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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 23. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

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

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 16. November 2001 hat die Patentabtei-
lung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 41 00 242 mit der Be-

zeichnung

"Verfahren zur Aufbereitung einer &lhaltigen, insbesondere ol-

emulgierten FlUssigkeit"

in vollem Umfang aufrechterhalten.

Dem Beschluss liegen die erteilten Anspriche 1 bis 10 zugrunde. Die Anspriche 1

bis 10 lauten:

1. Verfahren zum Aufbereiten einer 6lhaltigen, insbesondere Ole-
mulgierten Flussigkeit, bei dem zunachst in mindestens einer
Verdampfungsstufe (I-IV) eine Trennung in Dampf und nicht

verdampftes Medium erfolgt, der Dampf kondensiert und als



Abwasser abgeleitet wird und der Olgehalt in dem nicht ver-
dampften Medium aufkonzentriert wird auf eine Olkonzentration
unterhalb der maximal erzielbaren Olkonzentration, dadurch
gekennzeichnet, daR danach diese Flissigkeit mit erhéhter Ol-
konzentration einem Separator (35) zugeflihrt wird, in dem dem
aufkonzentrierten Produkt das Ol groBtenteils entzogen wird, so
daB ein Ol und eine walkrige Flussigkeit erhalten werden und
letztere zum Aufkonzentrieren erneut in die Verdampfungsstufe
zurtckgeleitet wird, wobei nach dem Verdampfen in der wenig-
stens einen Verdampfungsstufe (I-1V) die olhaltige Flussigkeit

maximal 20 % Olkonzentration aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal® der
Separator (35) ein Dreiphasenseparator ist, mittels dessen eine
Trennung in ein Ol, eine walrige Phase und ein Ausscheiden

von Verunreinigungen als Diannschlamm erfolgt.

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} die dlhaltige Flussigkeit vor dem Verdampfen in
einem Zweiphasen-Dekanter (8) von Festkorperteilchen gerei-

nigt wird.

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dal von der odlhaltigen Flussigkeit vor dem Verdamp-
fen (I-1V) in zumindest einem Sammelbehalter (3) Skimmal ent-
fernt wird (bei 10).

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dal® nach dem Separieren (Separator 35) das abge-
zogene Ol einem Desorber (39) zugefiihrt wird, in dem ihm mit

kuhlerer Luft Wasser entzogen wird.



6. Verfahren nach den Ansprichen 4 und 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dal® bei der Separation (35) anfallender Dunn-

schlamm in den Dekanter (8) zurtuckgefuhrt wird.

7. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dald bei mehrstufiger Verdampfung (I-1V) die Warme
des in einer Stufe (l) erzeugten, ggf kondensierten Dampfes zur
Erwarmung der der nachsten Stufe (ll) zuzufihrenden Flissig-

keit ausgenutzt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dal® die
Warme des bei der Verdampfung (I-IV) erzeugten, ggf konden-
sierten Dampfes zur Vorwarmung (Vorwarmer 14) der olhalti-
gen Flussigkeit vor der Verdampfung ausgenutzt wird (Leitun-
gen 17a, 17b).

9. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} die Flussigkeit zwischen Verdampfen (Verfah-
rensschritte | bis 1V) und Separieren (Separator 35) auf zumin-
dest 98°C erhitzt wird (Sammelbehalter 31).

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dald der Separator (35) mit maximal 1/3 seiner Effek-

tivleistung beaufschlagt wird.

