-A-3 773 623 (D1)
und US-A-4 684 469 (D2), wurde die dem Streitpatent
zugrunde |iegende Aufgabe darin gesehen, eine

umrel tfreundl i che Methode zu finden, bei der die

Schl eim und Bel agbi | dung i m Wasser kr ei sl auf

her abgeset zt wird. Di e beanspruchte LOsung, keine

Bi ozi de ei nzusetzen und dem Krei sl auf wasser, in
Abhangi gkeit von der organi schen Fracht, gezielt

| ebende, nicht-sessile M kroorgani snen von der G uppe
der Bakterien und Pilze zuzugeben, wirde als nicht
nahel i egend betrachtet.

Gegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef ldhrerin
Beschwerde ei ngel egt. In der Beschwerdebegrindung hat
di e Beschwer def Uhrerin di e Ausfihrbarkeit wegen

mangel nder O fenbarung und di e erfinderische Tatigkeit
bestritten. Wahrend der am 5. Februar 1998

dur chgef thrten mindl i chen Ver handl ung wurde auch die
Neuheit w eder bestritten. Imschriftlichen und
mindl i chen Verfahren hat die Beschwerdefihrerin im

wesent | i chen fol gendes geltend genacht:

Das Merkmal "nicht-sessil"” in Anspruch 1 habe keine
beschr ankende Bedeutung. Ferner wirden beim

Nor mal betri eb ei ner Papierfabrik imrer M kroorgani snen
in den Kreislauf gelangen. Des weiteren seien in D2
Ver gl ei chsbei spi el e angegeben, in denen WAsser, das im
wesent | i chen dem WAsser in einem zu reinigenden
Wasser krei sl auf entspreche, verwendet werde, dem

M kr oor gani smen, nicht aber Biozide, zugegeben wirden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei daher nicht neu.
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| m Zusammenhang mt dem Ei nwand mangel nder O f enbar ung
sei darauf hinzuwei sen, dall die Unterlagen kei nen

H nwei s enthielten, nach welchen Kriterien ein

M kr oor gani snus ausgesucht werden solle. Mt Blick auf
D3 sei festzustellen, dal in ei nem Papierfabrikwasser -
krei sl auf bereits ohne Zugabe von M kroorgani smen so
vi el e Bakterien vorhanden seien, dall die Zugabe der
relativ geringen Menge an Bakterien gemald Streit patent
kei nen Ei nfl ul3 haben kdnne. Es sei darauf hinzuwei sen,
dall unter den gemald Streitpatent besonders bevorzugten
M kr oor gani snen sich sol che Gattungen bef &nden, die
gerade zur Schl ei nmbi |l dung tendierten. Auch habe das
Merkmal "nicht-sessil"” fiar den Fachmann kei ne praktische
Bedeutung in dem Si nne, dall es die Auswahl erleichtern
kénnte. Unter der grofRen Anzahl von Bakteriengruppen,
die in der Beschreibung des Streitpatents aufgefthrt
sind, gabe es viele Arten, die sowhl sessil als auch
ni cht-sessil sein konnten. D e Zusammensetzung der in
der Beschrei bung des Streitpatents mt Handel snanen
angegebenen Trockenbakteri enkul turen sei nicht

vol | st andi g bekannt und wirde sich aulerdem i m Laufe der
Zeit andern. Es sei auch unklar, in welcher Menge die
M kr oor gani snen ei ngeset zt werden sollen. Der im
Streitpatent genannte Wert von "1" Bakterie je kg des
gesant en organi schen Kohl enstoffs (TOC) sei ungl aub-
wirdi g. Ferner sei der von der Beschwerdegegnerin in der
mindl i chen Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteil ung

ei ngerei chte Versuchsbericht Bestandteil der

eur opai schen Pat entannel dung Nr. 93 400 226. 2 der
Beschwer degegnerin, die in Kenntnis der zum Stand der
Techni k gehtérenden Lehre des Streitpatents, zum

eur opai schen Patent Nr. 558 360 gef Uhrt habe. Dies
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bel ege, dal3 sich die Auswahl von M kroorgani snen, die
si ch zur Durchfuhrung des beanspruchten Verfahrens

ei gnen, fidr den Fachmann nicht in naheliegender Wise
auf grund sei nes Fachwi ssens aus der Beschrei bung des
Streitpatents ergebe. Auch die Testergebni sse, die von
der Beschwerdegegnerin imschriftlichen Verfahren vor
der Ei nspruchsabteil ung ei ngereicht wurden, sowi e der im
Beschwer dever fahren vorgel egt e Versuchsbericht seien
ni cht geei gnet, die Durchfihrbarkeit des beanspruchten
Ver f ahrens nachzuwei sen. Di e vorgel egten Testversuche
sei en entweder fir eine Reinigung eines

