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Sachverhalt und Antriage

IT.

ITT.

1677.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prufungsabteilung des Europdischen Patentamts vom

5. Juni 1992, mit der die am 16. 2April 1988 unter
Beanspruchung der Prioritat einer Voranmeldung in
Deutschland vom 24; April 1987 eingereichte europdische
Patentanmeldung 88 106 094.1 (Verdffentlichungs-

nummer 0 291 698) zuruckgewiesen worden ist.

In der Entscheidung wird ausgefuhrt, daff das beanspruchte
Verfahren nicht neu sei, weil die &ltere europdische

Patentanmeldung
(2) EP-A-0 236 701

samtliche Merkmale des Verfahrens offenbare. Zusdtzlich
wird ausgefuhrt, daf das beanspruchte Verfahren im

Hinblick auf Dokument
(1) EP-A-0 182 309
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Die Beschwerde wurde am 28. Juli 1992 unter
gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebuhr

eingelegt und am 8. Oktober 1992 begrundet.

Am 27. April 1994 hat eine mundliche Verhandlung
stattgefunden, in der neue Anspruiche 1 bis 8 eingereicht
wurden, deren eingeschrénkter Anspruch 1 wie folgt

lautete:

'yerfahren zur hydrierenden Spaltung Kohlenstoff
enthaltender organischer Abfalle synthetischen Ursprungs

(Abfalle) mit Wasserstoff und/oder Wasserstoff
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enthaltenden Gasen und/oder Wasserstoff Ubertragenden

Losungsmitteln, bei welchem

a)

diese Abféalle zundchst einer Vorbehandlung in einer
Inertatmosphdre bei einer Temperatur von 75 bis

600 ©C, vorzugsweise von 75 bis 500 °C, besonders
bevorzugt von 120 bis 475 °C, einem Druck von 1 bis
600 bar, vorzugsweise 1 bis 500 bar und besonders
bevorzugt von 1 bis 350 bar und einer Verweilzeit wvon
1 min. bis 6 h., vorzugsweise 1 min. bis 4 h.,

unterworfen wird und

die hydrierende Spaltung bei einer Temperatur von 200
bis 600 °C, vorzugsweise von 200 bis 540 °C und
besonders bevorzugt von 300 bis 540 ©°C, einem Druck
von 30 bis 500 bar, vorzugsweise von 50 bis 450 bar,
besonders bevorzugt von 50 bis 350 bar und einer
Verweilzeit von 1 min. bis 8 h., vorzugsweise von 10
min. bis 6 h. und besonders bevorzugt von 15 min. bis

4 h. durchgefuhrt wird,

dadurch gekennzeichnet,

dafR mindestens zwel solcher Abfadlle eingesetzt werden und

eine oder mehrere produktions- bzw. abfallerzeuger-

spezifische Abfallsorte(n) getrennt von einander und

getrennt von gegeberienfalls miteingesetzten sonstigen

Abfallgemischen der Behandlung unterworfen werden und

dazu diese unterséhiedlichen Abfédlle getrennte

vorbehandlungen durchlaufen, jedoch danach gemeinsam der

hydrierenden Behandlung unterworfen werden,

wobei die Reaktionsbedingungen von Temperatur, Druck und

Verweilzeit in diesen Vorbehandlungsstufen derart an die

jeweiligen Abfalle angepafit werden, dafR sowohl die
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Handhabung der Produkte aus ihren Vorbehandlungen als
auch die Bildung flussiger Kohlenwasserstoffe in der
anschlieffenden gemeinsamen Hydrierung erleichtert

werden. "

IV Die Beschwerdefihrerin hat geltend gemacht, dafl das
beanspruchte Verfahren neu sei, weil Dokument (2) eine
getrennte Vorbehandlung von wenigstens zweil
unterschiedlichen Abfallen synthetischen Ursprungs und
danach eine gemeinsame hydrierende Behandlung nicht

offenbare.

