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Sachverhalt und Antrage

II.

IIT.

3150.D

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europédischen
Patents 0 313 843.

Die Beschwerdefiihrerin hat gegen die Patenterteilung aus
dem in Artikel 100 a) EPU genannten Einspruchsgrund
mangelnder erfinderischer Té&tigkeit Einspruch erhoben

und hierzu folgende Dokumente genannt:

D1: w084/03170,

D2: EP-A-0 071 336,

D3: DE-A-3 413 868,

D4: UsS-A-3 873 362,

DS: O.-A. Neumiller: "Rémpps Chemie-Lexikon®,

Franksche Verlagsbuchhandlung Stuttgart
8. Auflage, Band 1, 1979, Seiten 746 und 747,
und Band 4, 1985, Seite 3060,

D6: H. Remy: "Lehrbuch der anorganischen Chemie"
Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig
K.-G., Leipzig Band II, 1973, Seite 285, und

D7: Nuclear Energy, Band 22, Nummer 6, Dezember 1983,
Seiten 433 bis 444.

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurick-
gewiesen. Sie stellte dabei fest, daf das Verfahren zur
Dekontamination von Oberflidchen gemiff dem erteilten
Anspruch 1 erfinderisch sei. Dokument D1, Seite 6,
Zeilen 3 bis 15 offenbare als Oxidationsmittel des
ersten Behandlungsschritts ausdrilicklich ein

Oxidationsmittel aus drei Bestandteilen: Permanganat,



Iv.

3150.D

-2 - T 0376/94

Chromsdure und Ozon. Zur L&sung der dem Streitpatent
zugrundeliegenden Aufgabe, ein Dekontaminationsverfahren
zu schaffen, daR bei tieferen Temperaturen und sogar bei
Raumtemperatur wirksam ist, entnimmt der Fachmann
Dokument D1, daR es zwingend sei, den ersten
Behandlungsschritt unter Ozonbedingungen durchzufiihren,
obwohl ihm die Nachteile eines Ozoneinsatzes bekannt
sein diirften. Erst der Erfinder des Streitpatents
iiberwand dieses offenbar bestehende Vorurteil und gab
an, zur Herabsetzung der Temperatur des ersten
Behandlungsschritts eine ozonfreie L&sung mit
Permanganat und Chromsdure einzusetzen. Dokument D2
entnehme der Fachmann keinen Hinweis, filir das Permangan
enthaltende Oxidationsmittel des ersten Behandlungs-
schritts als Sdure Chromsdure zu verwenden. Aus den
Dokumenten D3, DS und D6 kénne die gemeinsame Verwendung
von Permangan- und Chromsdure zur oxidativen Behandlung
nicht hergeleitet werden. Dokument D7 lehre wie auch
Dokument D2 salpetersaure Lésungen zur Oxidation zu
verwenden. Dokument D4 betreffe Merkmale des erteilten
Anspruchs 4. Uberdies sei auch nirgendwo in den
Dokumenten - insbesondere nicht in Dokument D1 oder D2 -
vorgesehen, dafl dem Oxidationsmittel des ersten
Behandlungsschritts ein Reduktionsmittel zugesetzt wird
und diese neue L&sung fiir den weiteren Behandlungs-

schritt verwendet wird.

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende
Beschwerde erhoben und zur Stiitzung ihrer Argumentation
zusdtzlich auf folgendes neu genannte Dokument

zurilickgegriffen:

D8: F. Ullmann: "Enzyklopddie der technischen Chemie"
Urban & Schwarzenberg, Berlin und Wien,
2. Auflage, Band 3, 1929, Seiten 414 und 415.



VI.

VII.

