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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 58 676.7-41

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 8. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Moser, der Richter Dr.Wagner und Harrer sowie der Richterin
Dr. Proksch-Ledig

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschlul} der Pru-
fungsstelle fur Klasse C 02 F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 14. April 1999 hinsichtlich des am 17. November 2000

abgetrennten Teils wird zurickgewiesen.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluld vom 14. April 1999 hat die Prifungsstelle fur
Klasse C 02 F des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung
197 45 542.5-41 (Stammanmeldung) mit der Bezeichnung

"Verfahren zum Desinfizieren von Wasser"

zuruckgewiesen.

Dem Beschlul} liegen die ursprunglich eingereichten Anspriche 1 bis 10 zugrun-

de, von denen der Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Verfahren zum Desinfizieren von durch ein Leitungssystem zu
zumindest einer Entnahmestelle mit schwankender Entnahme-
menge zu forderndem Wasser vor der Entnahmestelle, wobei das
Leitungssystem mindestens einen Wasserzufihrungsanschluf
und mindestens eine Wasserzirkulationsleitung aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dal} in die Zirkulationsleitung ein chlorhaltiges
Desinfizienz in Abhangigkeit von der Entnahmemenge injiziert wird
und dal} das durch die Zirkulationsleitung flieRende Wasser einer

elektrolytischen Behandlung unterzogen wird."



Die Zuruckweisung ist im wesentlichen damit begriindet, das beanspruchte Ver-

fahren beruhe in Hinblick auf die Entgegenhaltungen

(1) DE 29 03 772 A1
(2) DE-PS 519 418
(3) US 53 66 605 A

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. (1) gabe ein Verfahren zur Aufbereitung
und Desinfektion von im Kreislauf gefiihrtem Wasser mittels Chlordioxid und in be-
schranktem Mal3e zugegebenem Ozon an. Da im Laufe des Verfahrens aus Chlor-
dioxid entstandenes Chlorit an Ort und Stelle in Abhangigkeit von der Konzentra-
tion der Reaktionsmittel wieder zu Chlordioxid oxidiert wirde, lage prinzipiell ein
dem anmeldungsgemalen Verfahren vergleichbarer Reaktionsmechanismus vor.
Nachdem es daruber hinaus gemal (3) bekannt sei, dem Abwasser elektrolytisch
erzeugtes Chlordioxid zuzusetzen, sei es naheliegend, das Ozon in dem Verfah-

ren gemal (1) durch ein elektrochemisches Verfahren gemal (3) zu ersetzen.

Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die in der
mundlichen Verhandlung am 17. November 2000 die Teilung der Anmeldung er-
klart, Unterlagen fur den abgetrennten Teil einreicht und die Beschwerde in der

Stammanmeldung zuricknimmt.

Den abgetrennten Teil verfolgt sie auf der Grundlage der am 19. Februar 2001

eingereichten Patentanspriche 1 bis 10, von denen der Anspruch 1 lautet:

"1. Verfahren zum Desinfizieren von durch ein Leitungssystem zu
zumindest einer Entnahmestelle mit schwankender Entnahme-
menge zu forderndem Trinkwasser vor der Entnahmestelle, wobei
das Leitungssystem mindestens einen Wasserzufihrungsan-
schluf® und mindestens eine Wasserzirkulationsleitung aufweist,

dadurch gekennzeichnet,



dal} in die Zirkulationsleitung ein chlorhaltiges Desinfizienz in Ab-
hangigkeit von der Entnahmemenge injiziert wird und dal® das
durch die Zirkulationsleitung fliel3ende Trinkwasser einer elektroly-

tischen Behandlung unterzogen wird."