Die Aufrechterhaltung ist im wesentlichen damit begrindet, dass die einzige von

der Einsprechenden genannte Druckschrift

(1) Schreiben der GEA Wiegand GmbH an die Volkswagen AG
vom 29. August 1988



keine der Offentlichkeit zuganglich gemachte Druckschrift sei. Es handle sich um
ein spezifisches Angebot einer individuell ausgearbeiteten Anlage, die von der
Einsprechenden der Patentinhaberin als einzigem Kunden angeboten wurde.
Kenntnis erlangten nur die damit befassten Mitarbeiter der Patentinhaberin und
der Einsprechenden, die Ublicherweise der Geheimhaltung verpflichtet seien. Sol-
che Informationen konnten auch nicht das Kriterium der Offenkundigkeit erfullen
und gehodrten somit nicht zum Stand der Technik. Diese Druckschrift kdnne daher
den Widerrufsgrund der mangelnden erfinderischen Tatigkeit des Patentgegen-
standes nicht begriinden. Auch dem Antrag auf Widerruf des Patents aufgrund wi-
derrechtlicher Entnahme konne nicht stattgegeben werden. Es bestehe keine We-
sensgleichheit zwischen der patentierten und der entnommenen Erfindung. Bei
dem (1) zu entnehmenden gattungsgemalien Verfahren erfolge eine Eindampfung
auf einen Mittelwert von ca 40 % OI, wogegen beim Verfahren gemaR Anspruch 1
des Streitpatents die Emulsion und die Waschwasser nur bis auf maximal 20 %
Olgehalt aufkonzentriert wiirden, um die Belastung des Abwassers mit Schadstof-
fen auf einen zulassigen Wert abzusenken. Dieses erfindungswesentliche Merk-
mal werde von (1) nicht nahegelegt und liege fir den Fachmann auch nicht ohne

weiteres auf der Hand.

In der Beschwerdebegrindung macht die Einsprechende geltend, dass (1) das so-
genannte Offenkundigkeitskriterium erfllle, da die Weiterverbreitung der dem An-
gebot zugrundeliegenden technischen Kenntnisse an Dritte nach der Lebenserfah-
rung nahe gelegen sei. Die V... AG als Angebotsempfanger sei nicht zur

Geheimhaltung verpflichtet gewesen, hatte von wenigstens zwei weiteren Mitbe-
werbern Angebote angefragt und das Angebot (1) mit mehreren Unterlieferanten

besprochen.

Gegenuber (1) beruhe der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit. (1) sei mit dem Ziel ausgearbeitet worden, die patentgemale Auf-
gabe zu lésen, namlich den CSB-Wert des Abwassers so stark zu reduzieren,

dass eine aufwendige und kostspielige Nachbehandlung des Abwassers vermie-



den werden kénne. Analog zum Streitpatent werde eine Verringerung der CSB-
Wertes des Abwassers bei (1) dadurch erzielt, dass die Trennung der 6lhaltigen
Flissigkeit in der wenigstens einen Verdampfungsstufe nur bis zu einer Olkonzen-
tration des nicht verdampften Mediums durchgeflhrt werde, die unterhalb der ma-
ximal erzielbaren Olkonzentration liege. Sowohl der Konzentrationswert von 40 %
gemald (1) als auch der Wert von 20 % liege unterhalb der maximal erreichbaren
Olkonzentration des nicht verdampften Mediums. Diese unwesentliche Abande-
rung liege im Kénnen des Fachmanns. In diesem Zusammenhang werde auch auf

die Olemulsionstrennanlagen gemaR

(2) CH-PS 460 656

(3) CH-PS 516 323

(4) Angebot der GEA Wiegand GmbH an die Firma FAUDI Fein-
bau GmbH aus dem Jahre 1973

verwiesen. Bei (2) erfolge die Trennung einer dlhaltigen Flussigkeit ebenfalls bis
zu einer maximalen Olkonzentration des nicht verdampften Mediums, die mit 50 %
unterhalb der maximal erreichbaren Olkonzentration des nicht verdampften Medi-
ums liege. Auch gegenuber diesen Dokumenten weise der Gegenstand des Streit-

patents keinen erfinderischen Schritt auf.

Das Streitpatent misse auch aufgrund widerrechtlicher Entnahme widerrufen wer-
den, denn wesentliche Inhalte des Streitpatents seien (1) entnommen worden. Die
dem Streitpatent und (1) zugrundliegenden Aufgaben und Losungen seien iden-
tisch. Die Abanderung des Olgehalts stelle eine im Kénnen des Fachmanns lie-
gende unwesentliche Abanderung dar, die den Kern der Erfindung unberihrt las-

Se.



Die Einsprechende und Beschwerdeflhrerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent voll-
standig zu widerrufen. Mit Eingabe vom 12. Juli 2002 beantragt

sie, nach Aktenlage zu entscheiden.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriuckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulassig (PatG § 73); sie ist aber nicht

begrindet.

1. Wie bereits im Beschluss 14 W (pat) 5/99 des erkennenden Senats betreffend
das Streitpatent festgestellt, bestehen keine formalen Bedenken gegen die An-
spruchsfassung. Die geltenden Anspriche sind aus den urspringlichen Ansprui-

chen herleitbar.

