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Sachverhalt und Antréage

0581. D

I n der mindlichen Verhandl ung vom 21. Septenber 1995,
die schriftliche Entscheidung ergi ng am

17. Okt ober 1995, hat die Einspruchsabteilung den

Ei nspruch der Beschwerdef hrerin (E nsprechenden) gegen
das europdi sche Patent Nr. 0 388 487 gemal

Artikel 102 (2) EPU zurickgew esen.

D e unabhéangi gen Anspriche des Streitpatents EP-B1-
0 388 487 haben nachf ol gende Wortl aut e:

"1. Verfahren zur Entfernung von Schadstoffen aus
verunrei ni gt em Boden, bei dem der von groben
Bestandteil en durch Sieben oder Brechen vorgereinigte
Boden einer Extraktion durch mt Zusatzmttel versetztem
Waschwasser unterworfen, der Boden anschlielRend vom
Waschwasser getrennt, mt Spul wasser nachgespult und das
Wasser durch ei nen Rei ni gungsprozel3 von den aus dem
Boden extrahi erten Schadstoffen befreit w rd, dadurch
gekennzei chnet, dald der Extraktionsprozeld mt
Waschwasser weitgehend getrennt von dem ei n- oder

mehr stufigen Spul - und Sortierungsprozel3 durchgef dhrt

wi rd, dall vor der Extraktion durch trockene oder nasse
Kl assi erverfahren eine Feinstfraktion mt einer

Kor ngr 63e bis 150 mm abgetrennt wird und dal} die
getrocknete Feinstfraktion einer Destillation bei einer
Tenperatur von 300 bis héchstens 600 °C unterworfen und
von organi schen Schadstoffen sow e von Cyani d- und
Quecksi | berver bi ndungen gereinigt wird."

bzw.
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"14. Anl age zur Durchfuhrung des Verfahrens nach den
Anspriuchen 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dal3 die
Abtrennung der Fraktion mt der KorngrdfRe bis 150 mm vor
der Extraktion des Bodens in einem Hydrozykl on (14)
erfol gt und di e Behandl ung des Unterl| aufs des

Hydr ozykl ons in ei nem Anmai schbehéal ter (15) vorgenomren
wird, in den nechani sche Energie eingeleitet wird, dal3
dem Uber |l auf der Dichtesortier-Einrichtung (21) ein

Hydr ozykl on (31) nachgeschal tet ist, dessen Unterl auf
der Flotationseinrichtung (33) zugeleitet wird und dald
die Einrichtung (34) zur Aufbereitung des Abwassers aus
einer Flotationsstufe mt nachgeschalteter Oxydati ons-
oder Reduktionsstufe, einer Fallungs- und Fl ockungs-
stufe, einer Sedinentationsstufe, Filtrationsstufe sow e
ei ner Ausbl asekol onne (Stripper), einer Aktivkohle-
filterstufe und einer Sel ektivaustauscherstufe besteht.”

Gegen vorgenannt e Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung
hat di e Beschwerdefidhrerin am 6. Dezenber 1995 unter

gl ei chzei tiger Zahlung der Gebuhr Beschwerde eingel egt
und di ese am 16. Februar 1996 begrindet. Sie beantragte
di e Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und den
Wderruf des Streitpatents, weil die erteilten
unabhangi gen Anspriche 1 und 14 nicht auf erfinderischer

Tati gkeit beruhten.

Der Patentinhaber - nachfol gend Beschwer degegner -
beant r agt e dengegentber di e Zurlickwei sung der

Beschwerde, weil seiner Meinung nach di e Voraussetzungen
fur den Rechtsbestand des Patents auch bei H nzuzi ehung

des erst i m Beschwerdeverfahren genannten Stands der
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Techni k, namich

(D11) H. Bauer, Sandaufbereitung - Herstellung von
Sanden hoéchster Reinheit, Teil 1, Aufbereitungs-
Techni k, Nr. 5/1974, Seiten 271 - 277,

(D12) D. Uhlig, Beitréage zur Aufbereitung von
Rohstoffen fur die das- und keram sche
| ndustrie, Freiberger Forschungshefte, A 602
G undst of f - Ver f ahr enst echni k, Auf berei tungs-
techni k, VEB Deut scher Verlag fiur G undstoff-
i ndustrie, Leipzig, 1978, Seiten 101 - 109, und

(D13) G Schulz, H Krenek, Flotationsanlage
Weferlingen fiar die Erzeugung hochwerti ger
Quar zsande, Silikattechnik 36 (1985) Heft 11,
Seiten 361 - 364

gegeben sei en.