3150.D

= 3 = T 0376/94

In einer Anlage zu einer Ladung zu einer mindlichen
Verhandlung, teilte die Kammer den Parteien ihre
vorldufige Auffassung wie folgt mit: Das durch den
Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 definierte Verfahren
unterscheide sich von dem aus Dokument D2 bekannten
nichstliegenden Stand der Technik nur dadurch, daR im
Oxidationsmittel Chromsdure ansfelle von Salpetersdure
verwendet werde; vgl. Dokument D2, insbesondere Seite 2,
Zeile 19 bis 23, Seite 3, Zeilen 16 bis 18 und Seite 5,
Zeilen 17 bis 22. Die im Dckument D8 genannte
Korrosionswirkung von Chromsdure gebe keinen Hinweis auf
den im Streitpatent, Spalte 3, insbesondere Zeilen 34
bis 36 offenbarten Vorteil, daff in Anwesenheit von
Chromsdure sich durch Zersetzung von Permangansdure
widhrend des ersten Behandlungsschritts keine fest
haftenden Schichten bilden. Ferner verhindere der in
Dokument D1, Seite 6, Zeile 13 angegebene explizite
Hinweis auf einen "synergistischen Effekt" der
Kombination von Permanganat, Chromsdure und Ozon jedwede
Information liber vorteilhafte Wirkungen, die durch eine
Kombination von Permanganat und Chroms&dure allein

bewirkt werden kénnen.

Zur Vorbereitung der miindlichen Verhandlung ergidnzte die
Beschwerdefiihrerin in einem Schreiben vom 12. September
1997 ihr Vorbringen unter anderem durch folgenden
Einwand: Anspruch 1 definiere als Oxidationsmittel eine
Losung, die Chromsdure und Permangansdure oder deren
Salze "enthdlt". Eine solche Aufzdhlung sei nicht
abschlieRend. Die beanspruchte Lésung fir den ersten
Behandlungsschritt kénne also auch zusdtzlich Ozon
enthalten und sei damit durch Dokument D1 zur Loésung der
Aufgabe, die Dekontamination bei {iblichen Raum-

temperaturen durchzufihren, nahegelegt.

Am 14. Oktober 1997 wurde miindlich verhandelt. Die
Beschwerdefihrerin (Einsprechende) beantragte die

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
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Widerruf des europdischen Patents Nr. 0 313 843. Die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwerde zurlickzuweisen und ein Patent aufgrund des in
der miindlichen Verhandlung vom 14. Oktober 1997

{iberreichten Haupt- oder Hilfsantrages zu erteilen.

Anspruch 1 des am 14. Oktober 1997 iiberreichten

Hauptantrages lautet:

"1. Verfahren zur Dekontamination von Oberflé&chen,
insbesondere an Bestandteilen von Kihlkreisl&ufen von
Kernreaktoren, wobei in einem ersten Behandlungsschritt
zur Auflockerung der radioaktiv kontaminierten
Oberflidchenschichten ein Oxidationsmittel aufgebracht
wird und in einem zweiten Behandlungsschritt die
aufgelockerten Oberfldchenschichten mit Hilfe eines
Losungsmittels entfernt werden, dadurch gekennzeichnet,
dafR als Oxidationsmittel eine Chromsdure und
Permangansdure oder deren Salze enthaltende
Dekontaminationsl&sung verwendet wird, wobei die
Dekontaminationsl®sung kein Ozon enthdlt, und daR dieser
Dekontaminationsldsung ein Reduktionsmittel zugesetzt
wird und sie dann fiir den zweiten Behandlungsschritt

eingesetzt wird."

Anspriiche 2 bis 5 des Hauptantrages entsprechen den
erteilten Anspriichen 2 bis 5 und hdngen von Anspruch 1
ab.

Dem Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin liegen folgende

Unterlagen zugrunde:

Anspriliche: 1, iUberreicht am 14. Oktober 1997;
2 bis 5 gemdR EP-B1-0 313 843.

Beschreibung: Spalte 1, tiiberreicht am 14. Oktober 1997;
Spalte 2, Zeile 1 bis Spalte 7, Zeile 4
gemdfis EP-B1-0 313 843.
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Anspruch 1 des am 14. Oktober 1997 Uberreichten

Hilfsantrages lautet:

1. Verfahren zur Dekontamination von Oberflichen,
insbesondere an Bestandteilen von Kihlkreisl&dufen von
Kernreaktionen, wobei in einem ersten Behandlungsschritt
zur Auflockerung der radioaktiv kontaminierten
Oberflédchenschichten ein Oxidationsmittel aufgebracht
wird und in einem zweiten Behandlungsschritt die
aufgelockerten Oberfldchenschichten mit Hilfe eines dem
Oxidationsmittel zugesetzten Reduktionsmittels entfernt
werden, dadurch gekennzeichnet, daf als Oxidationsmittel
eine Chromsdure und Permangansdure oder deren Salze
enthaltende Dekontaminationsldsung verwendet wird, wobei

die Dekontaminationsl&sung kein Ozon enthdlt."

