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Sachverhalt und Antréage

2781.D

Gegen di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung, den

Ei nspruch gegen das européi sche Patent mt der

Ver o6f fent | i chungsnumrer 0 209 613 zur ickzuwei sen, wurde
von der Ei nsprechenden Beschwerde ei ngel egt.

Der angef ochtenen Entschei dung | agen die erteilten
Anspriche 1 und 2 zugrunde. Der einzige unabhangi ge
Anspruch 1 lautete we folgt:

“"Verfahren zur umael tfreundlichen Deponi erung von

Kohl ekr af t wer k- Rest st of fen durch Verm schen von
trockener Flugasche mt Rauchgasgi ps imVerhaltnis

Fl ugasche zu G ps 2:1 bis 20:1 zu ei nem erdfeuchten bis
breiigen Produkt, Verbringung in die Deponie und
gegebenenfal | s nachtrégliche Verdi chtung, dadurch
gekennzei chnet, dall das Gem sch m ndestens 1,5 Gew. -%
fei nstver mahl ene Fl ugasche mt ei nem spezifischen

Bl ai newert von ni ndestens 5000 cn¥/ g oder Gemi sche der
fei nstver mahl enen Flugasche mit bis zu 1 Gew. -%

fei nstver mahl enem Kl i nker oder Zenent mt einem

spezi fischen Bl ai newert von m ndestens 3500 cnt/ g oder
Gem sche dersel ben enthéalt, wobei das Wasser-Feststoff-
Verhaltnis (WV) 0,18 bis 0,50 betragt."

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 der
CGegenstand des Streitpatents die Erfordernisse der
Artikel 83 und 123 (2) EPU erfille. D e Beschwerde-
fUhrerin hat im E nspruchsverfahren an di esen
ursprunglich erhobenen Ei nwéanden ni cht nehr

fest gehal t en.

FlUr die Beurteilung der Neuheit und erfinderischen
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Tatigkeit wurden unter anderen fol gende Entgegen-
hal t ungen her angezogen:

El: EP- A-0 139 953

E3: Chem cal abstracts, vol. 100, no. 8, Feb. 1984,
page 275, no. 56027q

E4: Sonder druck aus Sanmmel band Kraftwerk und Umnel t
1985, Seiten 182 bis 195

E7: Rat geber fur Zenentingenieure (6. Aufl., 1982),
Seite 140.

Di e Ei nspruchsabteil ung befand, dall das beanspruchte

Ver fahren sich vom nachstli egenden Stand der Techni k E4
i nsbesondere durch den Zusatz eines geringen Anteils

f ei nstver mahl ener Fl ugasche unterschied. Witer wurde
festgestellt, dalR weder in E4 noch in den weiteren
zitierten Dokunenten sich ein H nweis darauf fand, den
Fl ugaschenzusatz zu vernmahl en. Daher kam di e Ei nspruchs-
abtei l ung zu der Schl uf3f ol gerung, dall der Gegenstand des
Anspruchs 1 neu und erfinderisch war.

Mt Bescheid vom 2. Septenber 1999 nachte die Kanmer die
Partei en darauf aufnmerksam dal3 die Vereinbarkeit des
Anspruchs 1 nmit Artikel 123 (2) EPU fraglich sei, obwohl
I m Beschwer dever fahren di eser Ei nwand seitens der
Beschwer def Ghrerin nicht nmehr erhoben wurde.

Am 21. Oktober 1999 fand ei ne nundliche Verhandl ung
statt, in der die Beschwerdegegnerin ei nen geadnderten
Anspruchssatz (Patentanspriche 1 und 2) mt angepaliter
Beschrei bung als Grundl age fiur einen Hi|lfsantrag
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ei nrei cht e.

Der Oberbegriff des Anspruchs 1 gemal3 Hil fsantrag
entsprach demerteilten Anspruch 1. Der kennzei chnende
Tei|l dessel ben Anspruchs lautete we folgt:

" dadurch gekennzei chnet, dall das Gem sch m ndestens
1,5 Gew. - % fei nstver mahl ene Fl ugasche mt ei nem

spezi fischen Bl ai newert von m ndestens 5000 cnt/ g oder
Gem sche der feinstvernmahl enen Flugasche mt bis zu

1 Gew. - % feinstvermahl enem Kl i nker oder Zenent oder

Gem schen dersel ben enthdlt mt einemspezifischen

Bl ai newert von m ndestens 3500 cn¥/ g, wobei das Wasser -
Feststoff-Verhaltnis (WV) 0,18 bis 0,50 betragt."

