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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent DE 11 2009 003 690
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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 3. September 2019 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw, des Richters Schell, der
Richterin Dipl.-Chem. Dr. Miinzberg sowie des Richters Dipl.-Chem. Dr. Jager
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der angefoch-
tene Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 27. November 2014 aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Die Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin wird zuriickge-

wiesen.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 27. November 2014 hat die Patentabtei-
lung 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent DE 11 2009 003 690
mit der Bezeichnung

.Flussig-Flussig-Trennverfahren mittels Coalescern®

beschrankt aufrechterhalten.

Dem Beschluss liegen die erteilten Patentanspriiche 1 bis 24 gemald Hauptantrag

sowie die Patentansprichel bis 24 gemal Hilfsantrag la vom



27. November 2014 zu Grunde. Von den nebengeordneten Patentanspriichen 1,
6, 23 und 24 der Anspruchsfassung gemaf Hauptantrag hat der erteilte Patentan-
spruch 1, dessen Merkmale sich gleichlautend auch in den Ubrigen nebengeord-

neten Patentansprichen finden, folgenden Wortlaut:

Lverfahren zum Trennen von lonenflissigkeit von Kohlenwasser-

stoffen, wobei das Verfahren umfasst:

(@) Einspeisen eines Gemisches, das Kohlenwasserstoffe und
lonenflissigkeit umfasst, in einen Coalescer, wobei die
Kohlenwasserstoffe dispergierte lonenflissigkeitstropfchen
aufweisen und der Coalescer Coalescer-Material umfasst;

(b)  Anhaften von mindestens einem Teil der lonenflissigkeit-
stropfchen an dem Coalescer-Material, um eingefangene
Tropfchen bereitzustellen;

(c) Koaleszieren von eingefangenen Tropfchen zu koaleszier-
ten Tropfchen und

(d) Fallenlassen der koaleszierten Tropfchen von dem Coale-
scer-Material, um die lonenflissigkeit von den Kohlenwas-
serstoffen zu trennen und einen Kohlenwasserstoffausfluss
bereitzustellen, wobei das Coalescer-Material eine starkere
Affinitat zu der lonenflissigkeit als zu den Kohlenwasser-

stoffen besitzt.”

Die nebengeordneten Patentanspriiche 1, 6, 23 und 24 nach Hilfsantrag 1a unter-
scheiden sich hiervon lediglich darin, dass das Koaleszer-Material in diesen Pa-
tentanspriichen nicht wie bisher allein durch eine starkere Affinitat zu der lonen-
flissigkeit als zu den Kohlenwasserstoffen gekennzeichnet wird, sondern dartber

hinaus durch das Merkmal:



....und Hohlraume oder Offnungen mit einer GroRe hat, die sich
dem kleinsten Tropfchen annahert, welches entfernt werden

muss.”

Die beschréankte Aufrechterhaltung des Patents wurde von der Patentabteilung im
Wesentlichen damit begriindet, dass der Gegenstand des erteilten Patentan-
spruchs 1 gemaR Hauptantrag gegenuber der Druckschrift D9 nicht neu sei. Die
Patentabteilung ist dabei davon ausgegangen, dass die Druckschrift D9 nicht nur
die darin konkret angegebene Trennung eines lonenflissigkeitskatalysators von
Kohlenwasserstoffen mittels eines Koaleszers beschreibe, sondern dartber hin-
aus implizit auch all diejenigen Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 mit of-
fenbare, die physikalische Mechanismen betreffen, welche standardmafig bei je-
dem Koalesziervorgang ablaufen wiirden. Dazu gehdre u. a., dass das Koaleszer-
Material eine starkere Affinitat zur lonenflissigkeit als zu den Kohlenwasserstoffen
aufweise, dass die Flussigkeitstropfchen an dem Material anhaften, sowie das Ko-
aleszieren der eingefangenen Tropfchen. Diese Merkmale koénnten die Neuheit
der technischen Lehre demzufolge nicht begrinden, so dass der Hauptantrag
mangels Neuheit nicht gewahrbar sei.

Hinsichtlich des Hilfsantrags l1a flihrte die Patentabteilung aus, dass das in den
Patentanspruch 1 nachtraglich aufgenommene Merkmal weder eine unzulassige
Erweiterung noch ein Aliud darstelle, da Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch
weiterhin ein Trennverfahren mit einem Koaleszer-Material sei, das nunmehr le-
diglich in der GréRe seiner Hohlraume und Offnungen beschrankt sei.

Nach Ansicht der Patentabteilung liefere das Streitpatent, einschliel3lich der Bei-
spiele 3 und 4, dem Fachmann fernerhin so viel an technischer Information, dass
dieser die patentgemal3e Lehre des Hilfsantrages 1a auch ausfihren kénne.

