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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 54 513.7-45

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 22. April 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Moser sowie der Richter Dr. Wagner, Harrer und Dr. Gerster
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10.99



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtckgewiesen.

Griunde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 23. April 2001 hat die Prufungsstelle fur
Klasse B 09 C des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung
196 54 513.7-45 mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Entfernung von Quecksilber und Quecksilbersalzen

aus Boden"

zuruckgewiesen.

Dem Beschluss liegen die am 3. April 1999 eingegangenen Anspruche 1 bis 3 zu-
grunde, von denen der Hauptanspruch wie folgt lautet:

Verfahren zur Entfernung von Quecksilber und Quecksilbersalzen
aus Boden durch Waschen des mit metallischem Quecksilber,
Quecksilber in Amalgamen, ionischem Quecksilber in Salzen so-
wie ihren Kombinationen belasteten Bodens mit wassriger Kalium-
jodid/Jod-L6ésung, dadurch gekennzeichnet, dass wahrend des
Waschvorganges der kontaminierten Boden, vorzugsweise in ver-
schiedenen Hohen, mit Ultraschall als Reaktionsbeschleuniger zur
Aktivierung der Spaltung der Jodmolekulle und zur Entfernung der
Reaktionsprodukte, die sich bei der Umsetzung zwischen dem

Quecksilber und dem Jod bilden und sich als passivierende



Schicht auf der Oberflache des Quecksilbers anlagern, beschallt

wird.

Zum Wortlaut der Anspriche 2 und 3 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Zurtuckweisung ist im wesentlichen damit begrindet, dass dem Anmeldungs-

gegenstand die Druckschriften

(1) WO 94/09167 A1
(2) DE 44 14 701 A1

entgegenstinden. Vorliegender Sache lage die Aufgabe zugrunde, ein kostengun-
stiges, mit seinen Mitteln schnell wirksames Verfahren zur in situ-Reinigung von
mit Quecksilber kontaminierten Boden zur Verfugung zu stellen. Aus (1) sei be-
kannt, zur Entfernung von Quecksilber und dessen Verbindungen aus Bdden die
Bdden mit einer wassrigen Kaliumjodid/Jodldsung zu waschen. Aus (2) sei zu ent-
nehmen, dass durch eine Beschallung mit Ultraschall mit Schwermetallen konta-
minierte Boden gereinigt werden konnten. Die in Wasser durch Ultraschall erzeug-
ten Kavitationskrafte reichten aus, um die Kontamination von den Bodenpartikeln
abzutrennen. Den Einwanden der Anmelder, dass die Entfernung von Quecksilber
aus den Boden auf anderen Wirkungen basiere, kdnne nicht gefolgt werden. Der
Anspruch 1 enthalte keine obligatorischen Merkmale, die vom Fachmann bei
Kenntnis des Standes Technik eine erfinderische Leistung erforderten. Der An-
spruch 1 sei daher mangels Erfindungshoéhe nicht gewahrbar. Mit dem Anspruch 1

fielen auch die von ihm getragenen Unteranspriche 2 bis 3.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie die

Aufhebung des Zurlckweisungsbeschlusses beantragen.

In ihrer am 7. Juni 2001 eingegangenen Beschwerdebegrindung machen die An-

melder im wesentlichen geltend, dass aus der Druckschrift (1) bekannt sei, Boden



mit wassriger Kaliumjodid/Jod-Lésung zur Entfernung von Quecksilber zu behan-
deln. Deshalb sei diese Massnahme auch in den Oberbegriff des geltenden An-
spruchs 1 aufgenommen worden. Dagegen sei die Neuheit und erfinderische Lei-
stung gegenulber (2) gegeben. In (2) wirde namlich der Einsatz einer Ultraschall-
bestrahlung als thermischer Reaktionsbeschleuniger vorgeschlagen, der zum Ab-
lI6sen und Reinigen der Quecksilberkigelchen von der umgebenden Oberflache
im ausgekofferten Erdboden in mobilen Reinigungsanlagen diene. Dagegen wirde
nach dem Verfahren gemaly Anspruch 1 mittels Ultraschallenergie der Reaktions-
prozess zwischen dem Schadstoff Quecksilber und dem Reaktionsprodukt Jod in
der jeweiligen in situ-Nassphase beschleunigt, wobei mittels der eingebrachten Ul-
traschallenergie das Energieniveau in den Jodmolekulen erhéht werde und zur
Spaltung in Jodatome aktiviert werde. Die Umwandlung der Schallenergie in ther-
mische Energie und die Kavitationskrafte des Ultraschalls gemalf (2) spielten da-
bei beim anmeldungsgemalien in situ-Verfahren keine Rolle. Die Lehre gemal
dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ergabe sich damit dem Fachmann
nicht in naheliegender Weise aus (2). Die Schutzanspriche des geltenden An-

spruchs 1 und auch der geltenden Unteranspruche 2 und 3 seien gewahrbar.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig; sie konnte jedoch nicht zum Erfolg

fuhren.

Der unverandert geltende Anspruch 1 ist mangels erfinderischer Tatigkeit nicht ge-

wahrbar.

Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Entfernen von Quecksilber und Queck-

silbersalzen aus Boden.



Nach den Ausflhrungen in den am 3. April 1999 eingegangenen geltenden Unter-
lagen auf S 3 Z6 bis 8 liegt ihr die Aufgabe zugrunde, ein kostengunstiges, mit
seinen Mitteln schnell wirksames Verfahren zur in situ-Reinigung von mit Quecksil-

ber kontaminierten Boden bereitzustellen.