Der erteilte Anspruch 2 blieb unverandert. Die
Beschrei bung wurde i nsbesondere durch di e ersatzl ose
Strei chung des Beispiels 2 angepalit.

Die schriftlich und mindlich vorgetragenen Argunente der
Beschwer def hrerin | assen sich wie fol gt zusanmenfassen:

- ZwW schen den Beteiligten bestehe allgenei ne
Uber ei nstimmung, daR E4 alle Merknmal e des Anspruchs 1
mt Ausnahme der Feinstmahlung eines Teils der
Fl ugasche offenbare. Es stelle sich somt die Frage,
ob das Vermahl en der Flugasche zur Erzielung eines
besti mten Bl ai newertes erfinderisch sei. Des sei zu
ver nei nen.

- Angesichts der Lehre aus E3 und E7 gehdre zum W ssen

des Durchschnittsfachmannes, dal ein Mahl vorgang die
Qoerfl ache und damt di e Reaktionsfreudi gkeit eines
an sich reaktionsfreudi gen Gutes erhoht.
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Das Verfahren gema3 E4 wirde sogar teilweise zu
besseren Ergebni ssen als das Verfahren gemal}

Streitpatent fuahren.

Das Argument, E4 wirde nur Ergebni sse von Labor -
versuchen w edergeben, sei unbeachtlich, da die
Bei spiele im Streitpatent ebenfalls nur Laborversuche

w eder geben.

| m Gegensatz zu E4 seien nirgendwo im Streitpatent
Angaben Uber di e Beschaffenheit und Zusanmenset zung
der Flugasche genmacht, obwohl Flugaschen beziglich

i hrer Reaktivitat und ihres Abbi ndeverhal tens sehr
groBen Schwankungen unterl dgen. Es seien lediglich
zwei Beispiele angefuhrt, die den Bedi ngungen des
Anspruchs 1 gentigen, wobei fur bei de Bei spiel e das
gl ei che Asche- G ps-Gem sch verwendet werde. Dies sei
kei n ausrei chender Bel eg dafir, dal3 bei "nahezu allen
Arten von Flugaschen und G ps" di e Anwendung der
Lehre des Streitpatents zum gewlinschten Result at

f Uhre.

Dengegeniber argunentierte di e Beschwerdegegnerin w e
fol gt:

Nach E4 seien zwar vereinzelt gute Ergebnisse erzielt
wor den, di e bekannte Lehre | asse jedoch keine klaren
Vor her sagen zu, wann und unter wel chen Bedi ngungen
wel che Konmponenten zu Deponaten mt guten Eigen-
schaften gef ihrt haben

| m Gegensatz dazu konnten durch di e MaBnahne der
Fei nst mahl ung nach dem Streitpatent unabhéngi g von
der Qualitat der eingesetzten Flugasche zuverl assig
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bessere Werte bei der Deponierung erzielt werden.

- Di e Mahlung nur eines Teils der eingesetzten
Fl ugasche werde durch den angef Uhrten Stand der
Techni k ni cht nahegel egt.

- In E4 sei ausdricklich darauf hingew esen, dal
erhebl i che Unterschi ede zwi schen den Laborversuchen
und den Fel dversuchen beobachtet wirden. Dagegen
seien di e Ergebni sse der Beispiele genald Streitpatent
auch in Fel dversuchen bestéatigt worden.

Di e Beschwerdefuhrerin (Ei nsprechende) beantragte die
Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und den
W derruf des europdischen Patents Nr. 0 209 613.

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwer de zurickzuwei sen oder, hilfsweise, die
Aufrechterhal tung des Patents genmal3d dem in der
nmindl i chen Ver handl ung Uberreichten Hi |l fsantrag.