Nach vorbereitender Mtteilung der Kamer

gemald Artikel 11 (2) VOBK vom 12. Mai 1997 fand am

16. Dezenber 1997 eine mindl i che Verhandl ung vor der
Kammer statt, in der die Parteien ihre vorgenannten
Antrdge unverandert aufrechterhielten und in der neben
(D11) bis (D13) fol gender Stand der Techni k diskutiert

wur de:

(D1) "Handbuch der Altl astensani erung", Seiten 1 - 16,
1. Lieferung, 12/88;

(D3) Bundesm ni sterium fidr Forschung und Technol ogi e,
For schungsbericht Nr. 01ZV043, Juni 1986,

0581. D Y
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Seiten | - V, 51 - 60, 91 - 93, 148, 150 und 164,

(D9) "Altl astensani erung '88", WIf u. a., Band 1,
Seiten 875 - 883 und

(D10) EP-A-0 185 831.

D e wesentlichen Argunente der Parteien kdnnen wi e fol gt
zusamengef alit wer den

a) Beschwerdef Ghrerin:

- vom nachstliegenden Stand der Techni k (D10)
ausgehend sei uber die Oberbegriffsnmerkmal e des
Anspruchs 1 hi naus noch eine Trennung des
Ext rakti onsprozesses vom ei n- oder nehrstufigen
Spul - oder Sortierungsprozel3d bekannt, so dal} ei ne
mangel nde Abgrenzung gegenuber (D10) vorl age;

- (D10) und (D9) Ilieflen erkennen, dalR ein hoher
Schl ammant ei | dessen Abtrennung vomrestlichen

Boden unwi rtschaftlich und uneffektiv nache;

- damt stelle sich schon bei (D10) die der EP-BL-
0 388 487 entnehnbare Aufgabe, zu deren Lo6sung
auch ein Fachmann aus dem techni schen Gebi et der
Bodenauf ber ei t ungsanl agen auf gerufen sei und
ni cht nur der Fachmann von

Bodenr ei ni gungsanl agen;

- es sei zulassig, die Feinststoffe in (D11) als
Schadstof fe i m Si nne des Anspruchs 1 anzusehen,

so dal3 die Lehre von (D11), wonach die

0581. D Y
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Fei nststoffe vomrestlichen Sand vor der Wasch-
behandl ung ent zogen werden, i m Bedarfsfalle an
die richtige Stelle der (D10) ubertragbar ware
und kei nen patent begrindenden erfi nderi schen
Schritt erfordere;

was mt dem abgetrennten, die Feinststoffe

ent hal t enden Bodenanteil passiere, stelle
gegenuber dem Abtrennen eine weitere zu | 6sende
(Tei |l ) Auf gabe dar, zu der z. B. (D1) und ihr

H nwei s auf therm sche Verfahren LOsungsansat ze
bei nhal te; der jeweils anzuwendende Tenperat ur -
bereich sei eine reine Frage der Begl eitbestand-
teile der Feinstfraktion z. B. der organi schen
Schadst of f e usw. ;

di e Konbi nation von (D10) und (Dl) gepaart mt
dem Fachw ssen gemal3 (D11) | ege das Verfahren
gemald Anspruch 1 nahe;

Anspruch 14 gehe Uber ei ne Auswahl bekannter
Gerate und Anl agen nicht hinaus und sei mangel s
erfinderischer Tatigkeit ebenfalls nicht

r echt sbest andi g;

als H | fserwdgungen seien auch noch die
Pat ent kl assi fi kation und ein aktueller

St udi engang zu ber tcksi chti gen;

auch (D3) beziehe sich auf die Aufbereitung von
Sanden und | asse erkennen, dal3 Aufbereitung und
Rei ni gung von Boden ein und densel ben Fachmann

anspreche;