Diese Aufgabe soll nach dem geltenden Anspruch 1 dadurch gel6st werden, dass
die belasteten Boden mit wassriger Kaliumjodid/Jod-Losung gewaschen werden
und wahrend des Waschvorgangs mit Ultraschall als Reaktionsbeschleuniger be-

schallt wird.

Zur Loésung der Aufgabe konnten die Anmelder von (1) ausgehen. Daraus ist, wie
im Zurlckweisungsbeschluss ausgeflhrt und auch von den Anmeldern nicht be-
stritten wird, bekannt, zur Entfernung von Quecksilber und dessen Verbindungen
aus Boden die Boden mit einer wassrigen Kaliumjodid/Jodlosung zu waschen (vgl
(1) Anspruche 1, 3 und 5). Aus (2) geht hervor, dass zum Reinigen kontaminierter
Bdden Ultraschall unter Zusatz von Wasser eingesetzt wird (vgl Anspriche 1 und
2). Die in Wasser durch Ultraschall erzeugten Kavitationskrafte reichen dabei aus,
um die Kontaminationen durch zB Schwermetalle von den Bodenpartikeln zu 16-
sen, woflr aufgrund der Adhasion ansonsten ein hoher Energieeinsatz erforderlich
ist (Sp 1 Z 3 bis 31). Aus (2) ist also zu entnehmen, dass Schwermetalle aus mit
Schwermetallen kontaminierten Boden durch Einwirkung von Ultraschall unter
Wasserzusatz entfernt werden kdnnen. Aus dem Stand der Technik sind damit die
beiden im geltenden Hauptanspruch angegebenen Verfahrensmal3nahmen be-

kannt.

Der Auffassung der Anmelder kann nicht beigetreten werden, dass die aus (2) be-
kannte Reinigungswirkung des Ultraschalls, bei der die Schadstoffe von den Bo-
denpartikeln durch die vom Ultraschall ausgehende Kavitation unter Erwarmung
entfernt werden, nicht mit der gemaR Anspruch 1 geltend gemachten Wirkung des
Ultraschalls vergleichbar sei, die zur Aktivierung der Spaltung der Jodmolekiile

und Entfernung der Reaktionsprodukte, die sich bei der Umsetzung zwischen dem



Quecksilber und dem Jod bilden und sich als passivierende Schicht auf der Ober-
flache des Quecksilbers anlagern, fuhre. Denn es ist davon auszugehen, dass die-
selbe Mallinahme, hier die Beschallung des kontaminierten Bodens mit Ultraschall
unter Wasserzusatz, dieselben Wirkungen bedingen, wobei unterstellt wird, dass
der Ultraschall beim Verfahren nach Anspruch 1 auch auf das dem Wasser zuge-
setzte Kaliumjodid und Jod einwirkt. Durch die Wirkungsangaben im geltenden
Anspruch 1, zu welchen die Anmelder im Ubrigen keine Fundstellen in den ur-
sprunglichen Unterlagen angegeben haben, wird aber die in Rede stehende Ver-
fahrensmal3inahme keine andere. Dabei ist auch nicht Gberraschend, dass, wie die
Anmelder in ihrer Beschwerdebegrindung geltend machen, die Reaktion zwi-
schen Jod und Quecksilber durch die Einwirkung des Ultraschalls beschleunigt
wird. Aus (2) ist im Hinblick darauf zu entnehmen, dass durch die Kavitationswir-
kung Schwermetalle von den Erdpartikeln abgelést werden (vgl Sp 1 Z 5 bis 15
und 25 bis 31). Durch die Ablosung von den Erdpartikeln stehen die Schwermetal-
le schneller und mit groRerer zuganglicher Oberflache zur Reaktion zur Verfugung,
wodurch eine Reaktionsbeschleunigung erreicht wird. Diese Wirkungen sind auch
beim Extraktionsverfahren nach (1) zu erwarten, das eingerdumtermalf3en als in si-
tu-Verfahren im Sinne der Anmeldung anzusehen ist (vgl S 2 Z 26 bis S3 Z 5 der
geltenden Unterlagen), da sich die physikalischen Zusammenhange dabei nicht
andern. Im Ubrigen ist das Verfahren gemaly Anspruch 1 nicht auf ein in situ-Ver-
fahren beschrankt (vgl insbesondere das Beispiel 2 auf S 5 der geltenden Unterla-

gen, bei dem wie bei (2) der Boden in ein Becken eingebracht wird).

Bei der Angabe im Anspruch 1, dass mit Ultraschall vorzugsweise in verschiede-
nen Hohen beschallt wird, handelt es sich um ein fakultatives Merkmal, das bei

der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit aul3er Betracht bleibt.

Nach alledem bedurfte es keiner erfinderischen Tatigkeit, die aus (1) und (2) be-
kannten MalRnahmen zu kombinieren, um die anmeldungsgemale Aufgabe zu 16-

sen.



Mit dem nicht gewahrbaren Anspruch 1 fallen auch die Unteranspriiche 2 und 3,
da uber den Antrag der Anmelder nur als Ganzes entschieden werden kann. Es
kann deshalb dahinstehen, ob sich diese Unteranspriche aus den urspringlichen

Unterlagen ableiten lassen.

Eine mundliche Verhandlung ist vom Anmelder nicht beantragt und bei der gege-
benen Sachlage vom Senat nicht flr sachdienlich erachtet worden. Die Zurlckwei-

sung der Beschwerde war daher im schriftlichen Verfahren zu beschliessen.

Moser Wagner Harrer Gerster

Pu



