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Sachverhalt und Antréage

2551.D

Di e Beschwerdefuhrerin (Ei nsprechende 1) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung Gber die

Zur uckwei sung der Ei nspriche gegen das Patent

Nr. O 706 583 Beschwer de eingel egt.

Mt den Einsprichen der Einsprechenden | und Il war das
gesante Patent im H nblick auf Artikel 100 a) EPU
(erfinderische Tatigkeit) angegriffen worden.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der im
Artikel 100 a) EPU genannte Ei nspruchsgrund der

mangel nden erfinderischen Tatigkeit der
Aufrechterhal tung des Patents in unveranderter Form

ni cht ent gegenst tnden.

D e Einspruchsabteil ung hat hauptsachlich fol gende
Ent gegenhal t ungen ber tcksichti gt:

DI = EP-A-0 510 989,

D3 = EP-A-0 054 083,

D4 = Verordnung Uber Trinkwasser und uber Wasser fir
Lebensm ttel betriebe(Tri nkwasserver ordnung -
Trinkw) vom 05.12.1990, BG&B 1., Teil 1,

Seiten 2613-2629,
D5 = Prospektblatt AQUADCSIL - T86,
D6 = Anlage 3 "Fax von H. Marquardt and

Hr. Schul t hei ss vom 12. 02. 93",
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D7 = Anlage 4 "Anschrei ben von H. Marquardt an
Hr. Schul t heiss vom 12. 02. 93",

D8 = Anlage 5 "Rechnung vom 23.02. 1993 an Krei swer ke
a pe"

D9 = Anlage 6 "Herstellungsanwei sung fur AQUADCSIL -
T6.2" und

D10 = ROnmpps Chem e-Lexi kon, 6. Aufl age, 1966,
Seite 3127 - 3128.

1. Am 1. Okt ober 2003 fand ei ne mindli che Verhandl ung vor
der Beschwerdekanmer statt. Di e ordnungsgenméall gel adene
Ei nsprechende 11 hat, wie schriftlich vorangekindi gt, an
der mindl i chen Verhandl ung ni cht teil genonmen.

i) D e BeschwerdefUhrerin beantragte, die
angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das

Pat ent zu wi derr uf en.

i) D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
beantragte, die Beschwerde zurickzuwei sen
(Haupt antrag), und hil fswei se di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e
Aufrechterhal tung des Patents mt den Ansprichen 1
bis 8, eingereicht mt Schrei ben vom 17.02. 2000.

I11. D e unabhangi gen Anspriche 1 und 7 gendal3 Streitpatent
lauten wie fol gt:

"1. Fl ussiges walriges Konzentrat in Form ei ner
honmogenen LOsung, enthaltend Silicationen und in Form
ei nes Kal i unsal zes ei ngebrachte O thophosphationen, zum

2551.D
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Ei nsatz in Verfahren zum Korrosi onsschutz von
Trinkwasser | ei tungen aus unl egi ertem oder

ni edri gl egi ertem Stahl, wobei das Konzentrat m ndestens
8 Gew. -% Silicat, berechnet als Si®, und m ndestens 3
Gew. - % Ot hophosphat, berechnet als PO, enthalt."”

"7. Verfahren zur Korrosionschutzbehandl ung von
Trinkwasser| ei tungen aus unl egi ertem oder niedrig

| egi ertem Stahl, dadurch gekennzei chnet, dal3 dem

Tri nkwasser fl Ussige wallri ge Konzentrate nach ei nem oder
nmehreren der Anspriche 1 bis 6 zudosiert werden. "

Di e Beschwerdefiuhrerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen
f ol gendes vor getragen

Das Konzentrat gemdld demerteilten Anspruch 1 des
Streitpatents unterscheide sich vom aus der

Ent gegenhal tung D5 bekannte Konzentrat "AQUADOSIL - T6"
nur dadurch, dass die Othophosphationen in Form ei nes
Kal i unmsal zes ei ngebracht worden sind.

Di e Aussage imzweiten Absatz auf Seite 2 der

Ent gegenhal tung D5 fihre in ihrer Unkehr zwangsl aufig zu
der Aufgabenstel |l ung erhéhter Lagerbestandi gkeit bei

ti efen Tenperaturen.