Ein Trennverfahren mit dem beschriebenen Koaleszer-Material werde daruber
hinaus in keiner der herangezogenen Druckschriften D1 bis D10 offenbart, so
dass auch die Neuheit des im Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 1a beschrie-
benen Verfahrens gegeben sei. Das Verfahren beruhte nach Ansicht der Patent-

abteilung zudem sowohl gegeniber einer Kombination von D2 und D8, D5 und



D10 oder D2 und D5 als auch gegeniber D2 und dem allgemeinen Fachwissen,
wie in den Druckschriften D11, D12 und D13 wiedergegeben, auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit. Abschliel3end stellte die Patentabteilung fest, dass die vorange-
gangenen Ausfuhrungen fur die Gegenstande der nebengeordneten Patentan-
spruche 6, 23 und 24 gemal Hilfsantrag 1a gleichlautend gelten wirden und das
Patent demzufolge mit der Anspruchsfassung des Hilfsantrags la beschrankt auf-

recht zu erhalten sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie
stellt vorab nochmals heraus, dass jeder der vier formal unabhangigen Verfahren-
sanspriche 1, 6, 23 und 24 des geltenden Anspruchssatzes, wie er im Ein-
spruchsverfahren beschrankt aufrechterhalten worden sei, im Vergleich zur erteil-
ten Anspruchsfassung neben dem Merkmal, welches besagt, dass ,...das
Coalescer-Material eine starkere Affinitat zu der lonenflissigkeit als zu den Koh-
lenwasserstoffen besitzt“ zusatzlich das Merkmal aufweise ,und Hohlraume oder
Offnungen mit einer GroRe hat, die sich dem kleinsten Tropfchen annahert, wel-
ches entfernt werden muss”. Dieser nachtraglich aufgenommene Teilaspekt fihre
aus der Sicht der Einsprechenden zu einer unzulassigen Erweiterung, da er ohne
die im Patent damit verbundene Angabe der ,spezifischen Oberflache des
Coalescer-Materials* aufgenommen worden sei. Das nachtraglich aufgenommene
Merkmal fihre nach Ansicht der Einsprechenden ferner zu einem Mangel an Klar-
heit, da unklar sei welche Werte unter dem Begriff ,annadhern“ zu verstehen seien,
ob dabei die GroRe der Hohlraume/Offnungen in Bezug auf die TropfchengroRe
von oben oder von unten angenahert werden solle und was unter dem Begriff des
.Kleinsten Tropfchens* zu verstehen sei. Die Einsprechende wendet aul3erdem
ein, dass durch die Aufnahme des zuvor genannten Merkmals die patentgeméafen
Verfahren nicht ausfihrbar seien. Die Einsprechende begriindet dies damit, dass
sich im Streitpatent keine Angaben dazu fanden, wie der Fachmann die GroR3e
bzw. Geometrie der Hohlraume/Offnungen einerseits und die entsprechende
Grolke der kleinsten Tropfchen andererseits bestimmen kénne. Zudem sei in kei-

nem Beispiel des Streitpatents eine konkrete lonenfliissigkeit angegeben und



auch zu der in den Beispielen 3 und 4 als erfindungswesentlich herausgestellten
Packungsdichte des Koaleszer-Materials fanden sich im Streitpatent keine Anga-
ben. Der Mangel der Ausfuhrbarkeit liege auch deshalb vor, weil die Offenbarung
des Streitpatents den Unterschied der in den Patentanspriichen 1 und 6 verwen-
deten Begriffe ,fallenlassen” und ,absetzen” nicht erkennen lasse. Die Lehre des
Patentanspruchs 24 sei dartiber hinaus nicht ausfihrbar, weil darin kein ,Anhaf-
ten“ der ionischen Flussigkeitstropfchen am Koaleszer-Material vorgesehen sei.

Unbeachtlich dessen stehe nach Ansicht der Einsprechenden jede der Druck-

schriften

D8 WO 2006/136439 Al
D9 WO 2009/085448 Al oder
D10 Chemical Engineering, Dezember 1997, S. 104 bis 109

dem Verfahren des geltenden Patentanspruchs 1 und damit auch den weiteren, in
den nebengeordneten Patentanspriichen 6, 23 und 24 beschriebenen Verfahren
neuheitsschadlich entgegen.

Die in den nebengeordneten Patentansprichen beschriebene technische Lehre

sei fur den Fachmann bei einer kombinierten Betrachtung der Druckschriften

D26 US 3 359 338
D27 US 3358 048
D28 US 2 894 050 oder
D29 US 3470 264

jeweils mit D10 oder dem allgemeinen Fachwissen bzw. von D10 mit dem allge-
meinen Fachwissen Uberdies naheliegend. Die patentgemafen Verfahren wirden
sich von jedem der in den Druckschriften D26 bis D28 gelehrten Verfahren nam-
lich nur in der Verwendung einer ionischen Flissigkeit anstelle eines Salzes, wie
z.B. Aluminiumtrichlorid, unterscheiden. Der Einsatz einer ionischen Flissigkeit in
den Verfahren der Druckschriften D26 bis D28 erfordere von einem einschlagig

tatigen Fachmann in Kenntnis von D10 jedoch kein erfinderisches Zutun.



Die Einsprechende beantragt,

unter Zurtickweisung der Anschlussbeschwerde der Patentinhabe-
rin den Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 27. November 2014 aufzuheben und das

Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde der Einsprechenden zurtickzuweisen,
im Wege der Anschlussbeschwerde den angefochtenen Be-
schluss der Patentabteilung aufzuheben und das Patent wie erteilt

aufrechtzuerhalten.

Aus der Sicht der Patentinhaberin erfulle die erteilte Anspruchsfassung gemanR
Hauptantrag alle Anforderungen des Patentgesetzes. Die Ausfihrbarkeit der pa-
tentgemal3en Lehre sei aufgrund der im Streitpatent angegebenen Beispiele 3 und
4 gegeben und auch das Auslassen des Verfahrensschritts ,Anhaften im Pa-
tentanspruch 24 fuhre nicht dazu, dass der Fachmann dieses Verfahren nicht
ausfuhren kénne, da der Fachmann darin einen bei der Umsetzung von Alkylie-
rungsverfahren obligaten Verfahrensschritt erkenne, den er ohne weiteres hinzu-
fluge.