Anspriche 2 bis 5 des Hilfsantrags hédngen vom Anspruch 1
ab.

Die Beschwerdefiihrerin stilitzte ihren Antrag im

wesentlichen auf folgende Argumente:

a) Das im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 des
Hauptantrages enthaltene Merkmal, "daf dieser
Dekontaminationslésung ein Reduktionsmittel zugesetzt
wird und sie dann fir den zweiten Behandlungsschritt
eingesetzt wird", sei wie der Oberbegriff des
Anspruchs 1 ebenfalls aus Dokument D2 bekannt; vgl.
Dokument D2, Seite 3, Zeilen 10 bis 13 und 16 bis 18.
Insbesondere kénne dieses Merkmal nicht zur Stitzung

der erfinderischen T&dtigkeit herangezogen werden.

b) Da Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags keine
Konzentration der Chromsdure prédzisiere und die in
Dokument D2 verwendete Salpetersdure keinerlei
reaktorfremde Substanzen aufweise, sei die im
Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 35 bis 40 explizit
enthaltene subjektive Teilaufgabe, bei der
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Dekontamination mit harmlosen Chemikalien
auszukommen, deren Elemente nicht reaktorfremd sind,
nicht Bestandteil der objektiven Aufgabe, die der
Priifung auf erfinderische T&dtigkeit zugrunde zu legen

ist.

Dokument D2, Seite 2, Zeilen 19 und 20 lehre, daf es
beim ersten Behandlungsschritt nur auf die saure
Lésung von Permanganationen ankédme. Auch aus Seite 4,
Zeilen 9 bis 11 des Dokuments D2 gehe eindeutig
hervor, daf es bei der Oxidation von Cr®* zu Cr® fir
die Bildung von léslichen Bichromationen nur auf die
Bereitstellung von Protonen (H') ankdme. Ferner gehe
aus der Wirdigung des Standes der Technik in Dokument
D1, Seite 3, Zeilen 21 bis 24 hervor, daf Permanganat
fiir den ersten Behandlungsschritt in alkalischer oder
salpetriger Umgebung (letztere mit einem pH-Wert von
2.5) vorliegen kann. Demzufolge lehre der Stand der
Technik, daR das Permanganation in Verbindung mit
jeder beliebigen Sidure als Oxidationsmittel des
ersten Behandlungsschritts eingesetzt werden kdnne.
Dokument D2, Seite 3, letzter Absatz und Seite 4,
Absatz 1 offenbare ausdriicklich, daf dabei fiir den
ersten Behandlungsschritt auch Temperaturen unterhalb

von 95 °C verwendet werden konnten.

Die beanspruchte Verwendung von Chromsdure fiihre zu
keinem erfinderischen Uberschuf, da die im
Streitpatent, Spalte 3, Zeilen 26 bis 36 genannte
leichtere Entfernbarkeit des sich beim ersten
Behandlungsschritt bildenden Braunsteins (MnO,) nicht
nur bei Gegenwart von Chromsdure sondern bei jeder
beliebigen Sdure - insbesondere aber bei der im
Ausfiihrungsbeispiel des Dokuments D2 verwendeten

Salpetersdure - auftritt. Dieser Tatbestand gehe aus
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der Angabe in Dokument D2, Seite 4, Zeilen 12 bis 16
hervor, daff flir die Braunsteinentfernung nur ein
zweiter Behandlungsschritt mit einer Dauer von einer

halben bis einer Stunde notwendig sei.

Da aus Dokument D1 bereits der Einsatz von Chromsédure
im ersten Behandlungsschritt eines Dekontaminations-
verfahren bekannt sei, wdre die Verwendung von
Chroms&dure im Verfahren gemidffs Dokument D2 und damit
der Gegenstand des Anspruchs 1 gemdfs Haupt- und
Hilfsantrag naheliegend. Das Weglassen des im
Dokument D1l zus&tzlich verwendeten Ozons begriinde
keine erfinderische Leistung, da Dokument D2 dem
Fachmann zeige,. daf® der erste Behandlungsschritt
eines Dekontimationsverfahrens auch ohne Pridsenz von

Ozon zufriedenstellend abl&uft.