Aus der Entgegenhaltung D1, Seite 4, Absatz 2, sei
bekannt, dal der Kationenanteil des Othophosphates eine
Rolle fur die LOslichkeit spiele, und aus der

Ent gegenhal tung D10, Spalte 3128, Absatz 1, sei auch
bekannt, dal3 Kal i unphosphat e gegentber entsprechenden
Nat ri umver bi ndungen | eichter 16slich seien. In |ogischer

Konsequenz sei es wegen der im all genei nen héheren
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Wasser| 6slichkeit von Kaliunsal zen gegenuber

Nat ri unsal zen nahel i egend gewesen, Silicat und Phosphat
al s Kaliunsal z ei nzusetzen, wi e auch auf Seite 2,

Zeilen 53 bis 55 des Streitpatents ausgefuhrt werde. Die
Ent gegenhal tung D4 zeige auf Seite 2624, dald die

Tri nkwasserverordnung als Silikatzusatze fur Trinkwasser
lediglich Natriunsilikate zuliel3e, wahrend fir das

Ot hophosphat aufer Natri unort hophosphat auch

Kal i unmort hophosphat und das relativ schlechtl dsliche

Cal ci unort hophosphat zugel assen sei en.

Bei Bertcksi chtigung dessen, was die

Tri nkwasser verordnung ( Ent gegenhal tung D4) vorschrei be
und was der Durchschnittsfachmann, etwa aus D10,
bezuglich der LoOslichkeiten der Phosphate gewusst habe,
gebe es ei ne Ei nbahnstrallensituation imSinne der

Ent scheidung T 192/82 fir einen Austausch allein des
Nat ri unort hophosphat es gegen Kal i unort hophosphat. Um
dabei den groRtnodglichen Effekt zu erzielen, |ag es auf
der Hand, das gesante schwerer | 6sliche

Nat ri unort hophosphat gegen das |eichter |086sliche

Kal i unort hophosphat auszut auschen.

Sel bst unter der Annahne, der Fachmann habe aufgrund der
Tri nkwasserver ordnung ( Entgegenhal tung D4) auch

Ver anl assung gesehen, das Natri unorthophosphat des
Konzentrats "AQUADOSI L- T6" gegen Di phosphat e,

Tri phosphat e oder Pol yphosphat e auszutauschen, wéare der
Aust ausch gegen Kal i unort hophosphat dennoch nur ei nes

von weni gen gl ei chwertigen Alternativangeboten gewesen,
das der Fachmann ohne weiteres in Betracht gezogen héatte.

Auch ausgehend von der Entgegenhaltung D3 als
nachstli egendem St and der Techni k wirde der Fachmann
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unt er Berucksichtigung der in den Entgegenhal tungen D1,
D4 und D10 ent haltenen I nformati onen ohne erfinderisch
tatig zu werden zum CGegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents kommen.

Daher beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit.

Di e Beschwerdegegnerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen
f ol gendes vor getragen

Es gehe bei m Konzentrat genmdl3 demerteilten Anspruch 1
des Streitpatents darum bei tiefen Tenperaturen eine
Ausf al l ung von Natri unphosphat aus dem Konzentrat zu
ver hindern. Die an sich bekannte, leichtere LOslichkeit
von Kal i unphosphat gegentber Natri unphosphat spiele

hi erfir keine Rolle.

AulRer der Entgegenhaltung D5 betreffe keine der in
Betracht gezogenen Entgegenhal tungen ein Konzentr at

ei ner wassrigen Korrosionsschutzl 6sung oder spreche das
Probl em der Lagerf&hi gkeit bei tiefen Tenperaturen eines
sol chen Konzentrats an. Daher koénne der Fachmann auch
kei ner di eser Entgegenhal tungen ei nen H nwei s darauf
ent nehnmen, eine Ausfallung von Natriunphosphat bei

ti efen Tenperaturen dadurch zu verhindern, dass in dem
durch di e Entgegenhal tung D5 bekannten Konzentrat die
Phosphati onen als Kaliunsalz an Stelle von Natriunsal z
ei ngebracht werden.

Daher beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit.
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\Y/ Di e am Beschwerdeverfahren beteiligte Ei nsprechende |
hat zur Sache nicht Stellung genommen.

Ent schei dungsgr inde

1. Haupt ant r ag

1.1 Erfinderi sche Tatigkeit

1.1 Nachst konmender Stand der Techni k

Die Parteien sind davon ausgegangen, dass das Produkt

" AQUADCSI L- T6", siehe Entgegenhal tungen D5 bis D9, zum
Stand der Techni k gemalR Arti kel 54 (2) EPC gehdrt. D e
Kamrer sieht keinen Grund, diese Annahme in Frage zu
stell en.