Wasserkrei slaufes in techni schem Ma3stab ni cht
reprasentativ oder zeigten keine Wrkung, die sich der
Zugabe von M kroorgani snen ohne Bi ozid zuordnen |iel3e.

Zum Thema mangel nde erfinderi sche Tatigkeit sei

auszuf Uhren, dall das Verfahren gemal3 Anspruch 1 sich aus
der Konbi nation von D1 und D2 ergebe. |Insbesondere gehe
aus D2 hervor, dalR die Enzym ent hal t ende Bakt eri enkul tur
vom Bi ozid getrennt zugegeben werden kdonne, so dald es
nahel i egend sei, auf die Zugabe von Bi ozid ganz zu

verzi chten, wenn man ummel tfreundlich arbeiten wolle. Im
Hi nblick auf die Entscheidung T 939/92 (ABlI. EPA 1996,
309) sei festzustellen, dalR eine erfinderische Tatigkeit
ni cht anerkannt werden kdnne, wenn die geltend genachte
techni sche Wrkung nicht fur alle ausgewdhlten

Ausf Uhrungsfornen erwartet werden kdnne.

Di e Beschwerdegegnerin hat mt H nweis auf acht neue
Dokunmente (D7 bis D14) erw dert, dal es dem Fachmann
noglich sei, durch Versuche mt M kroorganisnen in einer
Unrgebung, die dem zu behandel nden Wasserkrei sl auf sehr

ahnlich sei, herauszufi nden, welche nicht-sessilen
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M kr oor gani snen geei gnet seien. Es sei auch denkbar,

ei nfach eine M schung von Bakterienstamen zuzugeben,
wobei sich die am besten angepal3ten Stanme weiter

entw ckel n wirden. Dazu kénne man nei st auf
handel subl i che Bakterienm schungen zurickgreifen, die
fur di e Behandl ung von Abwasser bekannt sind. Es sei
ferner darauf hinzuweisen, dal3 die Erfindung schon seit
dem 23. August 1993 i m G o3mafRst ab dur chgef thrt worden
sei. In bezug auf D3 sei anzumerken, dalR sich die darin
festgestel | te Bakterienpopul ati on auf eine bereits stark
verunreini gte Anl age bezi ehe, und dal} di e Tatsache, dal
ni cht -sessil e Bakterienstame nicht nehr in der Lage
seien, die Belagbildung in einer bereits schwer
verunreini gten Urgebung effektiv zu bekanpfen, nichts
tuber ihre Wrkung in einer noch nicht verunreinigten
Unrgebung aussage. Auch sei darauf hinzuwei sen, dal3

sel bst die von der BeschwerdefUhrerin stamrende spéatere
deut sche Pat ent annel dung DE- A-4 331 022, die Zugabe von
M kr oor gani smen zur Verm nderung von Schleim und

Bel agbi | dung i m Wasser krei sl auf ei ner Papierfabrik
erwahne und dabei andeute, dal die richtige Auswahl und
Dosi erung von ei nem Fachmann durch Versuche vor Ot

ermttelt werden kdnnten.

Zum Thema Neuheit sei auszuf thren, dal3, wenn in einer
bekannt en Papi erfabri k M kroorgani snmen in den
Wasser krei sl auf gerieten, dies unbeabsichtigt und
ungezielt geschehe. Die Vergleichsbeispiele in D2,
wonach Bakterien ohne Bi ozi de zugegeben werden, bezdgen

sich nicht auf einen Wasserkrei sl auf.