Ent schei dungsgr inde

Haupt ant r ag

2781.D

Aus der angefochtenen Entschei dung geht hervor, dal im
Ei nspruchsverfahren die Vereinbarkeit des erteilten

Pat ent anspruchs 1 nmit Artikel 100 c) bzw. 123 (2) EPU
beanst andet und di skutiert wurde. |nfol gedessen i st

di eser Einwand ebenfalls Gegenstand des Beschwerde-
verfahrens und di e Kanmer ist befugt zu Uberprufen, ob
der Gegenstand des Anspruchs 1 Uber den Inhalt der
Annmel dung in der urspriunglich eingereichten Fassung



1.1

1.2

1.3

2781.D

- 6 - T 0885/ 96

hi nausgeht. Nach Artikel 114 (1) EPU ist sie dabei nicht
an das Vorbringen der Parteien gebunden.

Der geltende Anspruch 1 ist auf ein Verfahren mt dre
Vari anten gerichtet. Das Flugasche-G ps Gem sch enthalt
nam i ch entweder:

i) m ndestens 1,5 Gew. - % f ei nstver mahl ene Fl ugasche
mt einem spezifischen Bl ai newert von m ndestens
5000 cnt/ g oder

i) Gem sche der feinstvernmahl enen Flugasche mt bis
zu 1 Gew. - % feinstvermahl enem Kl i nker oder Zenent
mt einemspezifischen Blainewert von m ndestens
3500 cnt/ g oder

1ii) Gem sche dersel ben.

Di e Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, das Merknal
"Gem sche dersel ben" gendald Variante iii) sei als
"CGem sche der feinstvermahl enen Flugasche mt bis zu
1 Gew. -% feinstvermahl enem Kl i nker und Zenent" zu
interpretieren. D ese Auslegung wurde von der
Beschwer def ihrerin bestritten (siehe Ei ngabe von

27. Novenber 1996, Seite 1 und Seite 2, Absatz 2).

D e Kanmer befindet, dal3 die Auslegung im Sinne der
Beschwer degegnerin nicht aus dem Wrtl aut des

Anspruchs 1 abzuleiten ist. Die korrekte Interpretation
I st, dalR sich das Wrt "dersel ben" auf die |etzt-
genannt en Konponenten (Klinker und Zenent) bezieht.
Dadurch wird mt Variante iii) ein Verfahren definiert,
i n wel chem das Ausgangsgem sch aus trockener Flugasche
und Rauchgasgi ps als Zusatz bel i ebi ge Mengen an
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Gem schen von feinstvermahl enem Kl i nker und Zenent
enthalt. Feinstvernmahl ene Fl ugasche nuf3 bei dieser
Vari ante nicht zw ngend anwesend sein.

Das Verfahren gemall dem urspringlich eingereichten

Pat ent anspruch 1 war jedoch dadurch gekennzei chnet, dal3
das Ausgangsgem sch "m ndestens 1,5 Gew. -% feinst -

ver mahl ener Fl ugasche und/oder bis zu 1 Gew. -%

fei nstver mahl enen Kl i nker und/oder Zenment enthalt".

I nf ol gedessen war als nogliche Variante der Zusatz von
fei nstver mahl enem Kl i nker und Zenment - ob mt oder ohne
fei nstver mahl ene Flugasche - auf jeden Fall nur bis zur
oberen Genze von 1 Gew. -% ursprunglich offenbart. D e
Beschwer degegnerin hat auch kei ne Fundstelle in der
urspriungl i chen Beschrei bung angegeben, die ein Wglassen
di eser Obergrenze rechtfertigen wirde.

Der Cegenstand des Anspruchs 1 wurde also in

unzul assi ger Wi se gegeniber den urspringlich

ei ngerei chten Unterl agen gedndert. Somt kann dem
Haupt antrag ni cht stattgegeben werden.

Hi | fsantrag

2781.D

Ander ungen

Durch die Anderung im Anspruch 1 ist nun die dritte
Variante eindeutig auf den Einsatz eines Geni sches aus
f ei nst ver mahl ener Flugasche mt bis zu 1 Gew. -% ei nes
Gem sches aus feinstvernmahl enem Kli nker und Zenent
gerichtet.