Die patentgemal3e Lehre nach Hauptantrag erfille ferner das Kriterium der Neu-
heit. Die Druckschrift D9 sei schon deshalb nicht neuheitsschadlich, weil die Art
des eingesetzten Koaleszers darin nicht genannt werde und die D9 somit auch
kein Koaleszer-Material offenbaren konne, welches im patentgeméfRen Sinn eine
starkere Affinitdt zur lonenflissigkeit als zu den Kohlenwasserstoffen aufweise.
Nachdem seitens der Einsprechenden keine Grinde fur die Neuheitsschadlichkeit
der Druckschrift D8 genannt worden seien, sei davon auszugehen, dass es sich
auch bei dieser Druckschrift nicht um neuheitsschadlichen Stand der Technik

handle. Die Druckschrift D10 offenbare - anders als von der Einsprechenden an-



genommen - kein FlUssig-Flussig-Trennverfahren im patentgemaf3en Sinn, so
dass auch sie nicht in der Lage sei, die Neuheit der patentgemafen Verfahren in
Frage zu stellen.

Die patentgemalf3en Verfahren, wie in der Anspruchsfassung gemafR Hauptantrag
beschrieben, beruhten zudem auf einer erfinderischen Téatigkeit. Die von der Ein-
sprechenden neu eingefuhrten Druckschriften D26 bis D29 betrafen keine lonen-
flissigkeiten, da zu deren Verdffentlichungszeitpunkt lonenflissigkeitskatalysato-
ren noch nicht bekannt gewesen seien. Da sich die in diesen Druckschriften ge-
nannten Katalysatoren auf3erdem vollig anders verhalten wirden als lonenflissig-
keitskatalysatoren, wirde sich der Fachmann keinesfalls an den Druckschriften
D26 bis D29 orientieren. Ferner gebe es keine Veranlassung fir den Fachmann
bei dem in der Druckschrift D10 auf die Mischung aus Natriumhydroxyd und Ben-
zin angewendeten Koaleszenz-Verfahren das Natriumhydroxyd gegen eine lonen-
flussigkeit, welche sich vollig anders als die darin genannten polaren und nicht

polaren Flussigkeiten verhalte, auszutauschen.

Die in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1a beschriebene Lehre sei dem
Patentschutz ebenfalls zugéanglich. Das in die nebengeordneten Patentanspri-
che 1, 6, 23 und 24 nachtraglich aufgenommene Merkmal, betreffend Hohlrdume
oder Offnungen des Koaleszer-Materials mit einer GréRe, die sich dem kleinsten
Tropfchen annahert, das entfernt werden muss, finde in den urspringlichen Un-
terlagen eine ausreichende Stitze, so dass keine unzulassige Erweiterung vor-
liege. Das aufgenommene Merkmal sei fir den Fachmann aufgrund seiner allge-
meinen Fachkenntnis zudem eindeutig verstandlich und auch ohne Schwierigkei-
ten ausfuhrbar. In Bezug auf Neuheit und erfinderische Téatigkeit gelte nach An-
sicht der Patentinhaberin fir die Patentanspriiche 1, 6, 23 und 24 des Hilfsantrags

la sinngemalR das zum Hauptantrag Vorgetragene.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der tbrigen Patentan-

spruche, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulassig (8 73 PatG) und hat auch Erfolg.

Ob die von der Einsprechenden vorgetragenen formalen Beanstandungen betref-
fend eine unzuldssige Erweiterung, mangeinde Klarheit und mangelnde Ausfuhr-
barkeit gerechtfertigt sind und/oder die von ihr geltend gemachte fehlende Neuheit
vorliegt muss vorliegend nicht geklart werden, da die in den Patentanspriichen 1,
6, 23 und 24 nach Haupt- und Hilfsantrag la beschriebenen Verfahren — wie
nachstehend ausgefihrt — bereits mangels erfinderischer Tatigkeit nicht patentfa-

hig sind.

1. Das Streitpatent fuhrt einleitend aus, dass in zwei der intensiver genutzten
Verfahren zur Alkylierung von Kohlenwasserstoffen mit C3-Cs-Olefinen zur Her-
stellung von Benzinmischkomponenten mit hohen Oktanzahlen als Katalysatoren
beispielsweise Schwefelsdaure- und Flusssaure-Katalysatoren eingesetzt werden.
Bekannt sind den Ausfiihrungen im Streitpatent zur Folge aber auch Alkylierungs-
verfahren, bei denen lonenflissigkeitskatalysatoren in Form von kohlenwasser-
stoffsubstituiertem  Pyridiniumhalogenid oder kohlenwasserstoffsubstituiertem
Imidazoliumhalogenid jeweils zusammen mit Aluminiumtrichlorid zum Einsatz
kommen. Wie dem Streitpatent zu entnehmen ist, haben solche lonenflissigkeits-
katalysatoren einzigartige Eigenschaften. Dies erfordert es jedoch, die ionenflis-
sigkeitskatalysierten Alkylierungsverfahren weiterzuentwickeln und zu modifizie-
ren, um einerseits hervorragende Benzinmischkomponentenprodukte zu erhalten
sowie andererseits die Betriebsfahigkeit und Zuverlassigkeit des Verfahrens zu
verbessern und letztendlich um die Betriebskosten zu reduzieren. Diese Ziele ver-
suchen die im Streitpatent zitierten Verfahren einerseits dadurch zu erreichen, in-
dem sie z.B. die den Katalysator wahrend der Alkylierungsreaktion deaktivieren-
den Beipolymere durch Hydrierung entfernen. In einem anderen Verfahren werden

Emulsionen aus lonenfliissigkeiten und Olen mit Mikrowellenstrahlung getrennt
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und in einem weiteren Verfahren wird zur Trennung von Kohlenwasserstoffen und

Wasser ein Koaleszer eingesetzt (vgl. Streitpatent, Abs. [0002 bis 0008]).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein
effektives, effizientes und zugleich einfaches Verfahren zum Entfernen von lonen-
flussigkeiten aus der Kohlenwasserstoffphase bereitzustellen (vgl. Streitpatent,
Abs. [0009]).