Es besteht auch Ei nvernehnen, dass das in der

Ent gegenhal tung D5 als fl Ussi ges wassriges Konzentr at
zum Korrosi onsschut z von Tri nkwasser syst enen

beschri ebene "AQUADCSI L- T6" den nachst komrenden St and
der Techni k zum Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents bil det.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents

unt erschei det sich von di esem bekannten Konzentr at
dadurch, dass die Othophosphati onen in Form ei nes

Kal i unsal zes ei ngebracht sind. D eses unterschei dende
Mer kmal bewi rkt, dass das Konzentrat eine verbesserte
Tenperaturstabilitat bei der Lagerung bei tiefen
Tenperaturen von +4°C aufwei st, siehe Seite 5, Tabelle 1
des Streitpatents.

2551.D
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Auf gabe

Der Erfindung des Streitpatents |iegt daher die Aufgabe
zugrunde, das aus der Entgegenhal tung D5 bekannte

Kor r osi onsschut zkonzentrat far Trinkwasserl eitungen so
zu verbessern, dass es auch bei tiefen Tenperaturen von
unter +8°C | agerstabil ist.

D ese Aufgabe leitet der Fachmann auch ohne weiteres aus
der Angabe der Entgegenhal tung D5 ab: "AQUADCSIL - T6

i st zweckmalRig nur in Raunen mt einer Tenperatur nicht
unter +8°C zu |l agern”. Denn di ese Angabe wird dem
Fachmann dann al s Ei nschrénkung, d.h. als Problem
auf f assen, wenn er beabsichtigt das Konzentrat
"AQUADCSI L - T6" bei tiefen Tenperaturen von unter +8°C,

etwa imWnter imFreien, zu | agern.

Losung

D ese Aufgabe wird gemall Anspruch 1 des Streitpatents
dadurch gel 6st, dass das Konzentrat "AQUADCSIL - T6" so
abgedndert wird, dass die Othophosphationen in Form

ei nes Kal i unsal zes ei ngebracht werden.

Zu di eser erfindungsgenmafRen L6ésung kann aus dem St and
der Techni k aus fol genden G inden kei ne Anregung

ent nonmen wer den:

AulRer der Entgegenhaltung D5 betrifft keine der

vor | i egenden Ent gegenhal tungen ein Konzentrat einer
wassri gen Korrosionsschutzl 6sung oder spricht das
Probl em der Lagerfé&hi gkeit bei tiefen Tenperaturen eines

sol chen Konzentrats an.
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Aus der Ent gegenhal tung D5 kann zwar di e der Erfindung
zugrunde |iegende Aufgabe abgeleitet werden (vgl

Pkt. 1.1.2), jedoch enthalt diese Entgegenhal tung kei ne
Anregung, irgendetwas in demdarin beschri ebenen Produkt
"AQUADCSI L - T6" zu verandern, umdie erfindungsgenmille
Auf gabe zu | dsen.

D e Entgegenhal tung D1 offenbart di e Verwendung einer
"synergeti schen Konbi nation” von Natriunsilikat und

Ot hophosphat in Trinkwassersystemnmen zur Reduzi erung der
Korrosion von C Stahl und der Inhibition der Ausfallung
von gel 6sten Mh und Fe sow e der Reduzierung von

gel 6sten Pb. Das Kation des O'thophosphats kann aus der
G uppe der Alkalinetalle Li, Na, K und NH: oder

Konbi nati onen davon mt den Erdal kalinetallen My, Ca und
Ba ent nommen werden, siehe Seite 4, Zeilen 15 - 16. Al's
bevor zugtes Ot hophosphat w rd Natri unorthophosphat

vor geschl agen, siehe Seite 4, Zeilen 24-29. |n der

Ent gegenhal tung D1 wird nur die Herstellung bzw

Ver wendung von zwei Konzentraten angegeben, die dem

Tri nkwasser getrennt zudosiert werden, siehe Seite 5,
Zeilen 16 - 18. Eine einzige wassrige Losung, welche
sowohl Silicationen als auch Othophosphat in Form von
Kal i unort hophosphat enthalt, wird an keiner Stelle der
Ent gegenhal tung D1 erwdhnt oder dem Fachmann nahegel egt.

Unt er der |aufenden Nunmer 10a auf Seite 2624 der
Ent gegenhal tung D4 wird eine Liste von zur

Tri nkwasser auf ber ei tung zugel assenen Zusat zstof f en
angegeben, wel che zur Hemmung der Korrosi on geeignet
sind. Auf dieser Liste stehen Natrium, Kalium bzw
Cal cium ortho-, di- bzw polyphosphate. Eine

I nformati on Uber die Lagerfahigkeit bei tiefen

Tenperaturen von unter +8°C von walri gen Konzentraten
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di eser Zusatzstoffe in Form ei ner honopgenen,
Silicationen und Othophosphati onen enthal tenden Lésung,
i st der Entgegenhaltung D4 nicht zu entnehnen.