T 0974/ 95
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- imErgebnis rechtfertige sich der Wderruf des
Streitpatents.

b) Beschwer degegner:

- bei m nadchst kormenden Stand der Techni k gemél
(D10) verbl ei be di e schadstoffbel astete
Fei nstfraktion imzu reinigenden Boden, wenn
di eser der Extraktionsbehandl ung unterworfen
werde; ein sichtbarer Erfolg sei mt dieser
Vor gehenswei se deshal b nicht erziel bar gewesen

- entgegen dem Vorbringen der Beschwerdef Ghrerin
sei Anspruch 1 vollstandi g gegen (D10)
abgegrenzt;

- unabhéngi g von der Frage, wie weit die
t echni schen CGebi et e Bodenrei ni gung und
Sandauf ber ei t ung beabst andet seien und ob es fir
bei de Gebi ete zum Annel dezei t punkt ei nen einzigen
Fachmann gebe oder nicht, sei festzuhalten, dal3
(D11) nicht auf das Elimnieren von Schadst of fen
abgestellt und fir den Bodenrei ni gungsfachmann

als Vorbild dienlich sei

- i m Gegensat z zum techni schen Cebi et der
Boden/ Sandauf berei tung sei es Ziel der
Bodenr ei ni gung, all e Bodenbestandteile in reiner
Form zu erhal ten, wihrend bei ersterem Gebi et
ei ne ganz reine, eine bestimte Korngro6ie
auf wei sende Fraktion angestrebt werde und die
abgetrennte Fraktion weiter nicht von Interesse

sei, da sie weder giftig sei, noch fur die

0581. D Y



- 7 - T 0974/ 95

A asherstel l ung gebraucht werde; beim
Bodenr ei ni gen gemalR Anspruch 1 ende das Verfahren
aber nicht bei m Schadst of f abtrennen, vi el nehr
fol ge ein nehrstufiges Vorgehen, umdie
Schadstoffe zu entgiften, dergestalt, dalR nur

noch reine Fraktionen vorl agen;

- nur bei unzul &ssi ger ex-post facto Betrachtungs-
wei se gebe der Stand der Techni k Anregungen zur
Schaf fung des Beanspruchten, d. h. Abtrennen der
schadst of f bel asteten Feinstfraktion vor der
Extrakti on des verbl ei benden Bodens;

- diese Verfahrenswei se stehe i m Gegensatz zur
Lehre der (D10); (D11) bis (D13) |ehrten dartber
hi naus - sollten sie vom Fachmann Uber haupt in
Betracht gezogen werden - allenfalls Teil merkmal e
des Anspruchs 1, was per se noch nicht gegen das
Vorliegen erfinderischer Tatigkeit spreche, weil
es entschei dend auf di e Gesant konbi nati on der
beanspruchten Merkmal e ankomme, da nur sie die
Gewdhr fir eine vollstandi ge Losung der

gestel lten Auf gabe biete;

- Hi | f serwagungen wi e di e Patentklassifikation von
(D10) bzw. (D11) bis (D13) und genmald Streit-
patent, ein aktueller Hochschul studi engang und
die Definition eines interdisziplinaren Fachmanns
sei en nicht angetan, den Rechtsbestand des
Streitpatents zu erschiattern, so dal3 die

Beschwer de i nsgesant zurickzuwei sen sei

0581. D Y
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Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
Anspruch 1
2. Neuheit

Di e Frage der Neuheit der Gegenstéande von Anspruch 1 und
14 war zw schen den beteiligten Parteien und der Kamrer
nicht mehr strittig, so dal diese Frage in der
nindl i chen Ver handl ung ni cht behandelt worden i st.