3. Mit einer solchen Aufgabe ist in der Praxis ein Chemie-Ingenieur oder
chemischer Verfahrenstechniker befasst, dem die physikalisch-chemischen Prin-

zipien der verschiedensten Flussig-Flussig-Trennverfahren gelaufig sind.

4. Gelost wird die Aufgabe u.a. mit dem im erteilten Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag beschriebenen Trennverfahren, welches folgende Merkmale auf-

weist:

1.1 Verfahren zum Trennen von lonenflissigkeit von Kohlenwasserstoffen,
wobei

1.2 in Schritt a) ein Gemisch, das Kohlenwasserstoffe und die lonenflissig-
keit umfasst,

1.2.1 in einen Coalescer eingespeist wird,

1.2.2 die Kohlenwasserstoffe dispergierte lonenfliissigkeitstropfchen
aufweisen und

1.2.3 der Coalscer Coalescer-Material umfasst;

1.3 in Schritt b) mindestens ein Teil der lonenflissigkeitstropfchen an dem
Coalescer-Material anhaftet, um eingefangene Tropfchen bereitzustel-
len;

1.4 in Schritt ¢) das Koaleszieren der eingefangenen Trépfchen zu
koaleszierten Tropfchen erfolgt;

1.5 in Schritt d) die koaleszierten Tropfchen von dem Coalescer-Material fal-
lengelassen werden, um die lonenflissigkeit von den Kohlenwasser-

stoffen zu trennen und einen Kohlenwasserstoffausfluss bereitzustellen,
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1.6 wobei das Coalescer-Material eine starkere Affinitat zur lonenflissigkeit

als zu den Kohlenwasserstoffen besitzt.

5. Vor der Beurteilung der Patentfahigkeit ist ein Patentanspruch auszulegen,

insbesondere dann, wenn — wie vorliegend - die Bedeutung von Begriffen strittig
ist. In der erteilten Anspruchsfassung nach Hauptantrag stellt sich die Frage, wel-
che Bedeutung dem Begriff ,lonenflissigkeit” unter Einbeziehung der Beschrei-

bung des Streitpatents zukommt.

Die Patentabteilung interpretiert den Begriff ,lonenflissigkeit” als bei niedrigen
Temperaturen geschmolzene Salze, die allenfalls Spuren von Wasser enthalten,
aber keinesfalls Losungen in Wasser bilden (s. Beschluss vom 27.11.2014, S. 16
(gerechnet mit Deckblatt als Seite 1). Das Streitpatent bezeichnet solche Fluide
zwar nur als eine mogliche Klasse von lonenflussigkeiten (vgl. Streitpatent,
Abs. [0040]). Die fachubliche Definition von lonenflissigkeiten lasst allerdings
keine Uber das von der Patentabteilung vertretene Verstandnis hinausgehende
Definition dieses Begriffes zu. Daran andern auch die Angaben im Streitpatent
nichts, wonach die patentgemaf3en lonenflissigkeiten ganz aus lonen zusam-
mengesetzt sind (vgl. Streitpatent, Abs. [0038]). Denn, wie bereits ausgefthrt, ist
dem Fachmann bewusst, dass es sich bei lonenflissigkeiten eben nicht um klas-
sische Salze, wie Aluminiumtrichlorid, handelt, sondern um Stoffe mit einzigartigen
Eigenschaften, die oft schon unterhalb der Raumtemperatur in geschmolzenem
Zustand vorliegen (vgl. Streitpatent, Abs. [0005] i. V. m. Abs. [0038 und 0040]).
Der Begriff ,lonenfliissigkeiten” wird im Streitpatent somit in seiner fachiblichen

Bedeutung verwendet und schliel3t demzufolge klassische Salze nicht mit ein.

6. Bei der nachfolgenden Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des im
erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beschriebenen Trennverfahrens wird
der zuvor im Abschnitt 11.5 ermittelte Sinngehalt zugrunde gelegt.
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6.1 Fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit stellt - entgegen der von der
Patentinhaberin vertretenen Auffassung - die Druckschrift D28 einen geeigneten
Ausgangspunkt dar.

Wie zuvor unter den Punkten 1.1 und 1l.2 aufgezeigt, wahlt der Fachmann den
relevanten Stand der Technik unter der Pramisse aus, dass bei der Alkylierung
von Kohlenwasserstoffen an Stelle der bekannten Séurekatalysatoren neuerdings
auch lonenflissigkeiten als Katalysatoren eingesetzt werden und verschiedene
Methoden zur Trennung nicht mischbarer Flissigkeiten, wie sie bei Alkylierungs-
reaktionen regelmaldig anfallen, zur Verfigung stehen (vgl. Streitpatent,
Abs. [0002 bis 0004] sowie Abs. [0007 und 0008]).