AufRerdem hat sie geltend gemacht, dafz? das beanspruchte
Verfahren auf erfinderischer Tatigkeit beruhe, weil
Dokument (1) keine Anregung zu getrennten Vorbehandlungen
fur unterschiedliche Abfalle gebe, in denen diese Abféalle
durch die Verwendung von jeweils angepafRten Reaktions-
bedingungen einer solchen Abbau-Reaktion unterworfen
wirden, daf sie beziglich ihrer Handhabbarkeit und
Konsistenz optimal fur eine nachfolgende gemeinsame

hydrierende Behandlung vorbereitet seien.

Vs Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die Zuruck-
weisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent mit den
wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichten
Patentanspruchen 1 bis 8 zu erteilen.

VT Am Ende der miandlichen Verhandlung wurde die Entscheidung
der Kammer verkundet, diesem Antrag stattzugeben.

Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde genugt den Erfordernissen der Artikel 106

bis 108 EPU sowie der Regel 64; sie ist daher zulassig.

1677.D . sin ot &
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Gegen die Fassung der Patentanspriche bestehen keine

Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU.

Anspruch 1 stutzt sich auf Anspruch 1 und die Beispiele 2
und 5 in Verbindung mit Seite 6, Zeilen 13 bis 23,

Seite 7, Zeilen 26 bis 29, und Seite 10, Zeile 53 bis
Seite 11, Zeile 2, der Patentanmelduné in der
veréffen;lichten Fassung, deren Inhalt - wie die Kammer
festgestellt hat - dem der ursprunglich eingereichten

Patentanmeldung entspricht.

Die Gegenstande der abhédngigen Patentanspriche 2 bis 8
finden ihre Stutze auf Seite 9, Zeilen 15 bis 32,

Seite 7, Zeilen 43 bis 46, Seite 7, Zeile 48 bis Seite 8,
Zeile 9, Seite 6, Zeilen 1 bis 14, und Seite 6, Zeilen 46
bis 48, der Verdffentlichung.

Gegen die Fassung der Anspruche bestehen ebenfalls keine
Bedenken im Hinblick auf Artikel 84 EPU.

Die Vorbehandlungen gemafd Anépruch 1 betreffen nach
Auffassung der Kammer thermische Behandlungen, in denen
- wie von der BReschwerdefuhrerin vorgetragen - solche
Reaktionsbedingungen zum Einsatz gelangen, daff die
jeweiligen Abfalle in einer Inertatmosphdre einer
chemischen Veranderung, d. h. einer Abbau-Reaktion,
unterworfen werden (vgl. auch Seite 6, dritter Absatz,
insbesondere Zeilen 15 und 22, sowie Seite 11, Zeilen 1
und 2, der verdffentlichten Fassung der vorliegenden
Patentanmeldung) . Dies kommt im geltenden Patent-
anspruch 1 ausreichend klar zum Ausdruck, da der Ausdruck
*Reaktionsbedingungen" im Zusammenhang mit der
Vorbehandlung den Fachmann eindeutig anweist, solche
Bedingungen einzustellen, bei denen eine chemische

Reaktion stattfindet.
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In der angefochtenen Entscheidung wurde die Neuheit des
beanspruchten Verfahrens nach dem zum Zeitpunkt dieser
Entscheidung geltenden Anspruch 1 im Hinblick auf
Dokument (2) beanstandet, einer alteren europdischen
Patentanmeldung mit der Verdffentlichungs-

nummer 0 236 701, die fur alle benannten Vertragsstaaten
gemaf? Artikel 54 (3) und (4) EPU zum Stande der Technik
gehdért. Es ist daher zundchst zu untersuchen, ob dieser
Einwand durch den geltenden Anspruch 1 ausgerdaumt worden

ist.

Dokument (2) betrifft ein Verfahren zur Wieder-
aufbereitung Kohlenstoff enthaltender Abfalle
synthetischen Ursprungs zu wertvollen Olprodukten durch
thermische Vorbehandlung in Gegenwart oder Abwesenheit
von Wasserstoff und anschlieffende Hydrierung des
vorbehandelten Materials, wobei die Vorbehandlung und die
Hydrierung unter Bedingungen durchgefihrt werden, welche
denen des in der vorliegenden Patentanmeldung
beanspruchten Verfahrens entsprechen (vgl. Seite 9,

Zeile 7 bis Seite 10, Zeile 4, und Seite 15, erster
Absatz). Als verwendbare Abféalle kénnen sowohl die in der
vorliegenden Anmeldung als abfallerzeugerspezifisch
und/oder produktionsspezifisch definierten Abfallsorten
als auch sonstige Abfallgemische eingesetzt werden (vgl.
Dokument (2), Seite 3, dritter Absatz bis Seite 4, erster
Absatz, und die Beschreibung der vorliegenden Anmeldung,
Seite 5, Zeilen 24 bis 48).