2. Das Verfahren gemald Anspruch 1 ist unbestritten neu, weil bei keinem der in
(1) bis (4) beschriebenen Verfahren nach dem Verdampfen in der Verdampfungs-

stufe eine dlhaltige Flissigkeit angestrebt wird, die maximal 20 % Ol aufweist.

3. Das beanspruchte Verfahren beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit,
denn der durch die Entgegenhaltungen vermittelte Stand der Technik legt die be-

anspruchte Losung der anmeldungsgemafen Aufgabe nicht nahe.



Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist vom zugrundeliegenden Pro-
blem auszugehen, das darin zu sehen ist, ein gattungsgemalies Verfahren zu
schaffen, durch das eine unzuldssige Belastung des Abwassers durch Schadstoffe
und damit eine unzuldssige Verschlechterung des CSB-Wertes vermieden wird
- vgl Streitpatentschrift Sp 1 Z 40 — 44.

Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zum Aufbereiten einer dlhaltigen, insbeson-

dere dlemulgierten Flussigkeit mit folgenden Merkmalen geldst:

a) Verfahren zum Aufbereiten einer olhaltigen Flussigkeit

b) bei dem zunachst in mindestens einer Verdampfungsstufe (I-1V)
eine Trennung in

c) Dampf und

d) nicht verdampftes Medium erfolgt, wobei
1) der Dampf kondensiert und
2) als Abwasser abgeleitet wird und
3) der Olgehalt in dem nicht verdampften Medium auf eine

Olkonzentration unterhalb der maximal erzielbaren OI-
konzentration aufkonzentriert wird,

e) die Flissigkeit mit erhohter Olkonzentration einem Separator
zugefihrt wird, in dem

f) dem aufkonzentrierten Produkt das Ol groften Teils entzogen
wird, wobei

g) ein Ol und

h) eine wassrige Flussigkeit erhalten werden und

i) diese Flussigkeit zum Aufkonzentrieren erneut in die Verdamp-
fungsstufe zuruckgeleitet wird, und wobei

j) nach dem Verdampfen in der wenigstens einen Verdampfungs-
stufe die dlhaltige Flussigkeit maximal 20 % Olkonzentration

aufweist.



Im Beschluss des erkennenden Senats betreffend das Streitpatent wurde festge-
stellt, dass die Druckschriften (2) und (3) dem Fachmann nicht nahe legen, das
Verfahren so zu fuhren, dass nach dem Verdampfen in der wenigstens einen Ver-
dampfungsstufe die dlhaltige Flissigkeit maximal 20 % Olkonzentration aufweist.
Obwohl in (2) ausgefiihrt wird, dass die Olkonzentration des Riickstandes durch
Wiederholung des Verdampfungsvorganges beliebig gesteigert werden kann, wird
eine Konzentration von ungefahr 50 % fur ausreichend angesehen - vgl (2) Sp 3
Z 19 bis 26 - (wobei es sich in (2) - vgl Sp 3 Z 62 bis 66 - um Gew-% handeln soll),
da diese Konzentration genugt, um eine spater erfolgende, einwandfreie Verbren-
nung des Ols zu gewahrleisten. Eine Anregung dafiir, dass die einem Separator
zugefiihrte 6lhaltige Fliissigkeit maximal 20 % Olkonzentration aufweisen soll,

kann weder aus (2) noch aus (3) erhalten werden.

Auch dem Angebot (1), das dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nachsten
kommt, kann keine Anregung enthommen werden, die einem Separator zugefuhr-
te 6lhaltige Fliissigkeit nur auf eine Olkonzentration von maximal 20 % aufzukon-
zentrieren. Das Angebot (1) betrifft eine Olemulsionstrennanlage mit vier Zwang-
umlaufverdampfern, einem Dekanter und einem nachgeschalteten Separator (Fig
S 4). Der Funktionsbeschreibung (S 4) ist zu entnehmen, dass in den vier Zwang-
umlaufverdampfern eine Trennung in Dampf (wird als Brudenkondensat abgefuhrt)
und nichtverdampfte Flissigkeit erfolgt, denen ein Dekanter zur Abtrennung der
Feststoffe nachgeschaltet ist. Im darauf folgenden Separator wird die Olphase von
der Wasserphase getrennt und die Wasserphase daraus zur Emulsionstrennanla-
ge zuruckgefuhrt. In der Verdampfungsstufe wird entsprechend dem Verfahren
nach Anspruch 1 der Olgehalt in dem nicht verdampften Medium auf eine Olkon-
zentration (S 5) unterhalb der maximal erzielbaren Olkonzentration aufkonzen-
triert. Dabei wird aber eine gegenuber dem Anspruch 1 des Streitpatents (Merk-
mal j) wesentlich héhere Olkonzentration von 40 % eingestellt. Von der Aufgaben-
stellung gemal Streitpatent ist in (1) nicht die Rede. Auch (1) legt daher dem
Fachmann, einem Chemieingenieur, der mit Abwasseraufbereitung befasst ist,