Bei seiner Suche nach einer Lésung fur die in allgemeiner Weise formulierte pa-
tentgemal3e Aufgabe, die auf die Bereitstellung einer einfachen, effektiven und
effizienten Trennung von lonenfliissigkeiten und Kohlenwasserstoffen gerichtet ist
(siehe Punkt 11.2), sind fur den Fachmann demzufolge sowohl Dokumente von In-
teresse, die sich mit der Alkylierung von Kohlenwasserstoffen beschaftigen, als
auch solche Dokumente, die die Trennung von nicht-mischbaren Flissigkeiten,
von denen eine Komponente ein Kohlenwasserstoff ist, betreffen. Die Druckschrift
D28 erflllt beide Kriterien, da deren Thema nicht nur die Alkylierung von Kohlen-
wasserstoffen, sondern auch die damit verbundene Trennung einer zweiphasigen
Flissig-Flussig-Mischung, bestehend aus flissigem Katalysator und Kohlenwas-
serstoffphase, ist (vgl. D28, Titel i. V. m. Sp. 5, Z. 23 bis 27 sowie Anspruch 1). Bei
der Druckschrift D28 handelt es sich aus fachlicher Sicht daher zweifelsohne um

relevanten Stand der Technik.

Die Tatsache, dass die im Jahr 1959 verdffentlichte Druckschrift D28 den Einsatz
der erst zu einem spéateren Zeitpunkt bei Alkylierungsreaktionen verwendeten lo-
nenfliissigkeitskatalysatoren nicht beriicksichtigt, &ndert an der Relevanz des Do-
kuments nichts. Denn fir den Fachmann steht mit Blick auf die patentgemale

Aufgabe zunachst nur die Abtrennung zweier nicht mischbarer Flissigkeiten im
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Vordergrund und damit alle hierfur in Frage kommenden Trennverfahren. Selbst
im nachsten Schritt, wenn der Fachmann nach Trennverfahren sucht, die sich
speziell zur Trennung von lonenflussigkeiten und Kohlenwasserstoffen eignen,
lasst er diejenigen Trennverfahren, die bisher zur Trennung der wahrend der Alky-
lierungsreaktionen entstandenen nicht-mischbaren Flissigkeiten verwendet wur-
den, nicht auRer Acht, da diese auch ohne Einbeziehung von lonenflissigkeiten
wertvolle Informationen Uber Flussig-Flussig-Trennverfahren enthalten. Aufgrund
dessen spielt es fur den Fachmann keine Rolle, dass fiur die Alkylierungsreaktio-
nen in der Druckschrift D28 keine lonenflissigkeiten als Katalysatoren eingesetzt
werden. Der Druckschrift D28 schenkt der Fachmann auch deshalb Beachtung,
weil darin nicht-feste Friedel-Crafts Katalysatoren z. B. in Form von Aluminium-
trichlorid eingesetzt werden, die in Analogie zu den lonenflissigkeiten mit Kohlen-
wasserstoffen eine nicht mischbare flissige Phase bilden und daher letztendlich
wie alle flissigen Katalysatoren ebenfalls abgetrennt werden missen (vgl. D28,
Sp. 5, Z. 20 bis 27). Hinzu kommt, dass Friedel-Crafts Katalysatoren - ahnlich wie

lonenflissigkeiten - aus Kationen und Anionen aufgebaut sind.

Der Einwand der Patentinhaberin, dass es sich bei lonenflissigkeiten und klassi-
schen Salzen um Stoffe mit vollig unterschiedlichen Eigenschaften handle, die
nicht vergleichbar seien, vermag nicht durchzugreifen. Dies liegt darin begriindet,
dass es sich in beiden Fallen um Stoffe handelt, die aus Kationen und Anionen
aufgebaut sind, die beide bei Raumtemperatur in flissiger Form vorliegen und
beide katalytisch aktiv sind. Uberdies ist das als Friedel-Crafts Katalysator be-
kannte Aluminiumtrichlorid ein tUblicher Bestandteil in gebrauchlichen lonenflissig-
keitskatalysatoren (vgl. Streitpatent, Abs. [0041 und 0042]). Damit weisen Friedel-
Crafts Katalysatoren und lonenflussigkeitskatalysatoren trotz ihrer stofflichen
Diversitat Gemeinsamkeiten auf, die den Fachmann in jedem Fall dazu veranlas-
sen, auch diejenigen Dokumente zu bericksichtigen, die sich mit Alkylierungsre-
aktionen befassen, in denen die bekannten Friedel-Crafts Katalysatoren zum Ein-

satz kommen.
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Gegen eine Bertcksichtigung der Druckschrift D28 bei der Beurteilung der erfinde-
rischen Tatigkeit spricht auch nicht, dass es fir die Lehre der D28 — entgegen der
streitpatentgemafen Lehre - nicht auf die Rickgewinnung der in gro3en Mengen
eingesetzten Friedel-Crafts Katalysatoren ankommt, sondern vielmehr um den
Erhalt einer von der flissigen Katalysatorphase befreiten Kohlenwasserstoffphase
(vgl. D28, Sp. 3, Z. 1 bis 7). Denn auch dieses Ziel erfordert es, dass das in der
D28 eingesetzte Trennverfahren eine effektive und effiziente Abtrennung der Ka-
talysatorphase bewirkt und zwar selbst dann, wenn der Katalysator in gré3eren

Mengen eingesetzt wird.

Damit liegt aus der Sicht des Senats kein Grund vor, an der Eignung der Druck-

schrift D28 als Ausgangspunkt zu zweifeln.