Der Cegenstand di eses Anspruchs wurde durch Angabe der
oberen Grenze fur den feinstvernahl enen Klinker und
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Zenment und di e zwi ngende Anwesenheit feinstvermahl ener
Fl ugasche gegenuber dem Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 weiter eingeschréankt.

Die Grundl age fur diese Anderung ist in den
urspriunglichen Unterl agen, Anspruch 1 und Beschrei bung
Seite 4, Absatz 2, letzter Satz, zu finden.

Somt erfillt der geanderte Anspruch 1 die Erfordernisse
des Artikels 123, Abs. (2) und (3) EPU. Di e Beschwerde-
fdhrerin hat dies nicht bestritten.

O f enbarung der Erfindung

Di e Kanmer schliel3t sich diesbeziglich den Fest-
stellungen in der angefochtenen Entscheidung an. D e
Beanst andung nach Artikel 100 b) EPU wurde im
Beschwer dever fahren ni cht nehr erhoben.

Neuhei t

Es ist unstrittig, dal das Verfahren gemal3 Anspruch 1
neu i st. Insbesondere ist in keiner der angefihrten
Ent gegenhal t ungen ei n gattungsgenméalRes Verfahren

of fenbart, in dem der zu deponi erende Ausgangsstoff
fei nstver mahl ene Fl ugasche enthalt.

Erfinderi sche Tatigkeit

CGegenstand des Streitpatents ist ein Verfahren zur

umrel tfreundl i chen Deponi erung von Kohl ekr af t wer k-
Reststof fen durch Verm schen von trockener Flugasche mt
Rauchgasgi ps i m Verhéal tnis Flugasche zu Gps 2:1 bis
20:1 zu einem erdfeuchten bis breiigen Produkt vor der
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Ver bringung in di e Deponie.

Es besteht Ubereinstinmmung zw schen den Beteiligten, daB
E4 al s nachstliegender Stand der Techni k angesehen w rd.
Es ist auch unstrittig, dall E4 bereits Flugasche-G ps-

M schungen genald dem Oberbegriff von Anspruch 1

of fenbart, di e deponiefahig sind.

Gowohl die Verfahren gemal3 E4 in bestinmmen Fallen zu
deponi ef &hi gen M schungen fidhren, wird dort dar tber
berichtet, dalR nicht in allen Fallen die antlich
festgel egte Grenze der Wasserundurchl dssi gkeit erreicht
wird. Di e Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, gegenuber
E4 bestehe daher di e Aufgabe darin, ein Verfahren
bereitzustel |l en, wel ches M schungen aus Fl ugasche und
G ps zuverl &ssi g deponi ef ahi g nmache.

I n der Beschreibung des Streitpatents ist die

Ver besserung des Verfahrens gemal3 E1 al s Zweck des

Pat ent gegenst ands angegeben (siehe Spalte 1, Zeile 49
bis Spalte 2, Zeile 5). D eser Stand der Technik i st
darauf gerichtet, Flugasche-G ps Gem sche durch Zusatz
von m ndestens 3 Gew. - % Cal ci umrhydr oxi d deponi ef ahig zu
machen. Nachdem hier das gleiche Ziel wie mt dem
Verfahren gemalR E1 verfol gt wird, wobei es sich bei der
Ver besserung gegentber dem bekannten Verfahren um ei nen
Ver zi cht auf den Einsatz von Cal ci umhydroxi d handel t,
ist die oben fornmulierte Aufgabe bereits in der
ursprunglichen Problenstellung inplizit enthalten. Dies
wi rd von der Beschwerdefihrerin auch nicht bestritten.

Al's MalBnahme zur L6sung der gegentber E4 best ehenden
Auf gabe wird genmald Anspruch 1 vorgeschl agen, eine
Fl ugasche- G ps- M schung zu verwenden, di e m ndestens
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1,5 Gew. - % fei nstver mahl ene Flugasche mt ei nem
spezi fi schen Bl ai newert von ni ndestens 5000 nt¥/ g und
gegebenenfalls bis zu 1 Gew. -% f ei nstver mahl enen Kl i nker
und/ oder Zenent mt ei nem spezifischen Bl ai newert von

m ndest ens 3500 n¥/ g enthalt.