Zum Thema erfinderische Tatigkeit sei auszufihren, dald

durch die Erfindung das Problem der Schleim und
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Bel agbi | dung auf eine voéllig andere Wi se gel st werde.
Gemall dem Stand der Techni k werde durch Zugabe von

Bi ozi den oder Enzynen versucht, alle anwesenden

M kr oor gani snmen zu bekanpfen, wohi ngegen erfindungsgenald
durch Zugabe von | ebenden M kroorgani smen di e Bil dung
von unerwinscht en, bel agf or mrenden M kr oor gani snen

zur uckgedr angt wer de.

Wahrend der mindlichen Verhandl ung wurden drei neue
Anspruchssat ze ei ngerei cht. Anspruch 1 des Hauptantrags

lautet wie fol gt:

"Verfahren zur Herabsetzung der Schleim und

Bel agbi | dung i n Anl agen, in denen Wasser i m Krei sl auf
gef uhrt wird, ohne Zusatz von Bi ozi den, wobei dem

Krei sl aufwasser gezielt in Abhangi gkeit von der

or gani schen Fracht nicht-sessile, |ebende

M kr oor gani snen konti nui erlich zugegeben werden, die
durch i hre Nahrstof fauf nahme den i m Krei sl auf wasser

vor handenen schl eim und bel agbi | denden M kr oor gani snmen
di e Nahrstoffe entzi ehen, wobei die M kroorgani smen zur

G uppe der Bakterien und Pilze gehoren.”

Zu den neu ei ngerei chten Dokunenten (oben Punkt V)

gehor en:

I nfl uence of biofilmon efficacy of biocides on
corrosi on-causing bacteria, Costerton J. W &

Lashen E.S. 1984, WMaterials Performance 23(2), 13 - 17
(D11) und

Bacterial biofilnms in relation to internal corrosion

nmoni toring and bi ocide strategies, Costerton J. W ea,
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April 1988, Materials Performance 27(4), 49 - 53 (D14).
VII. D e Beschwerdefihrerin beantragte, die Aufhebung der

angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des

eur opai schen Patents Nr. 0 372 520.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, di e angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Patent auf der fol genden

G undl age aufrechtzuerhal ten

a) Anspriche 1 bis 13, eingereicht in der nindlichen

Ver handl ung al s Hauptantrag; oder

b) Anspruch 1, eingereicht in der mindlichen
Ver handl ung als Hlfsantrag 1; oder

c) Anspruch 1, eingereicht in der mindlichen
Ver handl ung als Hil fsantrag 2.

VIIl. Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die

Ent schei dung ver kindet .

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Hauptantrag

2.1  Zul assigkeit der Anderungen

Di e Anderungen werden durch die urspringlichen
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Unt erl agen gestitzt und erweitern den erteilten

Schut zunfang nicht. Sie erfillen also die Erfordernisse
der Artikel 123 (2) und (3) EPU und sind daher zul 4ssig.
D ese Feststellung wrde nicht bestritten, so dal sich

wei t ere Ausf uhrungen hierzu erubrigen

O f enbarung genaR Artikel 83 EPU

Gemall Anspruch 1 werden demin einem Kreislauf gefuhrten
Wasser kontinuierlich soviel nicht-sessile | ebende

M kr oor gani snmen zugegeben, dalR auf grund der

Nahr st of f auf nahnme der sel ben den i m Krei sl auf wasser

vor handenen schl eim und bel agbi | denden M kr oor gani snen
di e Nahrstoffe entzogen werden, wodurch die Schleim und
Bel agbi | dung i n der Anl age herabgesetzt w rd.

Der Begriff "nicht-sessile M kroorganisnen" wird in der
Beschrei bung des Streitpatents erl autert. Danach fallen
unter diesen Begriff M kroorganisnen, die keine oder -
gegentber den in der Anlage vorhandenen schleim und
bel agbi | denden M kr oorgani snen - nur eine geringe

Nei gung haben, sich an Qoberfl achen festzusetzen. Die
"Nicht-Sessilitat" ist also eine Eigenschaft, die erst
bei der Interaktion zwi schen dem M kr oor gani snmus und
sei ner walri gen Ungebung zum Tragen komt und auch erst
zu di esem Zei t punkt feststellbar ist. M kroorgani snen
aus der gl eichen taxonom schen G uppe kénnen in