Durch die Vorbehandlung koénnen die Abfalle in Produkte
umgewandelt werden, die, verglichen mit aufgeschmolzenen
oder aufgeldsten Abfallen, einfacher gehandhabt und in
der Hydrierungsstufe leichter in fluissige Kohlen-
wasserstoffe umgewandelt werden kdénnen (vgl. Seite 11,

zweiter Absatz).



-6 - T 0944/92

Die spaltende Vorbehandlung erfolgt in Mischvor-
richtungen, insbesondere in Extrudern und Misch/Knet-
vorrichtungen, wobei mehrere dieser Vorrichtungen
hintereinander oder parallel geschaltet und gegebenen-
falls zusatzlich bestimmten Einsatzstoffen angepafst
werden koénnen, so daf insgesamt am Eingang des (der)
nachgeschalteten Hydrierreaktors(en) ein Einsatzprodukt-
gemisch mit den gewlnschten Eigenschaften vorliegt,
insbesondere bezuglich Abbaugrad und Viskositat (vgl.
Seite 10, letzter Absatz in Verbindung mit Seite 11,
vorletzter Absatz). Diese Angaben mogen zwar gedanklich
auch das in der vorliegenden Anmeldung nunmehr noch
beanspruchte Verfahren umfassen, bei dem ebenfalls
mehrere Vorbehandlungseinrichtungen parallel geschaltet
sind. Es fehlt jedoch in Dokument (2) an einer
technischen Lehre, in diesen parallel geschalteten
Vorrichtungen unterschiedliche Abfalle getrennt von
einander zu behandeln. Dies bestéatigen auch die Beispiele
dieser Druckschrift, in denen jeweils nur eine einzige
Abfallsorte oder ein Gemisch aus Abfallen einheitlichen

Vorbehandlungsbedingungen unterworfen wird.

4.2 Dokument (2) offenbart deshalb nach Uberzeugung der
Kammer nicht unmittelbar und eindeutig ein Verfahren, in
dem mindestens zwei Abfalle synthetischen Ursprungs
eingesetzt werden und eine oder mehrere produktions- bzw.
abfallerzeugerspezifischen Abfallsbrte(n) getrennt von
einander und getrennt von gegebenenfalls miteingesetzten
sonstigen Abfallgemischen der Aufarbeitungsbehandlung .
unterworfen werden und dazu diese unterschiedlichen
Abfalle getrennte spaltende Vvorbehandlungen durchlaufen,
jedoch danach gemeinsam der hydrierenden Behandlung
unterworfen werden, geschweige denn ein derartiges
Verfahren, bei dem die Reaktionsbedingungen in diesen
vVorbehandlungen an die jeweiligen unterschiedlichen

Abfalle angepaft werden.

1677.D awsalie wim
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Das Verfahren nach den geltenden Patentanspruchen ist

daher gegenuber dem Inhalt dieser Druckschrift neu.

Weiterhin beanstandet die angefochtene Entscheidung das

Fehlen erfinderischer Tatigkeit gegenuber Dokument (1) .

In Ubereinstimmung mit der angefochtenen Entscheidung
betrachtet die Kammer Dokument (1) als nachsten Stand der
Technik, da Dokument (2) gemaf Artikel 56 EPU, Satz 2,
nicht zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit

herangezogen werden darf.