nicht nahe, den Olgehalt der nichtverdampften Flissigkeit um mindestens die Half-
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te, dh auf maximal 20 %, abzusenken, um eine unzulassige Belastung des Abwas-
ser und damit eine unzulassige Verschlechterung des CSB-Wertes zu vermeiden.
Es findet sich in den Entgegenhaltungen kein Hinweis, dass durch eine gegenuber
dem Stand der Technik starke Verringerung der Olkonzentration auf maximal
20 % der Schadstoffuibertritt, also der Ubertritt von Ol, in den Dampf bzw die wass-
rige Phase und damit in das Abwasser so weit verringert werden kann, dass eine
aufwendige und kostspielige Nachbehandlung des Abwassers nicht erforderlich
ist, vgl Sp 3 Z 13-17 der Streitpatentschrift, zumal bei (2) eine Olkonzentration von
50 % als ausreichend angesehen wird (Sp 3 Z 10-26), und sich bei dieser Verfah-
rensweise durch das grof3ere Volumen des Olhaltigen Abfalls die Kosten fur des-
sen Entsorgung erhdhen durften. Die diesbezugliche Argumentation der Einspre-
chenden in ihrer Eingabe vom 12. Juli 2002 kann daher nicht durchgreifen. Nach-
dem der Gegenstand des Anspruchs somit auch von (1) nicht nahegelegt wird,
kann es dahingestellt bleiben, ob (1) Gberhaupt als der Offentlichkeit zuganglich

gemachter Stand der Technik gemaR § 3 (1) Patentgesetz gewertet werden kann.

Die weitere Entgegenhaltung (4), ein Angebot der Einsprechenden, das eine gat-
tungsgemale Anlage zum Aufbereiten einer oOlhaltigen Flussigkeit mittels Ver-
dampfung betrifft, liegt dem Gegenstand des Anspruchs 1 ferner. Im Hinblick auf
die einzustellende Olkonzentration nach dem Verdampfen kann (4) nichts entnom-

men werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird also von den Entgegenhaltungen nicht na-

hegelegt und beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 wurde der Einsprechenden auch nicht wider-
rechtlich entnommen. Denn, wie bereits im Beschluss der Patentabteilung 43 vom
16. November 2001 richtig festgestellt, ist die Grundvoraussetzung fur eine wider-
rechtliche Entnahme die Wesensgleichheit zwischen der patentierten und der ent-
nommenen Erfindung. Wie vorstehend dargelegt, ist das patentierte Verfahren

aber durch das Angebot der Einsprechenden an die Patentinhaberin (1) weder
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vorweggenommen, noch dem Fachmann nahegelegt und damit mit (1) nicht we-
sensgleich, sodass der Tatbestand einer widerrechtlichen Entnahme nicht gege-

ben ist.

Der erteilte und weiterhin gultige Anspruch 1 hat damit Bestand.

Die auf den Anspruch rickbezogenen Anspriche 2 bis 10, die besondere Ausge-

staltungen des Verfahrens betreffen, sind mit diesem ebenfalls bestandig.

Nachdem die Einsprechende und Beschwerdefuhrerin mit Eingabe vom 12. Ju-
li 2002 beantragt hat, nach Aktenlage zu entscheiden, ist bei der gegebenen
Sachlage vom Senat eine mundliche Verhandlung nicht fir sachdienlich erachtet
worden. Die Zurlckweisung der Beschwerde war daher im schriftlichen Verfahren

zu beschliel3en.

Moser Wagner Harrer Gerster
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