Abhéangi gkeit von Sauerungsgrad, Tenperatur,

Nahr st of f angebot, Tensidgehalt usw. in einer bestimmten
Ungebung sessil sein, in einer anderen jedoch nicht. Es
steht also nicht imWderspruch zu ei ner noglichen
Verwendung als "nicht-sessile Bakterien" im Sinne des

Streitpatents, wenn - w e die Beschwerdef threrin geltend
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macht - einige Vertreter der in der Beschrei bung des
Streitpatents enthal tenen Liste ndglicher Bakterien als
Schl ei nbi | dner bekannt sind. Dabei ist auch in Betracht
zu zi ehen, dal3 sich innerhalb der gleichen Bakterienart
viele Stamme mt unterschiedlichen Eigenschaften

befi nden. Dar tber hinaus ist der Ausdruck "sessil"
gegeniuber "schwi nmrend" (nicht-sessil) aus der

ei nschl agi gen Fachliteratur bekannt; vgl. D11 (Seite 13)
und D14 (Seiten 49 und 53): "sessile" versus "planctonic
(floating)". Der Fachmann kann daher feststellen, ob in
ei nem zu behandel nden Wasserkrei sl auf ein M kro-

organi smus i m Sinne des Streitpatents sessil oder nicht-
sessil ist.

.2.2 Das Verfahren gemal3 Anspruch 1 ist nicht auf einen
besti mmt en Wasserkrei sl auf beschrankt. Auch ist die
Ursache fur die Herabsetzung der Schleim und

Bel agbi | dung, namich der Entzug der Nahrstoffe, ein
Phanonen, das bei Zugabe von sich vernmehrenden, also

| ebenden M kroorgani smen grundsatzlich auftritt und das
unabhéangi g von der Beschaffenheit dieser M kroorganisnen
ist. DaB imPrinzip sehr viele Arten von M Kkroorgani smen
far die Durchfihrung des beanspruchten Verfahrens in
Betracht konmmen, ist also in der Natur der Sache
begrindet. Der Fachmann muf3 al so herausfi nden, wel che

M kr oorgani snen in dem zu behandel nden Krei sl auf wasser
gut gedei hen, ohne sessil zu werden. Als Beispiel im
Zusanmmenhang mt der Behandl ung von Krei sl aufwasser in
Papi ermaschinen wird im Streitpatent die Verwendung

ei ner i mHandel erhaltlichen Trockenbakteri enm schung
mt der Bezeichnung "DBC plus Typ A2" vorgeschlagen. Im
Hi nblick auf di e Behandl ung von Kihl wasserkreislaufen in

Raffinerien wird ei ne andere i m Handel erhaltliche
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Trockenbakt eri enm schung vorgeschl agen. Die
Beschwer def Ghrerin hat hierzu vorgebracht, dal die
Zusanmmenset zung di eser Bakterienm schungen nur teilweise
gekl &rt sei und sich im Laufe der Zeit auch andern
kénne. Wil es jedoch fur den techni schen Effekt,
nam i ch di e Herabset zung der Schleim und Bel agbi | dung,
auf di e genaue Zusamrenset zung der Bakteri enm schung

ni cht ankommt, kann di eses Argunent die Durchf thrbarkeit
nicht in Frage stellen. D e Beispiele geben dem Fachmann
jedenfalls einen H nweis, welche Arten von

M kr oorgani snmen in Betracht kommen.

I n ei nemvon der Beschwerdegegnerin vorgel egten

Ver suchsbericht (D6) wurde nachgew esen, dal} bei einer
Papi er maschi ne durch Zugabe von "DBC plus Typ A2"
anstatt des Ublichen Biozids "Biochent zum Krei sl auf -
wasser, nach vorhergehender Unterdrickung der Schleim
und Bel agbi | dung, ein ruhiger und probl em oser Lauf Uber
vi el e Wochen hi nweg aufrechterhalten werden konnte. Dies
deutet darauf hin, dal die Schleim und Bel agbil dung
auch durch die alleinige Zugabe von Bakterien

unt erdriickt werden kann. Fur di e Behauptung der
Beschwer def Uhrerin, der problen ose Lauf kdénne auch dem
ver bl ei benden Bi ochem zugeschri eben werden, gibt es