Dokument (1) beschreibt ein Verfahren zur Wieder-
aufarbeitung Kohlenstoff enthaltender Abfalle zu
flassigen Olprodukten durch eine hydrierende Behandlung
synthetischer‘Abfalle, z. B. Kunststoffe bzw.
Kunststoffgemische, Gummi, Abfallreifen, Textilabfalle,
chemische Industrieabf&alle und Abfalldle, mit oder ohne
Katalysator, wobei die hydrierende Behandlung bei Drucken
von 30 bis 500 bar, Temperaturen von 200 bis 600 °C und
Verweilzeiten von 1 Minute bis 8 Stunden durchgefuhrt
wird (vgl. Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4). Dabei
wird das im allgemeinen von anorganischen Materialien

weitgehend befreite, gegebenenfalls getrocknete,

_zerkleinerte oder geschmolzene oder mit Anreibdl oder

anderen Zusatzen gemischte Einsatzprodukt als solches
oder mit Katalysator gemischt, auf Reaktionstemperatur
gebracht und in der Reaktionszone mit Hydriergas
behandelt (vgl. Seite 7, Zeilen 25 bis 30).

Die Beschwerdefuhrerin hat geltend gemacht, daf durch die
spaltenden Vorbehandlungen gemaf dem Verfahren nach
Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung die Abfalle in
Einsatzprodukte umgewandelt werden kénnen, die als Folge
der erhaltenen Viskositdten in den Folgeschritten
einfacher gehandhabt und leichter in flussige Kohlen-

wasserstoffe in der anschliefenden Hydrierung umgewandelt
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werden kénnen als Einsatzprodukte, die nur durch
Aufschmelzen oder Aufldsen der Abfalle gemdft diesem
bekannten Verfahren vorbereitet worden seien. AufRerdem
hat die beanspruchte Durchfihrung der Vorbehandlungen in
der Weise, dafl unterschiedliche Abfalle - wie im
Anspruch 1 definiert - getrennte Vorbehandlungen
durchlaufen, in denen die spaltenden Reaktionsbedingungen
an die jeweiligen Abfallsorten angepaf’t seien, den
Vorteil, daR die dabei erhaltlichen Einsatzprodukte

optimal fur eine gemeinsame Hydrierstufe geeignet seien.

5.4 GegenlUber diesem nachsten Stand der Technik ist die der
vorliegenden Patentanmeldung zugrundeliegende technische
Aufgabe deshalb darin zu sehen, ein Verfahren zur
Aufarbeitung von Kohlenstoff enthaltenden Abfallen
synthetischen Ursprungs zu flissigen Kohlenwasserstoffen
vorzuschlagen, mit dem man unterschiedliche Abfallsorten
optimal far eine anschlieffende gemeinsame Hydrierung
vorbereiten kann (vgl. auch Seite 5, Zeilen 49 bis 54,
Seite 7, Zeilen 26 bis 29 und Zeilen 48 bis 56, und
Seite 10, Zeile 53 bis Seite 11, Zeile 2, der

verdffentlichten Fassung der vorliegenden Anmeldung) .

5.5 Die vorliegende Anmeldung schlagt vor, diese Aufgabe
dadurch zu 1lésen, daf man vor der gemeinsamen
hydrierenden Spaltung der Abfalle synthetischen Ursprungs
diese zunachst einer Vorbehandlung in einer Inert-
atmosphare bei einer Temperatur von 75 bis 600 °C, einem
Druck von 1 bis 600 bar und einer Verweilzeit von 1 min.
bis 6 h. unterwirft. Dabei sollen mindestens zwei solcher
Abfalle eingesetzt werden und produktions- bzw.
abfallerzeugerspezifische Abfallsorte(n) getrennt von
einander und getrennt von gegebenenfalls miteingesetzten
sonstigen Abfallgemischen der Vorbehandlung unterworfen
werden, wobei die Reaktionsbedingungen von Temperatur,
Druck und Verweilzeit in diesen Vorbehandlungsstufen

derart an die jeweiligen Abfalle angepafit werden, dafd

1677.D T O
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sowohl die Handhabung der Produkte aus ihren
Vorbehandlungen als auch die Bildung flussiger
Kohlenwasserstoffe in der anschlieffenden gemeinsamen

Hydrierung erleichtert werden.