3. Erfinderische Tatigkeit

3.1 Der Ausgangspunkt der Erfindung ist (D10), wonach ein
Verfahren zur Entfernung von Schadstof fen aus
verunrei ni gt em Boden dergestalt bekannt ist, dal3 der
gesant e Boden i m Auf nahnetrog "20" vorgereinigt und
sodann der Extraktionsbehandl ung in den Extraktoren "34,
35, 36" unterworfen wird, wobei nachfol gend die
Fei nstfraktion (kleiner 60 mm abgetrennt w rd. Der
Ver f ahr ensabl auf "Vorr ei ni gen- Ext r ahi er en- Abtrennen der
Feinstfraktion" ergibt, dall die Feinstfraktion |ange im
Ver f ahr ensabl auf m tgeschl eppt wird, was unwrt-
schaftlich und ineffektiv ist. In der Streitpatent-
schrift, vgl. EP-B1-0 388 487, Seite 2, Zeilen 8 bis 23,
i st weiter darauf hingew esen worden, dal} Feinststoffe
aufgrund pl attiger Struktur eine grole (spezifische)
Ober fl &che und dadurch ei n hohes Adsorptionsvernbgen fr
Schadstof fe hatten, was zum Verbacken mt Tragerstoffen

fihren konne, so dall es schwierig sei, die Schadstoffe

0581.D Y
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mt Wasser und Zusatzen von umael tfreundli chen
Chem kal i en abzul 6sen.

Von di esem Hi ntergrund ausgehend |iegt der Erfindung die
Seite 2, Zeilen 24 bis 28 der EP-B1-0 388 487

ent nehnbar e Auf gabe zugrunde, ein Verfahren gemal

Qoer begri ff des Anspruchs 1 so auszubil den, dal ein
verunreini gter Boden auch dann in technisch und
wirtschaftlich vertretbarer Wise von den Schadstoffen
befreit werden kann, wenn er feinste Festbestandteile
mt plattiger Struktur, deren Korngro6fRe i mRegelfal
unter 20 mm|liegt, sow e Bestandteile von hochsi edenden
Schadstof fen und Tréagermaterial von Schadst of fen
(Leichtstoffe) enthalt.

D ese Aufgabe ist mt den Merkmal en des Anspruchs 1

gel 6st. Erkennbar |iegt der wesentliche Unterschied zum
Ver fahren gemal3 (D10) darin, dalR fol gende Schrittfol ge
gegeben i st:

a) Sieben/Brechen des Bodens als Vorreinigungsschritt
des Cesant verfahrens

b) Abtrennen einer Feinstfraktion bis 150 mm Kor ngrdfe

durch trockene oder nasse Kl assi erverfahren und

c) Extraktion des Bodens durch mt Zusatzmttel
ver set zt em WAschwasser

Di ese Schrittfol ge beinhaltet die technische Lehre, das

Abt rennen der Feinstfraktion vor der Extraktion des
Bodens vorzunehnen, d. h. die vornehmich an die

0581. D
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Fei nstfrakti on gebundenen Schadstoffe werden in ei nem
sehr fridhen Verfahrensstadi um aus dem Rei ni gungsprozel}
des Bodens entnommen und |iegen damt in einer Formvor,
in der sie entwassert, aufkonzentriert und gereinigt

wer den kdnnen, wobei die Destillationstenperaturen in
Abhangi gkeit der Schadstoffart zw schen 300 und 600 °C

ei nstel | bar sind.

Mt dieser LOsung der gestellten Aufgabe sind erkennbar
auch plattige Strukturen beherrschbar, weil Anspruch 1
far den Abtrennschritt der Feinstfraktion trockene (oder

nasse) Kl assierverfahren vorsieht.

Bei gegebener Neuheit der Verfahrensl ehre genald
Anspruch 1 ist nun noch zu untersuchen, ob diese Lehre
i mSinne von Artikel 56 bzw. 100 a) EPU auf
erfinderischer Tatigkeit beruht oder nicht. D e Kamrer

gel angt dabei zu nachf ol gendem Er gebni s:

W e vorstehend schon ausgef ihrt wurde, kann von (D10)
kein H nweis auf das Verfahren genal3 Anspruch 1
ausgehen, allein deshalb, weil das Abtrennen der

Fei nstfraktion nicht vor der Extraktion des Bodens
vorgenommen wird. I n di esem Zusanmenhang i st der Ei nwand
der Beschwerdef hrerin auf (verneintlich) fehlende
Abgrenzung des Anspruchs 1 gegenuber (D10) so | ange
unbeachtlich, als dieser Anspruch Rechtsbestand hat, da
di e Kamer bei gegebener Antragsl age auf Zurutuckwei sung
der Beschwerde den erteilten Anspruch 1 (und 14) so zu

nehnen hat, we er ist.