kei nen Beweis. I m Normal betrieb werden Bi ozi de

regel maf3i g zugegeben (vgl. D2, Spalte 4, Zeilen 36 -
41), was darauf hindeutet, dall die Biozide nach einiger
Zeit aus dem Krei sl auf ausgetragen oder unw rksam

wer den. Auch wenn der Versuch gemal3 D6 die Wrksankeit
der Bakterien vielleicht nicht zweifelsfrei beweist, ist
er sicherlich noch kein Indiz fir eine Unw rksankeit der
Erfi ndung. Wenn ein Ei nsprechender di e AusfUhrbarkeit

ei ner Erfindung bestreiten will, dann obliegt ihm auch
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di e Bewei sl ast, es sei denn die Ausfuhrbarkeit ist schon
auf Gund von el ementaren naturw ssenschaftlichen
Uber | egungen zweifel haft. Imvorliegenden Fall ist die
in der Beschreibung des Streitpatents gegebene Erkl arung
far die Wrksankeit einleuchtend. D e Beschwerdefdhrerin
hat dagegen keinen Beweis fur eine Unw rksankeit

vorgel egt. Di e Kanmer geht daher davon aus, dall mt der
Zugabe von geei gneten, nicht-sessilen M kroorgani snmen
die Schl eim und Bel agbil dung i n ei nem Wasser kr ei sl auf
her abgeset zt werden kann.

D e Kanmmer kann nicht erkennen, warum di e Auswahl

geei gneter M kroorgani snen ei nem Fachmann ni cht zunut bar
sein soll. Abgesehen von den H nweisen im Streitpatent,
wi rd der Fachmann, der das beanspruchte Verfahren
ausfiuhren wll, die bereits imKrei sl aufwasser

vor handenen M kroorgani snen anal ysi eren und di e unter
den betreffenden Betriebsbedi ngungen nicht-sessilen
auswahl en. Wenn er darunter welche findet, die i mHandel
erhaltlich sind, kann er diese einfach nach einer
mechani schen Rei ni gung der Anl age gezielt und
kontinuierlich dem Krei sl auf wasser zugeben. Sind sol che
ni cht -sessil en M kroorgani snmen ni cht i m Handel
erhaltlich, dann ist es einem Fachmann zuzunuten, diese
sel bst zu ziuchten. Das Argunent der Beschwerdef tGhrerin,
das EPA habe in Kenntnis des Streitpatents fur die

Ver wendung ei ner bestimten Bakterienart zum gl ei chen
Zweck ein Patent erteilt, und damt eingestanden, dafl}
di e Auswahl eines geei gneten M kroorgani snus auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe und daher einem

Dur chschni ttsfachmann ni cht zugemut et werden konne,

Uber zeugt di e Kamrer nicht vom Gegenteil. D e Kamer

kann nachvol | zi ehen, dal es nicht einfach ist, eine
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besti mmt e Bakterie mt herausragenden Ei genschaften zur
Bekanpfung von Schl eim und Bel agbi | dung zu finden. Eine
sol che Auswahl kann auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen. Fur di e Ausfihrbarkeit im Sinne von

Artikel 83 EPU kommt es jedoch nicht darauf an, wie gut
das beanspruchte Verfahren gegenuber herkdmm i chen
Ver f ahren abschnei det; vielnmehr ist entscheidend, ob bei
der Ausfihrung des beanspruchten Verfahrens die geltend
gemachte Wrkung Uberhaupt eintritt. Di e Beschwerde-
fdhrerin hat nicht glaubhaft gemacht, daR die Auswahl
von w rksamen M kroorgani snen fiur den Fachmann
unzunut bar ware. Sie hat im Gegenteil in ihrer eigenen
spat eren deutschen O fenl egungsschrift DE-A-4 331 022
(Spalte 4, Zeilen 44 - 57), unter H nweis auf das
Streitpatent, selbst angedeutet, dall es zur Bekanpfung
von Bel agbi | dung i n Wasserkrei sl aufen vorteil haft ist,
Bakt eri en zuzugeben, und dall der Fachmann di e geei gneten
Bakterien durch Versuche ermtteln kann.