Hinsichtlich der in den unterschiedlichen Vorbehandlungs-
stufen einzuhaltenden Reaktionsbedingungen und der
erzielbaren Vorteile verweist die Beschreibung auf
Dokument (2) (vgl. verdffentlichte Patentanmeldung

Seite 10, Zeilen 33 bis 52). Im Hinblick auf die in den
Beispielen dieser &alteren europédischen Patentanmeldung
angegebenen Ergebnisse der Vorbehandlungen ist es
glaubhaft, daff die genannte Aufgabe durch das Verfahren

nach Anspruch 1 geldst wird.

Dokument (1) betrifft - wie oben angegeben - ein
Verfahren zur Aufarbeitung von Kohlenstoff enthaltenden
Abfallen synthetischen Ursprungs durch Hydrieren
derselben bei erhdohter Temperatur und erhéhtem
Wasserstoifdruck, wobei die Abfalle vor ihrem Einsatz in
die Hydrierung aufgeschmolzen oder mit Anreibdl oder
anderen Zusatzen gemischt werden kénnen. AufRerdem
beschreibt dieses Dokument, daff in den F&llen, in denen
bei erhoéhter Temperatur bereits im Mischbehdlter ein
pumpbarer Breili entsteht, das Einsatzprodukt in die
Hydrierung gepumpt werden kann (vgl. Seite 7, Zeilen 31
bis 33).

Dieses Dokument lehrt also nur, die Abfalle durch
Aufschmelzen oder Anreiben mit Ol in einem Mischbehalter
in einen foérderbaren Brei umzuwandeln, der leichter in
die Hydrierzone eingefuhrt werden kann. Das Dokument
enthdlt jedoch keine Anregung, diesen Vorgang durch eine
Vorbehandlung im Sinne der vorliegenden Anmeldung zu
ersetzen, in der die Abfdlle nicht nur einer Aufschmelz-
behandlung, sondern zusdtzlich einer Abbaureaktion

unterworfen werden. Erst im Hinblick auf eine solche
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Vorbehandlung ist es jedoch sinnvoll, die gemeinsame
Vorbereitung unterschiedlicher Abfalle fur die Hydrierung
durch getrennte Vorbehandlungseinrichtungen zu ersetzen,
in denen die Reaktionsbedingungen an die jeweiligen
Abfalle angepafit werden. Folglich kann Dokument (1) fuar
diese Maftnahme zur Lésung der hier bestehenden
technischen Aufgabe, ein Verfahren zur Aufarbeitung von
Kohlenstoff enthaltenden Abféllen synthetischen Ursprungs
ZUu flﬁssigen Kohlenwasserstoffen bereitzustellen, mit dem
man unterschiedliche Abfallsorten optimal fur eine
anschlieffende gemeinsame Hydrierung vorbereiten kann,

keinerlei Anregung bieten.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dafs das Verfahren
nach Anspruch 1 gegenuber dieser Entgegenhaltung aut

einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die abha&ngigen Anspriuche 2 bis 8 betreffen besondere
Ausgestaltungen des Verfahrens gemdfs Anspruch 1 und

beruhen daher ebenfalls auf erfinderischer Tatigkeit.

Die geltende Fassung der Patentanspruiche ergab sich erst
in der mindlichen Verhandlung. Mit dieser Fassung der
Anspruche ist das urspruingliche Patentbegehren
betrachtlich eingeschréankt worden, so daf eine grundliche
Anpassung und Uberarbeitung der Beschreibung erforderlich
ist, bevor auf der Basis dieser Patentanspriche ein
Patent erteilt werden kann. Die Kammer halt es daher fur
angebracht, von ihrer Befugnis gemaf Artikel 111 (1) EPU
Gebrauch zu machen und die Sache zur Durchfihrung der
erforderlichen Anderungen der Beschreibung an die

Prufungsabteilung zuruckzuverweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prufungsabteilung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Prufungsabteilung mit der 2Anordnung
zuruckverwiesen, ein Patent mit den in der mundlichen
Verhandlung Uberreichten Patentanspruchen 1 bis 8 und

einer hieran noch anzupassenden Beschreibung zu erteilen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
> v .
AT e

‘. M Y avany.
/s o
E. Gprgmgier R.K. Spangenberg
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