Zur Begrundung fuhrt sie im wesentlichen aus, der Gegenstand der Teilanmel-
dung beziehe sich nunmehr auf ein Verfahren zum Desinfizieren von Trinkwasser,
weshalb die chemische Desinfektion unter ganzlich anderen Vorraussetzungen
durchgefuhrt werden musse, als sie in den Entgegenhaltungen (1) und (3) genannt
wurden. Das Verfahren nach (1) scheide fur einen gebaudeinternen Einsatz aus,
da zur Oxidation des Chlorits Ozon eingesetzt werde, das unter den Bedingungen,
die fUr Trinkwasser-Warmwasser-Versorgungseinrichtungen galten, nicht stabil sei
und zudem aus Sicherheitsgriinden eine zusatzliche Entozonisierung erfordere.
(2) betrafe ein DurchfluBverfahren fur Kaltwasser ohne Zirkulation und sei auf-
grund einer mittels Elektrolyse von Wasser initiierten simultanen Erzeugung von
Ozon und Chlorsauerstoffverbindungen gleichfalls weder fir Warmwasser noch fur
Trinkwasser anwendbar. (3) gabe die elektrolytische Herstellung von Chlordioxid
an, das desinfizierendem Wasser wiederholt zugesetzt und im Laufe des Reini-
gungsprozesses zu Chlorit reduziert werde, womit aber die Gefahr einer gesund-
heitsgefahrdenden Aufkonzentration des Gehaltes an dieser Substanz bestande.
Die in der mundlichen Verhandlung vom 17. November 2000 Uberreichte Entge-

genhaltung

(4) JP 06-246 273 A, Referat aus Patents Abstracts of Japan

betrafe nur die Herstellung einer walrigen, flr die Oberflachen-Desinfektion ge-

eigneten Chlordioxid-Losung.

Unter Bezugnahme auf die Entscheidungen "Kautschukrohlinge" (GRUR 1981
736, 738 re Sp Abs 2), "Schaltungsanordnung" (GRUR 1978 98, 99 re Sp) und
"Einkochdose" (GRUR 1959 22, 24 |i Sp Abs 3) vertritt sie ferner die Auffassung,



dald fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit davon auszugehen sei, dal}
der Gegenstand der Erfindung aus einer Kombination bekannter Merkmale beste-
he. Diese Merkmale fuhrten aber sich in besonderer Weise gegenseitig beeinflus-
send einen Gesamterfolg herbei, der in den diskutierten Druckschriften nicht ange-
strebt werde (vgl geltende Beschreibung S 14 Abs 5 bis S 17 Abs 2 sowie S 19
Abs 2).

Unter Verweis auf den Beschlul3 8 W (pat) 180/72 (BPatGE 16, 193, 197) sowie
Benkard PatG 9. Aufl § 79 Rn 30 und § 97 Abs 3 Satz 1 Nr 3 halt sie ferner die Zu-
ruckverweisung an das DPMA fur gerechtfertigt, nachdem das nunmehr bean-
spruchte Verfahren unter Voraussetzungen durchgefuhrt werden musse, die eben-
so wenig wie die Entgegenhaltung (4) von der Prifungsstelle bei der Beurteilung

der Patentfahigkeit beriicksichtigt worden seien.

Mit der Zwischenverfugung vom 3. September 2001 wird die Anmelderin darauf
hingewiesen, dall dem Antrag auf Zurlckverweisung voraussichtlich nicht stattge-
geben werde und das der Teilanmeldung zugrunde liegende Verfahren in Hinblick
auf die Entgegenhaltungen (1) und (4) ebenfalls nicht die erforderliche erfinderi-

sche Tatigkeit aufweisen durfte.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,
die Aufhebung des Zuruckweisungsbeschlusses und Erteilung ei-
nes Patentes auf den Gegenstand der Teilanmeldung, hilfsweise

die Zurlckverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig (§ 73 PatG); sie kann aber nicht zum

Erfolg fUhren.

1. Die in der mundlichen Verhandlung vom 17. November 2000 abgegebene Tei-
lungserklarung ist formal beachtlich, da sie auf einen eindeutig bestimmten abzu-
trennenden Teil gerichtet ist, der nicht identisch mit der Stammanmeldung ist (vgl
BGH GRUR 1998, 458, 459 — Textdatenwiedergabe).

Die Anmeldung wurde unzweideutig in zwei Teile geteilt. Wahrend der Anspruch 1
der Trennanmeldung ein Verfahren zum Desinfizieren von durch ein Leitungssy-
stem zu zumindest einer Entnahmestelle mit schwankender Entnahmemenge zu
forderndem Trinkwasser betrifft, ist die Stammanmeldung um diesen Teil vermin-
dert und nach Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Desinfizieren von durch ein Lei-
tungssystem zu zumindest einer Entnahmestelle mit schwankender Entnahme-

menge zu férderndem Wasser, mit Ausnahme von Trinkwasser, gerichtet.