Bei spiele 1 und 2 zei gen gegeniber dem Vergl ei chs-

bei spi el, dal di e Wasserdurchl assi gkeit der deponierten
M schung durch den Ei nsatz feinstvermahl ener Flugasche
verringert wird. D e Beschwerdegegnerin hat ausgefihrt,
di eser Effekt werde durch den geringen Zusatz von

fei nstver mahl enem Kl i nker und/ oder Zenent unter st it zt.
Oowohl di ese Behauptung nicht durch Beispiele
untermauert ist, erscheint sie der Kammer im Hinblick
auf das urspringliche Beispiel 2, das die positive
Wrkung von 0,8 Gew. -Teilen Klinker in Abwesenheit von
fei nver mahl ener Fl ugasche zeigt, als glaubhaft. D e
Beschwer def ihrerin hat dem auch ni cht w dersprochen.

Di e Beschwerdef Ghrerin hat benéngelt, die Patentschrift
of fenbare lediglich zwei Versuche mt einer einzigen
Asche. Es sei ungerechtfertigt, daraus die Schl ul3-

fol gerung zu ziehen, die Lehre genmal3 dem Streit pat ent
zei ge einen zuverl assigen allgenein gultigen Weg zur

si cheren Deponi erung nahezu aller Arten von Flugasche
und G ps. Di e Beschwerdefihrerin vernutet daher, dal das
Verfahren des Streitpatents nicht auf alle Sorten von
Fl ugasche anwendbar sei. Zu di esem Ei nwand ent gegnete
di e Beschwer degegnerin, dall jede Flugasche eine

ausrei chend grol3e puzzol ani sche oder | atenthydraul i sche
Bi ndef &hi gkeit aufwei se, um durch Fei nstver mahl ung
aktiviert zu werden (siehe auch Ei ngabe vom

2. April 1997, Seite 8, letzter Absatz). Dies steht im
Ei nkl ang mt den Argunenten der Beschwerdef Ghrerin
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sel bst, wonach es zum al | genei nen Fachw ssen gehére, dald
di e Reakti onsf &hi gkeit grober Flugasche durch Nachmahl en
ver bessert werde (siehe Punkt VIII und Ei ngabe vom

27. Novenber 1996, Seite 7, Absatz 2 sow e E7,

Seite 140, Absatz 1.4).

Di e Bewei sl ast fur di e Behauptung, die bestehende

Auf gabe werde nicht mt allen vom Anspruch 1 unfaldten
Ausf ihrungsarten gel 6st, liegt bei der Beschwerde-
fUhrerin, nachdem di e best ehende Auf gabe dem
Streitpatent entnonmen werden konnte und auch bereits im
Ertei l ungsverfahren zur Di skussion stand. Di ese hat

j edoch keinerlei Tatsachen vorgetragen, die ihre

Ver mut ung begr inden kénnten. Die Kammer halt es daher im
H nblick auf das erwédhnte all genei ne Fachw ssen fir

gl aubhaft, dafll di e bestehende Aufgabe praktisch im
gesant en beanspruchten Bereich gel 6st wrd.

Die unter Punkt 5.3 bis 5.5.1 ausgefiihrte Uberl egung

gi It unabhangi g davon, ob die Messungen der Wasser -

dur chl &ssi gkeit an Laborproben oder in Fel dversuchen
durchgef thrt werden. Die Kammer halt di e Frage daher fur
irrelevant, ob sich die Ergebnisse der Verfahren genmal3
dem Streitpatent und E4 auch auf Fel dversuche ubertragen
| assen. Es stellt sich somt nur noch die Frage, ob die
beanspruchte LOsung der bestehenden Aufgabe aus dem
angef Uhrten Stande der Techni k in naheliegender Wi se
herl ei tbar ist.

In E4 wird der Einflul3 verschi edener Faktoren auf die
Wasser dur chl éssi gkeit von Fl ugasche- G ps-M schungen
untersucht. Es wird unter anderem festgestellt, dal3 die
Wasser dur chl assi gkeit unso geringer ist, je feiner und
kal krei cher die Flugasche ist (Bild 12, Seite 9, rechte
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Spalte, 1. vollstandi ger Absatz).