Die Beschwerdegegnerin widersprach der Argumentation der

Beschwerdefihrerin im wesentlichen wie folgt:

a)

b)

Dokument D2 kdénne der Fachmann das im kennzeichnenden
Teil des Anspruchs 1 gemdf Hauptantrag enthaltene
Merkmal: "... daR dieser Dekontaminationslésung ein
Reduktionsmittel zugesetzt wird und sie dann fiir den
zweiten Behandlungsschritt eingesetzt wird" nicht
eindeutig entnehmen. Dokument D2, Seite 2, Zeilen 17
und 18 verweise ausdriicklich darauf, daf die
Entfernung kontaminierter Oxidablagerungen
"aufeinanderfolgend (sequentially)" in drei Phasen
erfolgen soll, wobei gemdf Seite 3, Absatz 2 die
dritte Phase bereits beginnen kénne, bevor die zweite

Phase abgeschlossen sei.

Der Stand der Technik sei in der Beschreibungs-
einleitung des Streitpatents hinreichend gewiirdigt
und gebe an, daf das aus Dokument D2 bekannte
dreistufige Verfahren keine Chromsiure verwende und

das in Dokument D1 beschriebene Verfahren Ozon als
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einen dritten zwingend notwendigen Bestandteil des
ersten Behandlungsschritt offenbare. Der Fachmann
k6nne Dokument D1 eindeutig entnehmen, daf
ausschlieRflich die gemeinsame Verwendung von
Permanganat, Chromsidure und Ozon als Kombination eine
Durchfiihrung des ersten Behandlungsschritts bei
Zimmertemperatur ermdgliche. Da Ozon als ein
hochwirksames Oxidationsmittel allgemein bekannt ist,
sei es fiir den Fachmann keinesfalls naheliegend, Ozon
wegzulassen. Die Kombination eines Salpetersédure
verwendenden Verfahrens mit einem Ozon verwendenden
Verfahren beruhe auf einer unzuldssigen rilick-
schauenden Betrachtungsweise. Die gemeinsame
Verwendung von Permangan und Chromsdure werde weder

durch Dokument D1 noch durch Dokument D2 nahegelegt.

Wie im Streitpatent Spalte 3, Zeilen 26 bis 36
offenbart, sei in Versuchsergebnissen festgestellt
worden, daf wihrend des ersten Behandlungsschritts
bei Gegenwart von Chromsdure der aus der spontanen
Zersetzung von Permangansdure entstehende Braunstein
sich auf den zu dekontaminierenden Oberflédchen nicht
als ein fest haftender Uberzug niederschlage. Diese
Wirkung sei fiir den Fachmann nicht zu erwarten und
fiihre zu einer iiberraschenden zeitlichen Verkirzung

des zweiten Behandlungsschritts.

Am SchluR der miindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung verkiindet, daf® die angefochtene

Entscheidung aufgehoben und die Sache an die erste

Instanz zuriickverwiesen werde mit der Auflage, das

Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags aufrecht

zuerhalten.
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Entscheidungsgriinde

3150.D

Anspruch 1 - Hauptantrag - Regel 29 (1) EPU

Aus dem ndchstliegenden Stand der Technik gemdf Dokument
D2 sind folgende durch den Wortlaut des Anspruchs 1

gemdfl Hauptantrag definierten Merkmale bekannt:

“Verfahren zur Dekontamination von Oberflé&chen,
insbesondere an Bestandteilen von Kihlkreisl&ufen von
Kernreaktoren (vgl. D2. Seite 1, Zeilen 1 bis 5), wobei
in einem ersten Behandlungsschritt zur Auflockerung der
radioaktiv kontaminierten Oberfldchenschichten (Seite 2,
Zeilen 13 bis 20) ein Oxidationsmittel (Seite 4, Zeilen
4 bis 8) aufgebracht wird und in einem zweiten
Behandlungsschritt die aufgelockerten Oberfl&dchen-
schichten (Seite 3, Zeilen 10 bis 16) mit Hilfe eines
Losungsmittels entfernt werden, dadurch gekennzeichnet,
daR als Oxidationsmittel eine ....... Dekontaminations-
18sung verwendet wird, und daR dieser Dekontaminations-
18sung ein Reduktionsmittel zugesetzt wird (Seite 3,
Zeilen 10 bis 13) und sie dann fir den zweiten
Behandlungsschritt eingesetzt wird (Seite 3, Zeilen 16
bis 18)."

