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Sachverhalt und Antrige

I

1475.D

Gegen das am 2. August 1989 erteilte, vierzehn Anspruche
umfassende Patent Nr. 0 214 359 ist am 25. April 1990 ein
Einspruch gestutzt darauf eingelegt worden, daf der
Gegenstand des Patents nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe. Im Einspruchsverfahren wurden
insbesondere folgende Schriftsticke herangezogen:

E3: DE-A-2 442 177 (Verfahren und Vorrichtung zum
Unterbinden des Entstehens von Staub, insbesondere
Gesteinsstaub, aus dem Hangenden und dem Bruch
beim Schild- oder Schreitausbau, vornehmlich
Kohlebergbau) ;

ES8: WO-86/70107 (Stand der Technik nach Artikel 54 (3)
EPU) ;

E10: DE-C-3 424 981 (nachverdffentlicht);

E15:; Aufsatz Dr. Ing. Klaus Wiemer und Jean Wiemer:
*Konsequente Dichtung und Sanierung
problematischer Abfallablagerungen®, Zeitschrift
*MGll und Abfall®", 12/84, Seiten 356, 358 und 359;

El6: Aufsatz Prof. Dr.-Ing. Walter Knissel: "Zusammen-
hange zwischen Abbauverfahren, Versatz und
Gebirgsmechanik bei der Gewinnung mineralischer
Rohstoffe®, Zeitschrift *“Gluckauf®, 120 (1984),
Seiten 1599 bis 1604;

E17: DE-B-2 427 638 (Verfahren zum Streckenausbau im

Streckenvortrieb) ;



II.

III.

Iv.
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El8: DE-C-1 216 915 (Verfahren zum Abdichten eines
Vortriebsschildes gegen das Eindringen von Wasser
von hinten sowie Vortriebsschild zur Durchfihrung

dieses Verfahrens) ;

E20: DE-C-3 219 197 (Baumaterial fiur den untertagigen
Bergbau) .

Der erteilte Anspruch 1 lautet:

"l. Verfahren zur nachtraglichen Abdichtung von Deponien,
kontaminierten Fladchen oder dergleichen, wobei unter der
Deponie bzw. kontaminierten Flache zunachst eine
Erdschicht bergmannisch abgebaut wird und mit fort-
schreitendem Abbau eine Abdichtungsbahn (8) verlegt wird,
und wobei der entstehende Hohlraum hinter der Schild-
konstruktion verfullt und verfestigt wird, gekennzeichnet

. durch teilweisen Versatz von gewonnenem Ausbruch oberhalb

der Abdichtungsbahn (8) unter gleichzeitiger Verfestigung
des Versatzes (12) mit Baustoffen und/oder verfestigenden
Entsorgungsprodukten.* (Die Ausdricke ®"Ausbruch® und
*verfestigenden®" sind gegenuber der fehlerhaften Patent-

schrift gemaf Berichtigungsblatt korrigiert).

Durch Entscheidung der Einspruchsabteilung vom

9. Januar 1992 (zur Post gegeben am 30. April 1992),
wurde der Einspruch zuriuckgewiesen, da der Gegenstand des
Anspruchs 1 durch die Entgegenhaltungen E8, E10, E15,
El6, E17, E18 und E20 fur den Fachmann nicht nahegelegt

worden sei.

Gegen diese Zuruckweisung richtet sich die seitens des
Beschwerdefihrers (Einsprechenden) am 27. Mai 1992 unter
gleichzeitiger Entrichtung der Bechwerdegebuhr eingelegte
und am 4. September 1992 begrundete Beschwerde. Der
Beschwerdefuhrer gibt im wesentlichen die folgenden

zusammengefaffiten Gruinde an, denen zufolge der Gegenstand
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des Anspruchs 1 auf keiner erfinderischen Tatigkeit

beruhe:

a)

b)

c)

d)

e)

Die Schriftstucke E3, E16 und E20 wiesen auf
besondere Zus&tze hin, die beim bergmannischen
Versetzen von Hohlraumen im Rahmen ublichen Tuns bei
der Dichtung von Erdreich Verwendung fanden. Daher
bedurfe es keiner erfinderischen Ta&tigkeit, in den
durch bergmannisches Unterfahren der Deponie
geschaffenen Hohlraum eine dichtende Hohlraum-
verfullung als Versatz einzubringen, die den an eine
abzudichtende Deponie zu stellenden Forderungen

entspreche.