Di es mag den Fachmann dazu anregen, die in E4

unt ersuchten Paraneter zu optimeren, z. B. eine

Fl ugasche ei nzusetzen, die den gewinschten Fei nkorn-
anteil hat, um eine Flugasche-G psm schung mt einer

ni edri gen Wasserdurchl dssi gkeit zu erhalten. D e Kammer
sieht in diesen Angaben jedoch kei ne konkrete Anregung
dazu, einen Teil der zu deponi erenden Flugasche zu

ver mahl en, wenn di ese nicht die optimle Kornverteilung
auf wei st .

E3 of fenbart ein Verfahren zur Herstellung von Beton
unter Verwendung von fei nver mahl ener Fl ugasche, wobei
di e Flugasche durch die Vermahlung aktiviert wrd; der
Ei nfl ul? di eser Aktivierung auf die Wasserdurchl assi gkeit
des Produktes wird jedoch nicht angesprochen. Die
MalBnahne der Mahl ung der Flugasche wi rd dazu benut zt,
ein hochwertiges Produkt, namich verstarkten Beton

her zustel | en. E3 kann daher dem Fachmann ni cht

nahel egen, diese Lehre auf ein Verfahren anzuwenden, be
dem es um ei ne andere Eigenschaft, namich di e Wasser-
dur chl &ssi gkeit des Endprodukts und | etztendlich um
dessen Entsorgung geht. Das all genei ne Fachw ssen des
Zementi ngenieurs in E7 geht auch nicht dber die Lehre
von E3 hinaus. Dort wird |ediglich darauf hingew esen,
daR fuar die Verwendung als Zusatz zu Zenent grobe

Fl ugaschen durch Nachmahl en (bevorzugt durch eine

genei nsame Vermahlung mt Klinker und G ps zu Zenent)
ver bessert werden konnen.

Das in E3 und E7 angestrebte Ergebnis wird erreicht,
i ndem di e gesant e Fl ugasche gemahlen wird. Im
vorl i egenden Verfahren geniugt es jedoch, einen
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geringeren Anteil der Flugasche zu vernahl en. D eser
Anteil ist zwar nicht durch Festl egung ei ner oberen
Grenze i m Anspruch 1 eingeschréankt; es ist jedoch be

ei nem Deponi ever fahren sel bstverstandlich, nicht nehr
ver mahl ene Fl ugasche ei nzusetzen als notwendig ist, um
das Gem sch deponi ef &hi g zu nachen

Di e Vermahl ung nur eines geringen Teils der Flugasche
wird weder in E3 und E7 noch in einer der Ubrigen

Ent gegenhal t ungen offenbart. Somt héatte auch die

Konmbi nati on der Lehren aus E3, E7 oder einer der anderen
Ent gegenhal tungen mt derjeni gen aus E4 nicht zum
beansprucht en Verfahren gefihrt.

Ei n Fl ugasche-G ps Gemisch mt bis zu 1 Gew. -%

fei nstver mahl enem Kl i nker und/ oder Zenent ist in keiner
der Entgegenhal tungen erwahnt. Di e beanspruchten

Ver f ahrensvari anten, bei wel chen das Ausgansgem sch
zusat zlich zu feinstvermahl ener Fl ugasche noch bis zu
1 Gew. - % feinstvermhl enen Klinker und/ oder Zenent
(siehe Punkt 1.1, Varianten ii) und iii) und Punkt 2)
enthalt, sind somt noch weiter vom Stand der Techni k
entfernt.

Di e Kanmer ist daher zu dem Ergebni s gekonmen, dall das
Ver fahren gemald Anspruch 1 auf einer erfinderischen

Tati gkeit beruht. Der abhangi ge Anspruch 2 betrifft eine
bevor zugt e Ausf idhrungsart des Verfahrens nach

Anspruch 1, und ist damt auch gewdhrbar. Die

Beschrei bung i st an di e Anspriche angepaldt worden.

Ent schei dungsf or nel

2781.D
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Aus di esen Griunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird mt den in der mindlichen Verhandl ung
ei ngerei chten Unterl agen gemalR Hi | f santrag
aufrechterhal ten.

Di e Geschaftsstel |l enbeantin: Der Vorsitzende:

S. Hue R K.  Spangenberg
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