Der auf Anspruch 1 riickbezogene Anspruch 4 ist auf einen
Zusatz von organischen Sduren und/oder Komplexbildnern
zu der mit Reduktionsmitteln versetzten Dekontami-
nationsldsung abgestellt. Dies zeigt - wie auch allein
aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 hervorgeht - dafs
Anspruch 1 die Dekontaminationsldsung des zweiten
Behandlungsschritts nicht abschliefRend spezifiziert.
Ferner gibt Anspruch 1 als Zielsetzung des "zweiten"
Behandlungsschritts explizit die Entfernung der
aufgelockerten Oberflichenschichten an. Bei einem
Vergleich von Mitteln und Zweck, ist es nach Auffassung
der Kammer einem Fachmann ohne weiteres gegeben, daff der
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im Anspruch 1 verwendete Begriff des "zweiten"
Behandlungsschritts den Phasen II .und III des aus
Dokument D2 bekannten Verfahrens entspricht. Ferner
entnimmt der Fachmann nach Auffassung der Kammer dem
Wortlaut des Dokuments D2, Seite 2, Zeile 13 bis

Seite 3, Zeile 2, daR die in Zeile 18 der Seite 2
genannte "aufeinanderfolgende" Behandlung der
Oxidabscheidung als eine aufeinanderfolgende Zugabe von
Reduktionsmittel zum Oxidationsmittel (vgl. auch D2,
Seite 3, Zeilen 10 bis 13) und von Komplexbildner (und
weiterem Reduktionsmittel) zu dem bereits mit
Reduktionsmittel versetzten Oxidationsmittel (vgl. auch
Seite 5, Zeilen 1 bis 9) betrifft. Dokument D2, Seite 3,
Zeilen 16 bis 18 stellt explizit klar, daR das in
Dokument D2 beschriebene Verfahren eine einzige
kontinuierliche Operation mit aufeinanderfolgender
Zugabe chemischer Reagenzien ist, wobei keine
Zwischenspiilungen erforderlich sind. Die im Dokument D2,
Seite 3, Absatz 2 offenbarte mdgliche zeitliche
Uberlappung des Abbaus iliberschiissiger Permanganationen
und des durch Reduktion von Permanagant entstandenen
Magnesiumdioxids mit der Aufldsung der von Chromoxid (im
ersten Behandlungsschritt) befreiten Restoxide tritt
zwangsldufig auch bei Ausfiihrungsformen des Streit-
patents auf. Die zeitliche Uberlappung dieser Wirkungen
steht auch sachlich nicht in Widerspruch zu der
Verfahrensmafnahme, das Oxidationsmittel des ersten
Verfahrensschritt nach Zusatz eines Reduktionsmittels
fiir den zweiten Behandlungsschritt einzusetzen. Aus den
vorstehend genannten Griinden vermag die Kammer dem
Vorbringen der Beschwerdegegnerin gemédfs Punkt XI-(a)

nicht zu folgen.

Wie vorstehend im einzelnen dargelegt, gehdrt das im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gemdfs Hauptantrag

enthaltene Merkmal:
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"daf dieser Dekontaminationslésung (d. h. der des ersten
Behandlungsschritts) ein Reduktionsmittel zugesetzt wird
und sie dann filir den zweiten Behandlungsschritt

eingesetzt wird"

in Verbindung mit den im Oberbegriff dieses Anspruchs
definierten Merkmalen zum Stand der Technik, den der
Fachmann Dokument D2 entnimmt. Anspruch 1 des
Hauptantrags weist daher nicht die in Regel 29 (1) EPU
geforderte Form eines Patentanspruchs auf. Daher kann im
Hinblick auf Artikel 102 (3) EPU das Patent auf der
Grundlage des Anspruchs 1 gemdf Hauptantrag nicht in

gedndertem Umfang aufrechterhalten werden.
Anspruch 1 - Hilfsantrag

Anspruch 1 gemdfs Hilfsantrag entspricht sachlich dem
Inhalt des erteilten Anspruchs 1 und weist zusdtzlich
das Merkmal "wobei die Dekontaminationsl&sung kein Ozon
enthdlt" auf, das in den urspriinglich eingereichten
Ausfiihrungsbeispielen des Streitpatents offenbart ist.
Somit entspricht Anspruch 1 gemdf Hilfsantrag den
Erfordernissen der Artikel 123 (2) und (3) EPU.