I n der Entgegenhaltung D10 wird die bessere
Wasser | 6slichkeit der Kaliunphospate gegenuber

ent sprechenden Natri unphosphat en angesprochen. Die
Lagerf ahi gkeit bei tiefen Tenperaturen von unter +8°C
von wassrigen Konzentraten di eser Phosphate ist in der
Ent gegenhal t ung D10 ni cht angespr ochen.

Da keine der Entgegenhal tungen D1, D4 oder D10 das
Probl em der Lagerfahi gkeit bei tiefen Tenperaturen von
unter +8°C von waldri gen Konzentraten in Form einer
honogenen, Silicationen und O thophosphati onen

ent hal t enden L6sung anspricht, koénnen di ese

Ent gegenhal t ungen dem Fachmann auch kei nen H nweis zur
Losung di eses Probl ens geben.

Auch der Entgegenhal tung D3 kann kein H nweis zur
Herstel l ung ei nes | agerstabil en Konzentrates genmal3 der
Erfi ndung entnommen werden, da sie nur M schungen in
Form von verdinnten Wasser| 6sungen betrifft, welche als
War netbertragungsmttel in Heizungskessel eingefillt
wer den, und wel che im ubrigen kein Kaliunorthophosphat
sondern Natri unorthophospat enthalten (vgl. Seite 2
Zeilen 54 - 69).

Der imletzten Absatz der Seite 2 des Streitpatents
angegebene CGedankengang, auf den di e Beschwerdef Ghrerin
u. a. ihre Argunentation bezlglich des Naheliegens der
Erfindung statzt, gibt nach Ansicht der

Beschwer degegnerin und der Kammer den Gedankengang des
Erfinders w eder. Di eser CGedankengang kann aus dem
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vorliegenden Stand der Techni k nicht ohne Kenntnis der
Erfi ndung hergel eitet werden.

Ei ne Anregung fir den Fachmann, der di e Lagerf&higkeit
des "AQUADCSIL - T6" bei tiefen Tenperaturen von unter
+8°C verbessern will, dazu, ausgerechnet das Kation des
Ot hophosphats zu verandern und di eses durch Kalium zu
ersetzen, kann dem Stand der Techni k nach Ansicht der
Kamer nicht entnommen werden. Ein Zusammenhang zw schen
der Wasserl| 6slichkeit von verschi edenen Phospaten als
sol chen und der Lagerbestandi gkeit eines di ese Phosphate
in Konbination mt Silicationen beinhaltenden wassrigen
Konzentrats bei tiefen Tenperaturen von unter +8°C wird
in demvorliegenden Stand der Technik nicht hergestellt.

Was di e Entscheidung T 192/82 anbel angt, auf die sich
di e Beschwerdef threrin bezieht, so ist anzunmerken, dass
in dieser Entschei dung das Fehlen von alternativen
Losungsnigl i chkeiten al s das Vorliegen einer

"Ei nbahnstral3en-Si tuation" bewertet und somt die

vor geschl agene Losung al s nahel i egend befunden wurde.
Nach Auffassung der Kammer stitzt di ese Entschei dung das
Vor bri ngen der Beschwerdefihrerin nicht, da im
vorliegenden Fall, w e es auch durch di e Entgegenhal tung
D4 dokunentiert wird, dem Fachmann ei ne Vi el zahl von
nogl i chen Losungsansétzen zur Verfiugung stehen.

Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU

Anspriuche 2 bis 6

Das gleiche wie fiar den Anspruch 1 gilt auch fur die
Cegenst ande der abhéngi gen Anspriche 2 bis 6, welche
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vorteil hafte Ausgestal tungen des Gegenstands des
Anspruchs 1 darstellen

1.7 Di e Anspriuche 1 bis 6 haben daher Bestand.

1.8 Anspriche 7 und 8
D e Anspruche 7 und 8, welche auf die Zudosi erung eines
Konzentrats genmal3 den Ansprichen 1 bis 6 zum Trinkwasser
betreffende Verfahren gerichtet sind, haben ebenfalls
Best and.

2. Da dem Haupt antrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben

wi rd, braucht auf den Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin

ni cht ei ngegangen zu werden

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G iunden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstell ebeantin: Der Vorsitzende:

D. Spigarelli A. Burkhart
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