. 2.4 Auch das weitere Argunent der Beschwerdef threrin, dal3
ni cht nur die Auswahl der Art, sondern auch di e Auswahl
der Menge der zuzugebenden M kroorgani snmen ni cht

zunut bar ware, weil die Angaben hierzu im Streitpatent
sehr breit und teilweise ungl aubwirdi g seien, vernag die
Kammer nicht zu Uberzeugen. Aus ahnlichen G inden w e
oben in bezug auf die Art der M kroorgani snmen

ausgef ihrt, kann auch die w rksanme Menge von ei nem
Fachmann durch rel ativ einfache Versuche ermttelt

wer den. Ungl aubwirdi ge Grenzwerte wird ein Fachmann
aulBler Acht | assen. Das Vorhandensein derarti ger
Grenzwerte i st kein Argurment gegen die Ausfuhrbarkeit,
wenn di e sonstigen Angaben in der Beschrei bung des

betref f enden Patents es dem Fachmann ernbglichen, die
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Erfi ndung auszuf thren.

Auch dem Argument, dal es aus D3 bekannt sei, dal3 das
Krei sl aufwasser in einer bekannten Papi ermaschi ne
bereits Bakterien gemal3 Streitpatent enthalte, ohne dald
di ese wi rksam sei en, kann die Kanmer nicht fol gen. Es

i st dem Fachmann nam ich klar, dall die Wrksankeit
abhéngi g i st von der relativen Menge der nicht-sessilen
Bakt eri en gegeniber der Menge der sessilen Bakterien.
We imPatentanspruch 1 angegeben, wird die Bildung von
Schl ei mund Bel ag herabgeset zt; bereits gebil dete Bel age
wer den aber nicht abgebaut. Wenn daher die Schleim und
Bel agbi | dung bereits weit fortgeschritten ist, kdnnen
auch die nicht-sessilen Bakterien di esen Zustand ni cht
mehr &andern. Damt ist dem Fachmann kl ar, dafl} das
beanspruchte Verfahren nur zum Ziel fuhrt, wenn die

ni cht -sessilen M kroorgani snen gl ei ch nach der

mechani schen Rei ni gung der Anlage in betréachtlichen
Mengen zugef hrt werden. Di ese Bedi ngung ist so

sel bstverstandlich, dall sie nicht als separates Merknal
i m Pat ent anspruch auf gef hrt werden nuf3.

Di e Kanmer ist daher der Meinung, dal3 die Erfindung
gemald Anspruch 1 so klar und voll stéandi g of fenbart
wur de, dalR ein Fachmann si e ausfihren kann. D e
Erforderni sse des Artikels 83 EPU sind sonmt erfullt.

Neuhei t

| m Zusammenhang mt dem Ei nwand nangel nder Neuheit
wurde, von Seiten der Beschwerdeflhrerin vorgetragen
dall bei einemindustriellen Wasserkreislauf imer ein

standi ger Eintrag von M kroorgani snen vor handen sei .
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Somt seien auch bei herkdnmm i chen Anl agen, bei denen
Wasser ohne Biozid imKreislauf gefuhrt wird, die

Bedi ngungen des Anspruchs 1 erfullt. Abgesehen davon,
dall kein konkretes Beispiel fur einen Wasserkrei sl auf
ohne Zugabe von Bi ozi den vorgel egt wurde, ist nach
Auf f assung der Kanmer di e anspruchsgeniéf3e Bedi ngung, dafl3
dem Krei sl auf wasser gezielt in Abhéngi gkeit der

organi schen Fracht nicht-sessile M kroorgani smen
zugegeben werden, bei den bekannten Wasserkrei sl duf en
nicht erfiallt.

. 3.2 Dokunment D2 betrifft ein Verfahren, bei dem durch Zugabe
ei nes Enzyns die anti-biologische Aktivitat eines

Bi ozids in einemindustriellen Wasserstrom erhdéht w rd.