0581. D
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3.6.2 Die Kammer ist in der mindlichen Verhandl ung zu der
Uber zeugung gel angt, daR (D10) und (D9) in Kenntnis der
Erfi ndung ausgewertet werden, wenn di e Beschwerde-
fdhrerin in (D10) auf di e hohen Chem kal i enkosten bei
hohem Schadstof fanteil der Feinststoffe und bei (D9) auf
den schadst of f bel ast et en Schl anm hi nwei st und dar aus
ableitet, dall die gestellte Aufgabe der Erfindung
bekannt sei. Sel bst wenn dem so ware, ware der
Recht sbestand des erteilten Anspruchs 1 davon nicht

not wendi ger wei se tangiert.

3.6.3 Die entscheidungswesentliche Frage bei der Beurteil ung
der Frage der erfinderischen Tatigkeit ist der im
Beschwer deverfahren vorgebrachte Stand der Techni k (D11)
bis (D13), insbesondere (D11), aus demtechni schen
Gebi et der Bodenauf bereitung i m Gegensatz zur
beansprucht en Bodenrei nigung. Di e Kamrer hat diesen
Stand der Techni k gemaR Artikel 114 (1) EPU zum
Ver f ahren zugel assen, weil er prima facie nicht
irrelevant ist. Dennoch vermag er - auch in Konbination
mt anderem Stand der Techni k - den Rechtsbestand des
Streitpatents nicht zu erschittern, wobei die Entfernung
der vorgenannten CGebiete nicht die ausschl aggebende
Roll e spielt, sondern die nach Ansicht der Kanmer
vor genomrene ex post-Betrachtungswei se der

Beschwer def Ghreri n.

3.6.4 Bei der Bodenaufbereitung |iegen i m CGegensatz zur
Bodenr ei ni gung kei ne Schadstoffe vor, vielnehr stellt
di e aus dem Boden (Sand) herauszuhol ende Fraktion eine
Verunrei nigung dar, die bei der dasherstellung stort.
| st diese Fraktion bei (Dl11l) erst einmal vomrestlichen

Sand abgetrennt, ist das gewlinschte Ziel des Verfahrens

0581. D Y



- 12 - T 0974/ 95

bereits erreicht, wihrend di e abgetrennte Fraktion beim
Verfahren des Anspruchs 1 einer gezielten Witerver-
arbeitung mt den in vorstehendem Abschnitt 3.4
angegebenen Schritten unterworfen wird mt dem Ziel,
auch di ese Fraktion genauso wi e den restlichen Boden zu
100 % zu reinigen/entgiften. Anders ausgedrickt, steht
bei (D11) die Erzielung einer reinen Fraktion bestimter
Kor ngr 63e i m Vor der grund, wahrend Anspruch 1 auf ein
mehr st ufi ges Vorgehen abgestellt ist, dergestalt, dal

i nsgesant nur noch reine Fraktionen vorliegen.

.6.5 Ohne Kenntnis der Erfindung ist nicht erkennbar, warum
ei n Fachmann, der vor der LOsung der vorstehend
genannt en Auf gabe steht, auf das Cebi et der (D11)

zur uckgreifen sollte. Selbst wenn di eser gedankliche
Schritt indes noch vollzogen wirde, ist allenfalls ein
aus dem Gesant zusammenhang her ausgeri ssenes Merkmal des
Anspruchs 1 als "an sich bekannt" nachgew esen. Bei
Vor |l i egen ei ner Merknmal skonbi nati on i st das Bekanntsein
ei nes oder nehrerer Einzel merkmal e der Konbi nation aber
noch kein verl aB3li ches Anzei chen fur das Fehl en

erfinderischer Tatigkeit.

.6.6 D e Ausfihrungen der BeschwerdefUhrerin, wonach es

zul 8ssig sei, die Feinststoffe der (Dl1) als Schadstoffe
anzusehen und wonach es genige, die (Dl11) entnehnbare
Lehre der Abtrennung der Feinstfraktion vor der
Waschbehandl ung an der richtigen Stelle in (D10)

ei nzuf igen, um den wesentlichen Gedanken des Anspruchs 1
zu erreichen, sind erneut rickschauender und damt

unzul assi ger Natur, auch wenn es fur sich zutreffen mag,
daR es bekannt ist, abgetrennte Fraktionen therm sch zu

behandeln, z. B. wie in (Dl) angesprochen, bzw die dort

0581. D Y
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anzuwendenden Tenperaturen auf die Art des Schadstoffes

abzusti nmen.