6.2 Die Druckschrift D28 lehrt den Fachmann, dass als Katalysatoren fiur die
Alkylierung von Kohlenwasserstoffen nicht nur die klassischen Sauren, wie
Schwefel (H2SO,4)- und Flusssaure(HF), in Frage kommen, sondern auch nicht-
feste Friedel-Crafts Katalysatoren, wie Aluminiumtrichlorid (AICI3) in Kombination
mit Sauren, die mit der Kohlenwasserstoffphase eine nicht mischbare Phase bil-
den (vgl. D28, Sp. 3, Z. 39 bis 49). Bemerkenswert erscheint fur den Fachmann an
dieser Stelle, dass die Lehre der D28 aul3er den genannten Katalysatoren noch
weitere, nicht ndher definierte flissige Katalysatoren mit einbezieht, sofern diese
mit Kohlenwasserstoffen eine heterogene Mischung bilden (vgl. D28, Sp. 3, Z. 49
bis 52). Nachdem lonenflussigkeiten diese Voraussetzung erfillen, bestarkt diese
Aussage den Fachmann darin, die in der D28 vermittelte Lehre noch eingehender
zu studieren. Dabei erfahrt er, dass in der D28 empfohlen wird, einen Koaleszer
einzusetzen, um die nach einer saurekatalysierten Alkylierungsreaktion erhaltene
zweiphasige Emulsion - bestehend aus fllissiger Katalysator- und Kohlenwasser-
stoffphase - wieder entmischen zu kénnen. Hierbei werden die in der Kohlenwas-
serstoffphase verteilten Katalysatortrépfchen an das Koaleszermaterial gebunden
(vgl. D28, Anspruch 1, insbesondere Z. 65 bis 75 i. V. m. Sp. 5, Z. 23 bis 27 und
Sp. 9, Z. 48 bis 50). Diese Aussage in Verbindung mit der zuvor in D28 angespro-
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chenen Vielfalt an einsetzbaren fliissigen Katalysatoren vermittelt dem Fachmann
die Lehre, dass Koaleszer ein breites Anwendungsspektrum besitzen.

Von einer breiten Anwendbarkeit der Koaleszer geht der Fachmann auch deshalb
aus, weil sich den Angaben in der D28 zur Folge mit einem Koaleszer Flussigkeit-
stropfchen aus der Kohlenwasserstoffphase entfernen lassen, deren Grél3e zwi-
schen 0,01 pm und 10 um variiert und damit eine erhebliche Schwankungsbreite
aufweist (vgl. D28, Sp. 5, Z. 37 bis 50). Diese Angaben wecken das Interesse des
Fachmanns, da das Trennverfahren der D28 infolgedessen nicht nur zur Abtren-
nung zahlreicher flissiger Katalysatoren aus der Massenphase von Kohlenwas-
serstoffen geeignet ist, sondern obendrein in der Lage ist, auch sehr kleine, in der
Kohlenwasserstoffphase dispergierte Katalysatortropfchen zu erfassen, was fir
eine effektive und effiziente Trennung spricht. Der Fachmann, der auf der Suche
nach einer geeigneten Methode zur Trennung von lonenflissigkeiten und Kohlen-
wasserstoffen ist, lasst diese Information daher keinesfalls unbertcksichtigt. Er
sucht aufgrund dieser Anregung vielmehr nach weiteren Informationen tber die in

der D28 angesprochene Koaleszenz-basierte Trennung.

Dabei stof3t der Fachmann auf die Druckschrift D10. In ihr erhalt er eine Bestati-
gung daflr, dass Flussig-Flussig-Koaleszer grundsatzlich dazu geeignet sind,
schwer trennbare Emulsionen aufzuspalten (vgl. D10, Titel i. V. m. S. 104, die
Spalten eins und zwei Uberspannender Absatz). Uber die Fliissigphasen, die mit
diesen Koaleszern aufgetrennt werden kdnnen, enthalt die D10 zunachst nur pau-
schale Informationen. So wird in der D10 einerseits ausgesagt, dass es sich bei
den Flussigphasen um eine Kohlenwasserstoffphase handelt, die in D10 als ,nicht
polare Phase“ bezeichnet wird. Die mit dieser Phase nicht mischbare ,polare
Phase” wird in der D10 andererseits als wassrige Phase gekennzeichnet, die zu-
satzlich anorganische Salze und polare, nicht naher definierte Chemikalien ent-
halten kann (vgl. D10, S. 104, mittlere Spalte, zweiter Abs.). Erst in einer Tabelle
am Ende des Ubersichtsartikels D28 sind einige Beispiel fiir derartige Flussig-
Flissig-Mischungen aufgelistet (vgl. D10, S. 109, Tabelle 4). Von einer Einschrén-

kung der in D10 allgemein prasentierten Informationen auf die genannten Bei-
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spiele geht der einschlagig tatige Fachmann, entgegen der Auffassung der Pa-
tentinhaberin, nicht aus, da die D10 — wie schon zuvor angesprochen — bei der
stofflichen Beschaffenheit der aufzutrennenden Emulsionen prinzipiell von einem
pauschalen Ansatz ausgeht. Der Fachmann erkennt in der aus dem Jahr 1997
stammenden Druckschrift D10 daher einen Ubersichtsartikel, dessen Fokus auf
dem breiten und effizienten Einsatz von Hochleistungs-Koaleszern aus Polymerfa-
sern liegt, ohne deren Einsatz auf Emulsionen oder Dispersionen mit bestimmten
stofflichen Komponenten zu beschranken (vgl. D10, S. 105, re. Sp., erster und
zweiter Abs. i. V. m. S. 109, li. und re Sp. unterhalb der Tabellen). In Kombination
mit dem Wissen aus der Druckschrift D28 ergibt sich fur den Fachmann daraus
eine erfolgversprechende Anregung dafir, dass sich Koaleszer auch zur Trennung
von Kohlenwasserstoffen und lonenflissigkeiten eignen, so dass der Einsatz ei-
nes Koaleszers bei der Trennung einer Emulsion aus lonenflissigkeit und Koh-

lenwasserstoffen naheliegend ist.