Damit ist beim Senat die - nach Erfullung der Voraussetzungen des § 39 Abs 2
und 3 PatG (Rechtzeitigkeit von Geblhrenzahlung und Einreichung vollstandiger
Unterlagen mit Zusammenfassung) wirksame - Teilanmeldung anhangig gewor-

den.

2. Von seiten des Senates bestehen keine Bedenken bezuglich der ursprunglichen
Offenbarung des geltenden Anspruches 1. Das Verfahren der Teilanmeldung ist
gegenuber der durch die Entgegenhaltungen vermittelten Lehre auch neu. Die Be-
schwerde ist aber zuruckzuweisen, weil das beanspruchte Verfahren jedenfalls

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.



Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe ist es, ein Verfahren anzugeben,
mit dem kontaminierte Trinkwasser-Zirkulationssysteme saniert und vor Rekonta-
mination geschutzt werden konnen (vgl geltende Beschreibung S 9 Abs 3). Gleich-
zeitig wird in der Anmeldung als das ihr zugrunde liegende Problem auch genannt,
zirkulierendes Trinkwasser Uber langere Zeitraume keimfrei zu halten und Biofilme
auf wasserkontaktierten Oberflachen zu beseitigen bzw deren Bildung zu verhin-
dern, ohne die Grenzwerte fur die desinfizierenden Inhaltsstoffe oder deren Ab-

bauprodukte zu Uberschreiten (vgl geltende Beschreibung S 17 Z 31 bis S 18 Z 1).

Gelost werden soll diese Aufgabe durch die im Anspruch 1 angegebenen Mal3-
nahmen, im Kreislauf gefihrtem Trinkwasser ein chlorhaltiges Desinfizienz in Ab-
hangigkeit von der Entnahmemenge zuzugeben und es einer elektrolytischen Be-

handlung zu unterziehen.

Den nachstliegenden Stand der Technik stellt die Druckschrift (1) dar, nach der im
Kreislauf gefihrtem Wasser Chlordioxid als Desinfektionsmittel zugegeben wird,
das unter Bildung von Chlorit verbraucht und Uber Oxidation mittels Ozon wieder
zuruckgewonnen wird. Durch eine entsprechende Steuerung der Ozonmenge wird
das Chlorit dabei im wesentlichen vollstandig oxidiert, wahrend eine Oxidation des
als Desinfizienz wirkenden Chlordioxids zu den wirkungslosen Chloraten und Per-
chloraten nur in geringfugigem Mal3e erfolgt (vgl Anspruch 1iVm S 3 Abs 5 und 6,
S 4 Abs 1 sowie S 4/5 Bruckenabsatz).

Die Oxidation von Chlorit zu Chlordioxid in Wasser kann aber auch - wie aus der
Entgegenhaltung (4) bekannt - elektrolytisch erfolgen. Nach diesem Verfahren
wird fur den menschlichen Gebrauch bestimmtes Wasser gleichfalls einer Desin-
fektionsbehandlung mit Chlordioxid unterzogen. Dazu wird dieses Wasser Uber ein
Elektrolyse-Bad geflhrt, wobei in den Kathoden-Raum Leitungswasser aus dem
stadtischen Verteilernetz und in den durch ein Diaphragma abgetrennten Anoden-

Raum zur Erzeugung von Chlordioxid eine wafrige Chlorit-Lésung geleitet wird.



Nachdem (4) somit im Rahmen eines Verfahrens zur Desinfektion von flr den
menschlichen Gebrauch bestimmtem Wasser angibt, Chlorit mittels Elektrolyse zu
Chlordioxid zu oxidieren, wird der Fachmann, ein Ingenieur mit langjahriger Erfah-
rung auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung, auf der Suche nach einer zu (1) al-
ternativen, gleichwirkenden VerfahrensmalRnahme zur Entfernung von im Laufe ei-
ner Trinkwasser-Desinfektionsbehandlung entstandenem, aber nicht erwinschtem
Chlorit, den Inhalt dieser Entgegenhaltung in seine Uberlegungen mit einbeziehen.
Es kann daher nicht mehr als erfinderische Tatigkeit gewertete werden, ein durch
eine Zirkulationsleitung flieRendes Trinkwasser, das mit einem chlorhaltigen Des-
infizienz versetzt ist, einer elektrolytischen Behandlung zu unterziehen, um eine
gesundheitsgefahrdende Aufkonzentration des Gehaltes an Chlorit zu vermeiden
und gleichzeitig die Konzentration des Desinfektionsmittels konstant zu halten,
nachdem (1) lehrt, das im Laufe eines Desinfektionsprozesses entstandene Chlorit
in im Kreislauf gefuhrtem mit Chlordioxid versetztem Wasser in Abhangigkeit von
der Konzentration der Reaktionsmittel wieder in Chlordioxid zurtckzufuhren und