3.6.7 Auch die Einbeziehung von Hi | fserwagungen Uber das
W ssen des Durchschnittsfachmanns, ob disziplinar oder
i nterdisziplinar, nach heutigen Studi enangeboten usw.
i st das Ergebnis ruckschauender Betrachtung. Dies gilt
auch fur den gl obal en H nweis auf (D3), die eine Bricke
zw schen Bodenauf berei tung und -reini gung schl agen
sol | e.

3.6.8 Vorstehende Uberl egungen zusammenfassend ist erst ein
Rickgriff auf (D11) notwendig, umin die Nahe des
beanspruchten Verfahrens genmald erteiltem Anspruch 1 zu
gel angen. Die Kammer ist somt davon uberzeugt, dal3 das
beanspruchte Verfahren auf erfinderischer Tatigkeit im
Sinne von Artikel 56 bzw. 100 a) EPU beruht, so daR der
Recht sbest and des erteilten Anspruchs 1 gegeben ist.

Anspruch 14

4. Di eser Anspruch ist auf eine "Anlage zur Durchfidhrung
des Verfahrens nach den Ansprichen 1 bis 13" gerichtet
und enthéalt die Anwei sung, dalR die Abtrennung der
Fraktion mt der Korngrofe bis 150 nm vor der Extraktion
des Bodens in einem Hydrozykl on erfol gt. Das
wesentlichste Merknmal des Anspruchs 1 beziglich der
vorzeitigen Separierung der amneisten mt Schadstoffen
bel asteten Feinstfraktion (KorngrofRe bis 150 mm ist in
vorri chtungstechni scher H nsicht mt dem
Hydr ozykl on " 14" gel ost.

0581. D Y
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Es ist unbestritten, daR die einzel nen Anl agenteile
gemall Anspruch 14, wi e Hydrozyklon(e), Anmai schbehélter,
D chtesortiereinrichtung, Flotationseinrichtung ....

per se imchem schen Apparatebau Stand der Techni k sind;
der unabhangi ge Anspruch zur Durchf dhrung des Verfahrens
- z. B. nach Anspruch 1 des Streitpatents - ist sicher
nicht so zu | esen, dall die einzel nen Anl agenteile fur
sich unter Schutz gestellt werden sollen. Es ist darduber
hi naus auch uner heblich, ob Anspruch 14 gegeniber dem
nachst kormenden Stand der Techni k Uber haupt oder in

ausr ei chendem Mal3e abgegrenzt ist, solange sein

Recht sbest and gemalR Arti kel 100 a) EPU gegeben i st.

Al'l ein die Anordnung des Hydrozykl ons "14" vor der
Extrakti onsei nri chtung des Bodens hebt den Gegenstand
des Anspruchs 1 gegen den nachst kommenden Stand der
Technik mt Blick auf die Artikel 54, 56 und 100 a) EPU
so weit ab, dal der Rechtsbestand des Anspruchs 14
gegeben ist. In diesem Zusammenhang w rd auf die
detaillierten Uberlegungen zur erfinderischen Tatigkeit
des Anspruchs 1 in vorstehendem Abschnitt 3 verw esen
so dall sich mt Blick auf den erteilten Anspruch 14

wi eder hol ende Ausf Ghrungen er dbri gen.

Da der Beschwerdegegner den erteilten Anspruch 14

unver dndert verteidigt und der Rechtsbestand di eses
Anspruchs gegeben ist, hat die Kamer kei ne Handhabe und
auch kei ne Veranl assung i m gegebenen Verfahrensst adi um

auf eine Neufassung di eses Anspruchs hi nzuw rken.

Bei Rechtsbestand der erteilten unabh&ngi gen Anspriche
des Streitpatents spricht nichts gegen die unveranderte

Aufrechterhal tung des Streitpatents.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin C. T. WIson

0581. D