Die Patentinhaberin wendet hiergegen ein, dass weder die Lehre der D28 noch
der D10 lonenflussigkeiten in irgendeiner Form bertcksichtige, weshalb selbst
eine Zusammenschau von D28 und D10 das im erteilten Patentanspruchl nach
Hauptantrag beschriebene Verfahren nicht nahelegen kénne. Dieser Argumenta-
tion kann sich der Senat nicht anschlie3en. Denn — wie bereits zuvor ausgefihrt —
lassen beide Druckschriften unmissverstandlich erkennen, dass ein Koaleszer zur
Auftrennung der verschiedensten Emulsion geeignet ist, da die stofflichen Eigen-
schaften der zu trennenden Phasen in den genannten Druckschriften allenfalls
beispielhaft, aber in keinem Fall in einem beschrdnkenden Kontext genannt wer-
den (vgl. D10, S. 105, re. p., erster und zweiter Abs. und D28, Anspruch 1 i. V. m.
Sp. 3, Z. 39 bis 52). Von der breiten Anwendbarkeit der in D10 beschriebenen
Hochleistungs-Koaleszer geht der Fachmann ferner deshalb aus, weil das Auf-
trennen von Emulsionen mittels Koaleszern zu dem flr das Streitpatent maf3gebli-
chen Zeitpunkt bereits Standard war und unter den in der D10 genannten Fakto-

ren, welche die Durchfiihrung einer Koaleszenz-basierten Phasentrennung beein-
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flussen kdnnen, die stofflichen Eigenschaften der zu trennenden Phasen keine
Erwahnung finden (vgl. D10, S. 105, re. Sp., dritter und vierter Abs.).

6.3 In Kenntnis dessen liegt ein Trennverfahren, wie im erteilten Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag beschrieben, im Blickfeld des Fachmanns. Der erteilte
Patentanspruch 1 hat demzufolge mangels erfinderischer Tatigkeit keinen Be-

stand.

7. Eine weitere Verfolgung des Patentbegehrens auf der Basis der Anspruchs-
fassung gemal Hilfsantrag la fuhrt ebenfalls nicht zum Erfolg.

Das im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1la beschriebene Trennverfahren weist
zusatzlich zu den Merkmalen des Trennverfahrens, wie im erteilten Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag beschrieben, das Merkmal 1.7 auf, wonach das
Koaleszer-Material ,...Hohlraume oder Offnungen mit einer GroRe hat, die sich

dem kleinsten Tropfchen annéhert, welches entfernt werden muss.”

7.1  Strittig ist bei diesem Merkmal der Sinngehalt der darin verwendeten Be-
griffe ,kleinste Tropfchen* und ,...sich die GréRe der Hohlraume/Offnungen den
kleinsten Tropfchen annéhert"

7.1.1 Aus der Sicht der Einsprechenden sei der Begriff ,kleinste Tropfchen* zwei-
deutig, da es sich dabei sowohl um die vom Koaleszer-Material eingefangenen
Tropfchen, als auch um die im Koaleszer-Material bereits koaleszierten Tropfchen
handeln kdnne.

Einer derartigen Interpretation dieses Begriffes kann nicht zugestimmt werden, da
die Beschreibung des Streitpatents eine solche Doppeldeutigkeit nicht erkennen
lasst. Aus dem Streitpatent weil3 der einschlagig tatige Fachmann (siehe Punkt
[1.3), dass die patentgemal3e Lehre darauf abzielt lonenflissigkeitstropfchen, die
in einer Massenphase von Kohlenwasserstoffen fein verteilt sind, mittels eines

Koaleszers effektiv abzutrennen. Den Begriff ,effektiv* assoziiert der Fachmann
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zwar nicht mit einer vollstdndigen Entfernung der lonenflissigkeitstropfchen, aber
dennoch mit einem Entfernungsgrad, der laut Streitpatent lediglich einen Ruck-
stand an lonenflissigkeitstropfchen im Kohlenwasserstoffausfluss von maximal
40 ppm erlaubt (vgl. Streitpatent, Abs. [0009] i. V. m. Abs. [0053]). Eine derart ef-
fektive Abtrennung der Tropfchen erfordert es nach der Lehre des Streitpatents,
dass mdglichst alle Tropfchen der lonenflissigkeit entfernt werden, mithin auch
die kleinsten in der Emulsion fein verteilten Tropfchen (vgl. Streitpatent,
Abs. [0024] i. V. m. [0055]). Wirden derartige Tropfchen vom Koaleszer-Material
nicht erfasst, hatte dies zur Folge, dass die Trennung nicht effektiv durchgefuhrt
werden kann, was allerdings im Widerspruch zur patentgeméfRen Lehre stehen
wirde (vgl. Streitpatent, Abs. [0075]). Demzufolge versteht der Fachmann unter
den ,kleinsten Tropfchen* die vom Koaleszer-Material eingefangenen Tropfchen
vor dem Koaleszieren.