(4) den Hinweis gibt, diese Reaktion mittels Elektrolyse durchzuflhren.

Die im Anspruch 1 dartber hinaus genannte MalRnahme, die Zudosierung des
Desinfizienz abhangig von der Entnahmemenge des Wassers zu steuern, ist
ebenfalls nicht dazu geeignet, die erfinderische Tatigkeit in einem anderen Licht
erscheinen zu lassen. Es liegt namlich im Ublichen Tatigkeitsbereich eines Fach-
mannes, den Stoffeintrag in ein System, das mit dem Erfordernis einer konstanten
stoffichen Zusammensetzung verbunden ist, in Abhangigkeit von MalRnahmen,
die zu Veranderungen fuhren kénnten, so zu regeln, dal} die vorgegebene Kon-

zentration der einzelnen Komponenten des Systems beibehalten wird.

Das Argument der Anmelderin, die in den Druckschriften (1) und (4) beschriebe-
nen Verfahren seien nicht dazu geeignet, fur eine Trinkwasserdesinfektion einge-
setzt zu werden, kann die Patentfahigkeit des beanspruchten Verfahrens gleich-
falls nicht begriinden (vgl Eingabe vom 23. Februar 2001 S 3 Abs 1 und geltende
Beschreibung S 17 Abs 2 sowie S 18 Abs 1). Nachdem in der Einleitung der gel-



tenden Beschreibung als "Trinkwasser" jegliches fur den menschlichen Gebrauch
bestimmte Wasser definiert wird, das der Offentlichkeit - zB auch in Schwimmba-
dern - Uber Wasserversorgungsanlagen zur Verfugung gestellt wird (vgl S 2 Abs 2
bis S 3 Abs 2), das Verfahren nach (1) gleichfalls die Desinfektion von jeglichem
Wasser, ua auch Schwimmbeckenwasser, betrifft (vgl Anspruch 1), sieht der Se-
nat hinsichtlich des im Anspruch 1 angegebenen Merkmales "Trinkwasser" keinen
Unterschied zu (1). Dies trifft auch auf (4) zu, denn hier ist es Leitungswasser, das
mit Chlordioxid versetzt wird und sodann flr den menschlichen Gebrauch - dem
Waschen von Lebensmitteln - verwendet wird. Die Anmelderin vertritt in Bezug auf
(4) zwar die Auffassung, dal} es sich bei dem dort angegebenem Wasser um ein
chlordioxidhaltiges Desinfektionsmittel handelt (vgl geltende Beschreibung S 17
Abs 2). Da aber auch die Bereitstellung des anmeldungsgemalfien Verfahrens zum
Desinfizieren von Trinkwasser mit der Aufgabe verbunden ist, gleichzeitig kontami-
nierte Trinkwasser-Zirkulationssysteme zu sanieren bzw Biofilme zu beseitigen
und deren Entstehung zu verhindern, hat das anmeldungsgemal zur Verfigung
gestellte Wasser ebenfalls die Funktion eines chlordioxidhaltigen Desinfektionsmit-
tels (vgl geltende Beschreibung S 9 Abs 3 und S 17 Abs 3).