Dem nachgewiesenen Stand der Technik ist kein Verfahren
zur Dekontamination von Oberfldchen als bekannt zu
entnehmen, bei dem in einem ersten Behandlungsschritt
zur Auflockerung der radioaktiv kontaminierten
Oberfldchen als Oxidationsmittel Chroms&ure und
Permangansdure oder deren Salze ohne zusdtzliches Ozon
verwendet werden. Altere konventionelle Verfahren
verwendeten hierzu Permangan in alkalischer L&sung. Das
aus Dokument D2 bekannte Verfahren benutzt Permangan und

Salpetersdure und das in Dokument D1 beschriebene
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Verfahren setzt ein Chromsdure, Permanganat und Ozon
enthaltendes Oxidationsmittel ein. Das Verfahren gemifl
Anspruch 1 des Hilfsantrags ist somit neu im Sinne von
Artikel 54 (1) und (2) EPU.

{iberdies beschridnken sich die im Einspruchs- und
vorliegenden Beschwerdeverfahren vorgebrachten Einwédnde
gemdfl Artikel 100 a) EPU auf einen Mangel an

erfinderischer T&atigkeit.
Erfinderische T&atigkeit

Aus dem nidchstliegenden Stand der Technik gemédfs Dokument
D2 sind die im Oberbegriff des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags definierten Merkmale bekannt; vgl. hierzu
auch Punkt 1.1. Insbesondere ist das Merkmal ".... und
in einem zweiten Behandlungsschritt die aufgelockerten
Oberflichenschichten (die gemdffs Dokument D2, Seite 2,
Zeilen 19 und 20 sowie Seite 4, Zeilen 4 bis 11 durch
Herausldsen des zu Cr® oxidierten Cr’ aus der kontami-
nierten Oberflidche entstehen) mit Hilfe eines dem
Oxidationsmittel zugesetzten Reduktionsmittel entfernt
werden" Dokument D2, Seite 2, Zeile 21 bis Seite 3,
Zeile 2 in Verbindung mit Seite 3, Zeilen 9 bis 16 zu

entnehmen.

Ausgehend vom ndchstliegenden Stand der Technik gemdf
Dokument D2 liegt dem Streitpatent objektiv die Aufgabe
zugrunde zu vermeiden, daf sich der wédhrend des ersten
Behandlungsschritts bildend Braunstein (Mu0O,) als fest
haftende Schicht auf den im zweiten Behandlungsschritt
noch zu entfernenden Restoxiden niederschlagt; vgl. das
Streitpatent Spalte 3, Zeilen 26 bis 36. Damit kann es
im Rahmen der Priifung auf erfinderische T&dtigkeit
dahingestellt bleiben, ob der Ersatz der in Dokument D2

verwendeten Salpetersdure durch Chromsdure - bei der
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gleichen Entfernungsrate der Chromoxide - eine
Herabsetzung der Reaktionstemperatur ermdglicht. Die
diesbeziiglichen Argumente der Beschwerdefiihrerin in

Punkt X-(c) sind somit sachlich nicht relevant.

Die vorstehend genannte objektive Aufgabe wird gemdf dem
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gemdf Hilfsantrag
dadurch geldst, daf "als Oxidationsmittel eine
Chromsidure und Permangansdure oder deren Salze
enthaltende Dekontaminationsldsung verwendet wird, wobei

die Dekontaminationsldsung kein Ozon enthdlt."