Hierfur spricht auch die Tatsache, dass aus fachlicher Sicht die Grol3e der koales-
zierten Tropfchen fur die Phasentrennung nicht von Bedeutung ist, da eine Koa-
leszens der Tropfchen nur dann stattfinden kann, wenn diese zuvor an das Mate-
rial des Koaleszers anhaften. Demzufolge stellt das Anhaften der lonenflissigkeit-
stropfchen an das Koaleszer-Material den maRRgeblichen Schritt fur eine effektive
Phasentrennung dar. Aus der Sicht des Fachmanns ist daher ausschlie3lich von
Interesse, welche Tropfchen am Koaleszer-Material haften. Mit welcher GréRRe die
koaleszierten Tropfchen das Koaleszer-Material anschlielRend wieder verlassen
spielt aus fachlicher Sicht dagegen keine Rolle. Infolgedessen kann der Begriff
.Kleinste Tropfchen* auch unter diesem Gesichtspunkt nur als Synonym fiur die
kleinsten, vom Koaleszer-Material eingefangenen Tropfchen aus lonenflissigkeit

interpretiert werden.

7.1.2 Des Weiteren vermittelt die Beschreibung des Streitpatents dem Fach-
mann eine konkrete Vorstellung davon, welche Werte mit dem im Merkmal 1.7
verwendeten Begriff ,annahern* verbunden sind. So wird im Streitpatent der
Durchmesser der emulgierten lonenflissigkeitstropfchen mit 1 bis 1000 um ange-

geben (vgl. Streitpatent, Abs. [0043] und Anspriche 7 bis 10) und das Koaleszer-
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Material des Ausfiuhrungsbeispiels 4 weist Poren mit einer Grof3e von weniger als
10 pum auf. In Kenntnis dessen verbindet der Fachmann den Begriff ,anndhern“ mit
Hohlraumen oder Offnungen im Koaleszer-Material, deren GroRe bis zu 10 um

betragt.

7.2. Das in den Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1a aufgenommene Merkmal
1.7, in seiner zuvor geschilderten funktionsorientierten Auslegung, ist als Ergén-
zung der bereits im Patentanspruch 1 gemaf} Hauptantrag beschriebenen techni-

schen Lehre ebenfalls nicht in der Lage eine erfinderische Téatigkeit zu begriinden.

Wie schon zuvor unter Punkt 11.6.2 angedeutet, findet sich in der D28 bereits ein
erster Hinweis darauf, dass die Flussigkeitstropfchen, die von Koaleszern einge-
fangen werden, in ihrer Gro3e sehr stark variieren, wobei das primére Ziel beim
Einsatz eines Koaleszers die Entfernung kleiner Tropfchen ist. Unter ,kleinen
Tropfchen” versteht die D28 Flussigkeitstropfchen mit einer Grél3e von 0,01 bis
5 um. Durch die Nennung von groReren Trépfchen mit mehr als 10 um zeigt die
D28 lberdies den GrofRenbereich auf, in dem die kleinen Tropfchen in grole
Tropfchen Ubergehen (vgl. D28, Sp. 5, Z. 37 bis 50). Dadurch erhalt der Fach-
mann eine Anregung dafir, bei der GroRe der Hohlraume oder Offnungen im
Koaleszer-Material auch die Zurtickhaltung kleiner Teilchen von 0,1 bis 5 um zu

berticksichtigen.

Eine weitere Anregung, die in Richtung des patentgeméafRen Merkmals 1.7 weist,
findet der Fachmann in der Druckschrift D10. Der in der Figur 3 graphisch darge-
stellten Trennung von festen Partikeln und flissigen Tropfchen verschiedener
GroR3en aus einer Flissigphase mittels einer Kombination aus Vorfilter und Flus-
sig-Flussig-Koaleszer entnimmt der Fachmann, dass das Koaleszer-Material un-
mittelbar nach dem Vorfilter, in der ersten Stufe eine sehr feine Struktur aufweist,
die mit zunehmendem Abstand vom Vorfilter gréber und damit die Hohlraume oder
Offnungen des Koaleszer-Materials immer gréRer werden (vgl. D10, S. 104, Fi-

gur 3 i. V. m. S. 105, mittlere Sp., letzter Abs.). In Zahlen ausgedriickt geht die
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D10 dabei davon aus, dass in der ersten Koaleszenz-Zone kleine Tropfchen mit
einer GrofR3e von 0,2 bis 50 um erfasst und diese zu grof3en Tropfen von 500 bis
5000 um umgewandelt werden (vgl. D10, S. 105, re. Sp., erster Abs.). Durch diese
Zahlen, die vor allem bei der GroRe der kleinen Tropfchen deutliche Ubereinstim-
mungen mit den Zahlenangaben in der D28 aufweisen, rtickt bei der Aufspaltung
von Emulsionen mit Hilfe von Koaleszern automatisch eine Bericksichtigung der

kleinsten Tropfchen in das Blickfeld des Fachmanns.

In Kenntnis dessen erfordert es von einem einschlagig tatigen Fachmann demzu-
folge kein erfinderisches Zutun, beim Einsatz eines Koaleszer-Materials darauf zu
achten, dass die GroRe seiner Hohlraume oder Offnungen zumindest teilweise
auch an die Grof3e der kleinsten in einer Emulsion enthaltenen Tropfchen ange-

passt sind.

7.3 Nach alledem beruht auch das Trennverfahren des Patentanspruchs 1 ge-
malf} Hilfsantrag la nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die vorangegangenen
Ausfuhrungen gelten aufgrund gleichlautender technischer Merkmale fur die ne-
bengeordneten Patentanspriiche 6, 23 und 24 entsprechend. Die auf Patentan-
spruch 1 bzw. 6 riickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 5 bzw. 7 bis 22 teilen de-
ren Schicksal (vgl. BGH GRUR 1997, 120, Ls. — Elektrisches Speicherheizgerat).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass
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das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwaltin

oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim

Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Dr. Maksymiw Schell Dr. Minzberg Dr. Jager
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