Dem weiteren Vorbringen der Anmelderin, bei dem beanspruchten Verfahren
handle es sich um eine Kombinationserfindung, vermag sich der Senat ebenfalls
nicht anzuschlie3en. Die mit dem Anspruch 1 beanspruchten Verfahrensmafinah-
men stellen namlich keine Kombination verschiedener, jeweils flr sich bekannter
Malnahmen dar, die zusammenwirkend zu einem nicht zu erwartenden Gesamt-
erfolg fuhren. Vielmehr wird in einem aus mehreren Schritten bestehenden Verfah-
ren lediglich eine MalRhahme durch eine bekannte, gleichwirkende Mallnahme
ausgetauscht. Unter Anwendung der in der Entgegenhaltung (1) beschriebenen
MaRnahmen konnen - wie vorstehend dargelegt - die Aufkonzentration an Chlorit
in fir den menschlichen Gebrauch vorgesehenem Wasser vermieden, die Kon-
zentration des Desinfektionsmittels in einer Zirkulationsleitung konstant gehalten
und das Wasser vor einer Rekontamination nachhaltig geschitzt werden (vgl S 2
Abs 2iVm S 3 Abs 4 und S 4 Abs 1 und 3). Die weitere Minimierung der - im Ubri-
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gen bereits nach (1) aufgrund der dort vorgenommenen Steuerung geringflgigen -
Bildung von Chloraten oder Perchloraten, die bei der unerwinschten Oxidation
von Chlordioxid mit Ozon entstehen, durch die Anwendung der in (4) angegebe-
nen Elektrolyse statt des Oxidationsmittels Ozon stellt ein in Kenntnis der Druck-
schriften zu erwartendes Ergebnis bei der Ergreifung dieser Mallnhahme im Rah-
men des nach Anspruch 1 angegebenen Verfahrens dar, fihrt aber nicht im Zu-
sammenwirken mit den weiteren Malinahmen zu einem nicht zu erwartendem Ge-

samterfolg.

Der Anspruch 1 ist daher nicht gewahrbar. Weil Uber den Antrag der Anmelderin
nur insgesamt entschieden werden kann, mussen die Anspruche 2 bis 10 das

Schicksal des Anspruches 1 teilen.

3. Da somit aufgrund der Entgegenhaltungen (1) und (4) festzustellen ist, dal} der
Gegenstand des Anspruches 1 mangels erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig
ist, bleibt fUr eine - hilfsweise beantragte - Zurtickverweisung an das Deutsche Pa-

tent- und Markenamt kein Raum.

Eine Zuruckverweisung kommt namlich nur dann in Betracht, wenn neue Tatsa-
chen oder Beweismittel bekannt werden oder aufwendigere Nachrecherchen erfor-
derlich sind. Sie ist aber nicht in Betracht zu ziehen, wenn das Gericht aufgrund
des ihm vorliegenden Materials zu einer abschlieRenden Sachentscheidung in der
Lage ist (vgl Benkard 9. Aufl 1993 §79 Rdn23, 26 und 30 sowie BGH
BIPMZ 1992 496, 498 - Entsorgungsverfahren). Die mit der Teilung erfolgte
Zweckbindung des mit der Trennanmeldung beanspruchten Verfahrens zum Des-
infizieren von durch ein Leitungssystem zu zumindest einer Entnahmestelle mit
schwankender Enthahmemenge zu forderndem Trinkwasser hat keine die im An-
spruch 1 beanspruchten Verfahrensmalinahmen betreffenden neuen Vorausset-
zungen entstehen lassen, die bei der Prufung durch das Deutsche Patent- und
Markenamt noch nicht bertcksichtigt worden sind, da die Entgegenhaltung (1)

- wie vorstehend dargelegt - gleichfalls Wasser, das fur den menschlichen Ge-
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brauch bestimmt ist, betrifft. Nachdem ferner mit den dem Senat vorliegenden Ent-
gegenhaltungen (1) und (4) eine abschlieRende Sachentscheidung getroffen wer-
den konnte, war die Sache entscheidungsreif. Grinde, die eine Zurtuckverweisung
der Trennanmeldung zur weiteren Prufung an das Deutsche Patent- und Marken-

amt hatten begrinden konnen, sind daher nicht erkennbar.

Eine miundliche Verhandlung ist bei der gegebenen Sachlage vom Senat nicht fur
sachdienlich erachtet worden. Mit der Ankindigung im Schriftsatz vom 2. Novem-
ber 2001, an der mundlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, liegt zugleich eine
konkludente Rucknahme des von der Anmelderin hilfsweise gestellten Antrages
auf mundliche Verhandlung vor (vgl Busse PatG 5. Aufl § 78 Rn 11). Die Zurlck-

weisung der Beschwerde war daher im schriftlichen Verfahren zu beschlie3en.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurtckzuweisen.

Moser Wagner Harrer Proksch-Ledig
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