| nsbesondere wird auf die Verwendung in Wasserstronen
der Papierindustrie hingew esen (Spalte 1, Zeilen 20 -
22). D2 enthalt Vergleichsbeispiele, in denen eine ein
Enzym ent hal t ende Zel | kul tur ei ner bakterienhaltigen
waRri gen Loésung zugegeben wird. Diese Zell kultur enthalt
auch di e das Enzym produzi erenden M kr oor gani snen. D2

i st jedoch nicht zu entnehnen, dal di e zugegebene
Zel | kul tur | ebende M kroorgani snen enthalt. Auch gibt es
kei ne O fenbarung, dal man di e Zell kul tur, ohne Zugabe
von Bi ozi den, ei nem Wasserkreislauf zugibt. Fur die
Bekanmpfung von Schl eim und Bel agbi |l dung in Anl agen, in
denen Wasser gefihrt wird, wird die Zellkultur nur

zusat zlich zu bestimten Bi ozi den ei ngesetzt. Das

Ver fahren gemald Anspruch 1 wird also auch von D2 ni cht
neuhei t sschadli ch getroffen. Keine der dbrigen

Ent gegenhal tungen enthéalt alle Merknmal e des Anspruchs 1.
D e Gegenst ande der gel tenden Patentanspriche 1 bis 13

sind somt neu.
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Erfinderi sche Tatigkeit

Dokurment D1 betrifft di e Bekanpfung von Schl ei nbi | dung
in Industriewasser, insbesondere in Wasser von

Papi erfabri ken. Hi erzu wird dem Wasser das Enzym Levan
Hydrol ase zugefidhrt, indem man getrocknete, abgetottete
M kr oor gani snen, di e di eses Enzym produzi eren, zugi bt.
Dokunment D2 nimt Bezug auf D1 (Spalte 3, Zeilen 45 -
47). Das Verfahren genmald D2 kann daher als eine

Wei t erentw ckl ung des Verfahrens genmal3 D1 betracht et
wer den und of fenbart di e Bek&npfung von Schl ei mbi | dung
durch ei ne Konbi nati on des Enzyns Levan Hydrol ase mt
besti mten Bi oziden. We weiter oben schon erwédhnt, wrd
gemall D2 das Enzym al s Zel | kul tur zugefigt, wobei offen
bl ei bt, ob die M kroorgani smen we in D1 vorher

abget 6tet werden. Wil D2 die Abtotung der M kro-

organi smen nicht erwahnt, wrd D2 als nachstliegender
Stand der Techni k betrachtet.

Ausgehend von D2 kann die der Erfindung zugrunde

| i egende techni sche Aufgabe darin gesehen werden, eine
umrel tfreundl i chere Met hode zur Beké&npfung von Schleim
und Bel agbi | dung in Anl agen, in denen Wasser im
Krei sl auf gefuhrt wird, bereitzustellen. D ese Aufgabe
wird auch in der Beschrei bung des Streitpatents erwahnt
(Spalte 2, Zeilen 38 - 42).

Zur Lo6sung di eser Aufgabe wird gemal3 Anspruch 1

vor geschl agen, auf die Zugabe von Bi oziden zu verzichten
und dem Krei sl aufwasser gezielt in Abhangi gkeit der

or gani schen Fracht nicht-sessile | ebende M kroorgani snen
konti nui erlich zuzugeben. Wil auf umaeltbel ast ende

Bi ozi de verzichtet wird und es, w e oben ausgef Uhrt,
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gl aubhaft ist, dal durch die Zugabe von nicht-sessilen
M kr oor gani snen die Schl eim und Bel agbi | dung her ab-
geset zt werden kann, ist die Kammrer der Uberzeugung, daR
di e gestellte Aufgabe auch tatsachlich gel 6st wurde.

2.4.3 Es bleibt zu untersuchen, ob die Lésung gemal3 Anspruch 1
i n nahel i egender Wi se aus dem Stand der Technik
hervorgeht. D2 enthalt keinen H nweis, dall man auf die
Zugabe von Bi ozi den verzichten kann. I m CGegenteil, aus
den Ver gl ei chsbei spi el en geht hervor, dal3 in Proben ohne
Zugabe von Biozid zur Zellkultur die Menge an
kol oni ef or menden Ei nheiten (Colony Form ng Units) hoher
ist als in Proben ohne Zellkultur und Bi ozid. Genmald
Spalte 4, Zeilen 45 - 48, sollen die Enzyne bevorzugt
ortlich getrennt von den Bi ozi den zugegeben werden. D es
bedeut et jedoch kei neswegs, dall auf di e Zugabe von
Bi ozid verzichtet werden kann. Nach D2 (Anspruch 1)
wer den di e Enzynme zur Verstarkung der Wrkung des
Bi ozi ds zugegeben. Ein Verzicht auf Biozid stinde im
W der spruch zur Lehre von D2.