Dokument D1 gibt dem Fachmann nur die Lehre, den
svnergistischen Effekt der Kombination von Permanganat,
Chromsidure und Ozon bei der Herabsetzung der
Oxidationstemperatur auf Raumtemperatur auszunutzen
(vgl. D1 Seite 6, Zeilen 8 bis 15 und 31 bis 35) und
geht auf das Problem der Braunsteinabscheidung iliberhaupt
nicht ein. Das Vorbringen der Einsprechenden, daff beim
nidchstliegenden Stand der Technik gemdf Dokument D2,
d.h. bei Verwendung von Salpetersdure, ebenfalls
Braunstein nicht als fest haftende Schicht abgeschieden
werde (vgl. Punkt X-(d)), ist durch keinerlei
Vergleichsversuche nachgewiesen worden. Es muf3 daher als
eine reine Tatsachenbehauptung unberiicksichtigt bleiben.
Da im Streitpatent und im Dokument D2 keinerlei Dicken
der zu entfernenden kontaminierten Oberfldchenschichten
oder der Braunsteinabscheidungen entnehmbar sind und
ferner auch weitere Verfahrensparameter nicht mit-
einander vergleichbar sind, hdlt die Kammer die in
Dokument D2 angegebene Zeit fiir die Braunsteinaufldsung
im zweiten Behandlungsschritt fiir ungeeignet, um die
nicht haftende Ausbildung der Braunsteinabscheidungen
beim Stand der Technik glaubhaft zu machen. Beim
gesamten nachgewiesenen Stand der Technik werden
Braunstein und die chromoxidfreien Restoxide durch
chemische Reaktionen von den kontamierten Oberfl&chen

entfernt. Die Offenbarung im Streitpatent, Spalte 3,
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Zeile 56 bis Spalte 4, Zeile 6, daR der erfindungsgemife
erste Behandlungsschritt es erméglicht, die dadurch
modifizierten Oberflichenschichten allein durch
mechanische und/oder hydraulische Einwirkung abzutragen,
erachtet die Kammer als eine filir den Fachmann
unerwartete Wirkung. Aus der allgemein bekannten
korrodierenden Wirkung von Chromsdure ist ihr Einfluf’
auf die Haftfdhigkeit der modifizierten Oberfldchen aus
chromoxidfreien Restoxiden und Braunstein nicht
ableitbar, da der Begriff der Korrosion normalerweise
auf die Einwirkung auf eine feste Oberfldche beschrénkt
ist und nicht den Abscheidungsvorgang aus einer

fliissigen Phase betrifft.

Bei einer Anwendung der Lehre des Dokument D1 im
Verfahren gemidf Dokument D2 wirde ein Fachmann entgegen
dem Vorbringen der Beschwerdefiihrerin im Punkt X-(e)
niemals Ozon weglassen, da Dokument D1 eindeutig die
einsetzbaren niedrigen Temperaturen wadhrend des ersten
Behandlungschritts auf eine Kombinationswirkung
(synergistischen Effekt) von Permanganat, Chroms&dure und
Ozon zurilickfithrt. Damit kénnte allenfalls der Ersatz von
Permanganat und Salpetersdure durch Permanganat,
Chromsdure und Ozon als naheliegend angesehen werden,
aber nicht ein Ersatz durch Permanganat und Chromsdure
allein. Aus diesem Grunde stellt die die Erfindungshdhe
des Streitpatents tragende Lehre - eine fest haftende
Braunsteinabscheidung wdhrend des ersten Behandlungs-
schritts durch eine Permanganat und Chromsédure
enthaltende L&sung zu vermeiden - auch nicht eine auf
dem naheliegenden Wege zum Gegenstand des Patent-
anspruchs unbeachtliche Nebenwirkung (Bonus-Effekt) dar.

Aus den in Punkt 2.3.1 bis 2.3.5 dargelegten Griinden
liegt Anspruch 1 des Hilfsantrages eine erfinderische

Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU zugrunde.
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2.4 Anspruch 1 des Hilfsantrages geniligt, wie oben dargelegt,
auch den sonstigen Erfordernissen des Ubereinkommens im
Sinne von Artikel 102 (3)EPU. Er kann daher in der
nunmehr giiltigen Fassung aufrechterhalten werden. Die
von Anspruch 1 des Hilfsantrages abhédngigen Anspriiche 2
bis 5 betreffen zweckmidfige Ausfiihrungsarten des
Gegenstandes des Anspruchs 1 gemdf Hilfsantrag und

kénnen somit gleichfalls aufrechterhalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurilickverwiesen mit
der Auflage, das Patent auf der Grundlage des
Hilfsantrages (vgl. Punkt IX) aufrechtzuerhalten

Die Geschiftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer H. J. Reich
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