Aus El1l5 sei bekannt gewesen, eine nachtrégliche
Bodenabdichtung unter einer Deponie durch
bergmannisches Unterfahren der Deponie einzubringen.
Daher hatte es fur den Fachmann keiner erfinderischen
Tatigkeit bedurft, sich der dort seit langem
praktizierten Verfahren zu bedienen.

Der Gesamtinhalt des &lteren Patents gemaff E10 sei
als Stand der Technik anzusehen, und daher bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit in Rechnung

Zu stellen.

Der Anspruch 1 liege schon im *Offenbarungsinhalt*®
der ES8.

Anspruch 1 sei unklar.

Demgegenuber macht der Beschwerdegegner (Patentinhaber)

mit Schreiben vom 23. Juni 1993, eingegangen am

30.

Juni 1993, geltend:
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a) Da E8 nicht vorverd6ffentlicht sei, komme es lediglich
darauf an, inwieweit die Offenbarung des Streit-

patents uUber die der Entgegenhaltung hinausgehe.

b) Die pauschalen Hinweise des Beschwerdefuhrers,
insbesondere auf die Entgegenhaltungen E3, E16, E17,
E18 und E20 seien nicht zielfuhrend; es erubrige sich
daher, auf die Pauschalbehauptungen des Beschwerde-

fihrers einzugehen.

c) Mangelnde Klarheit eines Anspruchswortlauts kénne im

Einsprchsverfahren nicht gerugt werden.

Der Beschwerdefuhrer beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in seinem vollen

Umfang zu widerrufen.

Aus den Aussagen des Beschwerdegegners folgt, daf er die
Zurickweisung der Beschwerde beantragt.

Entscheidungsgriinde

1.

1475.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Klarheit

Die Bestimmung des Artikels 100 a) EPU raumt dem
Einsprechenden nur ein, die Patentfahigkeit des “Gegen-
stands des Patents", also des von der Beschreibung
gestutzten Anspruchsgegenstands, zu bestreiten.
Sprachliche Mangel des Patents, die dennoch den
Gegenstand des Patents ausreichend bestimmen lassen,
stellen somit keinen mit einem Einspruch anfechtbaren
Tatbestand dar. Im vorliegenden Fall wird eine dem
Fachmann geldufige Ausdrucksweise verwendet, wenn noch

nicht spezifiziert wird, welche Baustoffe und welche
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verfestigenden Entsorgungsprodukte besonders geeignet
sein durften. Die Beschreibung enthalt dazu hinreichende
Beispiele; eine Einschrankung auf dieselben wére

unbegrindet .
Neuheit

Hinsichtlich des Neuheitserfordernisses ist Dokument ES8
am relevantesten; es ist nach Artikel 54 (3) EPU als
Stand der Technik zu berucksichtigen. Es offenbart kein
Verfahren mit den kennzeichenden Merkmalen des
Anspruchs 1. Dessen Gegenstand ist daher neu.

Erfinderische Tédtigkeit
Stand der Technik, technische Aufgabe und Lésung

Entgegenhaltung E10 bezieht sich auf den Offenlegungstag
vom 6. Juli 1986 und ist daher nicht als Stand der
Technik zu berucksichtigen (siehe auch Richtlinien fur
die Prdfung im EPA, C III, 8.4).

Entgegenhaltung E8, obwohl wie erwahnt nur nach

Artikel 54 (3) EPU als Stand der Technik zu betrachten,
wurde dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zugrunde gelegt. Da
im Einspruchsverfahren die Aufteilung des Anspruchs
hinsichtlich der Anforderungen an. den Anspruchsgegenstand
nach Artikel 100 a) EPU irrelevant ist, braucht diese an
sich eher problematische Aufteilung allein nicht geandert
zu werden. Satz 2 des Artikels 56 EPU verbietet jedoch
ausdriacklich, Unterlagen im Sinne des Artikels 54 (3) EPU
bei der Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit
heranzuziehen. Daher steht die Entgegenhaltung E8 auch
nicht fur die Bestimmung der technischen Aufgabe zur
Verfugung, von der die Beurteilung der erfinderischen