2.4.4 We bereits erwahnt, offenbart D1 di e Zugabe abget oteter
Zel | kul turen. D ese konnen sowohl mt als auch ohne
Bi ozid verwendet werden (Spalte 2, Zeilen 5 - 9). D e
rei ni gende Wrkung der abgetoteten Zellkulturen wird in
D1 aber ausschliel3lich den Enzynmen zugeschri eben; eine
Verringerung des Nahrstof fangebots fiur die schleim und
bel agf or renden M kr oorgani smen wird nicht angeregt. D1
gi bt al so, weder fur sich betrachtet noch in der
Konmbi nation mt D2, einen H nweis auf die im

Streitpatent gegebene L6sung der genannten Auf gabe.

2.4.5 Auch D3 befalit sich mt der Bekanpfung von Schleim und
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Bel agbi | dung i m Krei sl auf wasser der Papierindustrie. A's
ei nziges wirksames Mttel wrd dabei die Zugabe von

Bi ozi den erwdhnt (Abschnitt 4.2). Fur die LOsung genald
Streitpatent gibt es keinen Hinweis. Die Ubrigen, vor
dem Prioritatsdatumverdffentlichten, im Verfahren
befi ndl i chen Dokunmente geben dem Fachmann ebensoweni g

ei ne Anregung fur di e beanspruchte Losung.

Mt H nweis auf die Entscheidung T 939/92 (ABI.

EPA 1996, 309) hat di e Beschwerdefihrerin noch geltend
gemacht, dal} die erfinderische Tatigkeit nur dann

aner kannt werden kdnne, wenn sich der gesante Unfang der
i m Pat ent beanspruchten L6sung mt einer technischen
Wrkung rechtfertigen [a&Rt, d. h. wenn di ese Wrkung bei
i mwesentlichen allen unfal3ten Ausfihrungsfornen
erwartet werden darf. D e Kammer fol gt dieser

Auf f assung, kann jedoch im Streitpatent keine
anspruchsgenmafllen Ausf Uhrungsfornen erkennen, die nicht
di e techni sche Wrkung der Herabsetzung der Schleim und
Bel agbi | dung erwarten lieRen. Weil, w e oben ausgefihrt,
di e Ursache der Wrkung, nadmich die Verringerung des
Nahrungsangebots fur die schleim und bel agbil denden

M kr oor gani snen, sehr all geneiner Natur ist, und die
Beschwer def Uhrerin kei ne Bewei se geliefert hat, die eine
Unw rksankeit fur bestimte Ausfihrungsfornen gl aubhaft
bel egen, sind imvorliegenden Fall die in T 939/92
genannten Grundsatze fir di e Anerkennung der

erfinderischen Tatigkeit erfiallt.

Aus di esen G unden ist die Kammer der Auffassung, dald
das Verfahren genal3 Anspruch 1 sich fir den Fachmann
ni cht in naheliegender Wi se aus dem Stand der Technik

ergi bt und somt auf einer erfinderischen Tatigkeit
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beruht. Di e auf Anspruch 1 zurickbezogenen abhéangi gen
Anspriuche 2 bis 11 beziehen sich auf besondere

Ausf iihrungsarten (Regel 29 (3) EPU) des Verfahrens genaR
Anspruch 1; di e Cegenstande di eser Anspriche beruhen
daher ebenfalls auf einer erfinderischen Tatigkeit. D e
Anspriuche 12 und 13 betreffen Anwendungen des
beanspruchten Verfahrens und enthalten alle Merkmal e des
Anspruchs 1. D e Gegenstande di eser Anspriche beruhen

somt auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.
2.5 Wei | dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben

wird, koénnen die Hilfsantrage aul3er Betracht Dbl ei ben.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wrd an die Einspruchsabteilung mt
der Anordnung zuruckverw esen, das Patent mt den

Ansprichen 1 bis 13 gemalR Hauptantrag und ei ner noch
anzupassenden Beschrei bung aufrecht zuer hal t en.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
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A. Townend G Wassenaar
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