Tatigkeit abhéangt.
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Von den seitens des Beschwerdefuihrers genannten als Stand
der Technik hier zu berucksichtigenden Entgegenhaltungen
E15, E16, E17, E18 und E20 befaRft sich nur die erste mit
dem Problem der Abdichtung von Deponien, wahrend sich die
ubrigen vier auf bergmannische Verfahren beziehen. In E15
wird insbesondere ein Dichtungsprinzip vorgeschlagen,
"das um ein Vielfaches teurer und aufwendiger (ist) als
herkémmliche Dichtungsarten." Es beruht auf dem Prinzip,
die Deponie auf einer unterkellerten Betonplattform ruhen
zu lassen (Abb. 1). Der Kellerraum ist begehbar. Die
Funktion der Dichtung im Bereich der Kellerdecke kann
jederzeit optisch kontrolliert und im Schadensfall auf
einfache Weise wiederhergestellt werden." (S. 356, rechte
Spalte, erster Absatz und auf den Titel "Abdichtung neuer
Deponien" folgender Absatz). Fir die Sanierung von
Altablagerungen wird vorgeschlagen, eine bestehende
Deponie durch Tunnel zu unterfangen, und dabei
Erfahrungen aus dem Tunnel- und Schlitzwandbau zu

ubernehmen.

Davon ausgehend stand somit der Fachmann vor der Aufgabe,
fuir bestehende Deponien eine weniger aufwendige und
wirtschaftlichere Abdichtung zu erméglichen. Da.nach
Anspruch 1 ein begehbares Kellergeschof mit einer
entsprechenden Deckenkonstruktion wie in E15 vorgesehen
entfallt, wird diese Aufgabe von der objektiven Differenz
zum Stand der Technik geldst, also der Verwendung des aus
dem Bergbau bekannten "Versatzbaues®" (Verfullen der
infolge des Abbaus entstandenen Hohlraume) in Verbindung

mit dem Schildvortrieb.
Naheliegen

Da ein Neuheitsmangel des Anspruchsgegenstands

hinsichtlich E8 nicht zu begriunden ist, ist der vom
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Beschwerdefuhrer geltend gemachte *Offenbarungsinhalt®
der E8 (siehe oben unter IV. d)) nicht weiter zu

bericksichtigen.

5.2.2 Ausgehend von E15 hat der Fachmann nach zweckmassigen
Methoden zu suchen, um eine Kellerdecke als Unterfangung
herzustellen. Er wird daher moglicherweise einen
ginstigen Schildvortrieb in Betracht ziehen. Jedoch kann
er aus E15 keine Anregung entnehmen, ob und wie er auf
die tragende Kellerdecke verzichten koénnte, da hier die
Begehbarkeit eines Kellergeschosses mit dem
vorgeschlagenen Prinzip untrennbar verbunden ist.

Die Hinweise in E15 auf den Tunnel- oder Schlitzwandbau
sind jedoch keine Hinweise auf die bergmannische
Gewinnung von Mineralien (E16). Da dieser Zusammenhang
durch El15 nicht hergestellt wird, ist vom einschlagigen
Fachmann auch nicht zu erwarten, daf er die Entgegen-
haltung E16 uUberhaupt in Betracht ziehen muf3. Sein
Problem der Deponiedichtung steht als solches - und ex
ante - noch in keinem naheliegenden Zusammenhang mit den
in E16 abgehandelten Problemen der Gebirgsmechanik und
der Vorteile des sogenanten ®"Versatzbaus".

Die zum Anspruchsgegenstand fuhrende Einsicht, daf auf
ein Kellergeschof wie in E15 verzichtet werden kann und
daf sich ein bergmannisches Vorgehen unter Verwendung der
Versatzbauweise zur Herstellung einer Deponieabdichtung
eignet, lag daher auferhalb naheliegender, von E16
angeregter, fachmiannischer Uberlegungen.

5.2.3 Die Entgegenhaltungen E17, E18 und E20 befassen sich, wie
gesagt (siehe oben unter 3.1), mit bergmdnnischen
Verfahren, die von sich aus keinen hinreichenden
Zusammenhang zum Problem der Deponie-Abdichtung

1475.D s il wni
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herstellen und deren naheres Studium auch aus der Sicht
von E15 aus jedenfalls keine naheliegenden Anregungen zum

beanspruchten Merkmalskomplex vermittelt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht demnach auf einer
erfinderischen Tatigkeit; er ist patentfahig. Gegen die
von Anspruch 1 abh&ngigen Anspruche 2 bis 14 ist nichts

einzuwenden.

Da diese Entscheidung im wesentlichen die angefochtene
Entscheidung der ersten Instanz bestatigt, und da die
Beschwerdefihrerin ausreichend Gelegenheit gehabt hat,
sich zu allen materiellrechtlichen Fragen zu &ufern,
hielt es die Kammer im vorliegenden Fall nicht fuar noétig,
eine vorlaufige Meinung in der Form eines Bescheids gemafp
Artikel 110 (2) EPU den Verfahrensbeteiligten

mitzuteilen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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N. Maslin C.T. Wilson
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