BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
4 Ni 12/04 (EU) 6. April 2005

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
9.72



betreffend das europaische Patent 0 413 129
(DE 590 00 961)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der miind-
lichen Verhandlung vom 6. April 2005 durch die Vorsitzende Richterin Winkler,
den Richter Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, die Richterin Schuster sowie die Richter
Dipl.-Ing. Kuhn und Dipl.-Ing. Hildebrandt

fur Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

[ll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120%

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur die Bundesre-
publik Deutschland erteilten europaischen Patents 0 413 129 (Streitpatent), das
am 10. Juli 1990 unter Inanspruchnahme der Prioritat der deutschen Patentanmel-
dung DE 39 26 700 vom 12. August 1989 angemeldet worden ist. Das Streitpatent
ist in der Verfahrenssprache Deutsch verdffentlicht und wird beim Deutschen Pa-



tent- und Markenamt unter der Nummer 590 00 961 gefluihrt. Es betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Entsorgen von flissigen Medien mit Produktions-
rickstanden. Es umfasst drei Verfahrens- und 10 Vorrichtungsanspriche. Die ne-

bengeordneten Anspriiche 1 (Verfahren) und 4 (Vorrichtung) lauten wie folgt:

1. Verfahren zum Entsorgen von flissigen Medien mit Produk-
tionsruckstanden aus der Industrie, wobei das zu entsor-
gende Medium von dem jeweiligen Anfallsort aus Uber
Rohrleitungen (3, 5, 6) zu einem tieferliegenden Sammel-
tank (7) transportiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass
das zu entsorgende Medium von dem jeweiligen Anfallsort
aus Uber eine Hochleitung (3) zu einem Uber dem Niveau
der Zulaufbehélter (1) liegenden Einlaufhochbehalter (4) ge-
pumpt wird, von wo aus es kontinuierlich oder diskontinuier-
lich Uber ein geschlossenes Rohrleitungssystem (5, 6) zu
dem annahernd auf dem Niveau der Zulaufbehélter (1) oder

darunter liegenden Sammeltank (7) weitergeleitet wird.

4. Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach einem
der Anspriche 1 bis 3, mit Rohrleitungen (3, 5, 6), die zum
Transport des zu entsorgenden Mediums von dem jeweili-
gen Anfallsort aus zu einem tieferliegenden Sammeltank (7)
fuhren, gekennzeichnet durch einen oder mehrere uber
dem Niveau der Zulaufbehélter (1) liegenden Einlaufhoch-
behalter (4), die Uber dem oder den Anfallsorten (1) ange-
ordnet sind, und die jeweils Uber eine Hochleitung (3) mit
dem jeweiligen Anfallsort (1) verbunden sind, und durch ein
sich an den oder die Einlaufhochbehalter (4) anschliel3en-
des Rohrleitungssystem (5, 6), das zu dem annahernd auf
dem Niveau der Zulaufbehalter (1) oder darunter liegenden
Sammeltank (7) fihrt.



Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 bzw. 4 riickbezogenen
Anspriiche 2 und 3 bzw. 5 bis 13 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 413 129 Bl

Bezug genommen.

Die Klagerin behauptet, das erfindungsgeméafRe Verfahren und die Vorrichtung
seien gegenuber dem Stand der Technik nicht neu. Zur Begrindung beruft sie
sich auf folgende Druckschriften

- H. Reber, Richtungsweisende Reinigungssysteme fur Ziehemul-
sionen, DRAHT 35 (1984) 10, Seite 541 f (E1)

- E. Sonnenberg, Automatisches Kihlschmierstoff-Behandlungssys-
tem fur Werkzeugmaschinen, TZ fur Metallbearbeitung,
78. Jahrgang 1984, Heft 7 Seite 46, 48 (E2)

- "Sauberer Kuhlschmierstoff*: Gesprach mit Dipl.-Ing. H. Knobloch,
in Industrieanzeiger 33/1987, Seiten 30, 31 (E3)

- M. Ddusterhoft, Entsorgen von oben durch Rohre, Maschinen-
markt 92 (1986) 30, Seiten 26 bis 29 (E4)

- E. Kuntze, Neuere Tendenzen im Bereich der Abwasserableitung,
gwf - wasser/abwasser, 113 (1972) Heft 2, Seiten 70 bis 77 (E5)

- Bericht Uber die Internationale Drahtausstellung Basel, Reini-
gungs- und Kidhlanlagen, DRAHT 29 (1978) 10, Seite 615, 616

Die Klagerin beantragt,
das européaische Patent EP 0 413 129 mit Wirkung fir das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fiir nichtig zu erkla-

ren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Patent beschrdnkt gemafll Schriftsatz vom
29. Méarz 2005.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit
geman Artikel Il 8 6 Abs 1 Nr 1 IntPatUG, Artikel 138 Abs 1 lit a in Verbindung mit
Artikel 54 Abs 1, 56 EPU geltend gemacht wird, ist nicht begriindet, denn das Er-
gebnis der Verhandlung hat zu keiner eindeutigen Feststellung im Sinne des Vor-
bringens der Klagerin gefuhrt. Nachdem das Patent ordnungsgemal’ erteilt wor-
den ist, kann der Patentinhaberin die dadurch erlangte Rechtsstellung namlich nur
dann genommen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, dass sie diese zu Unrecht
erlangt hat (vgl BGH GRUR 1991, 522, 523 mwN).

Der Senat konnte nicht feststellen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1
und der des ihm nebengeordneten Patentanspruchs 4 des Streitpatents nicht pa-
tentfahig sind. Dies geht zu Lasten der Klagerin. Die auf die Patentanspriiche 1
und 4 unmittelbar riickbezogenen abhéngigen Patentanspriiche 2 und 3 bzw 5 bis
13 haben mit jenen Bestand; sie werden durch ihre Rlckbeziehungen mitgetra-
gen, ohne dass es weiterer Feststellungen bedurfte (vgl Busse, Patentgesetz,
6. Aufl, 8 84 Rn 42 mwN).

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Entsorgen von
flissigen Medien mit Produktionsriickstanden aus der Industrie. Nach der Patent-
beschreibung fallen in der Industrie auf vielfaltige Weise Produktionsmedien, zB
Kahl- und Schleifmittel, Rohr- und Schleiféle an, die nach ihrer Verwendung zu-



sammen mit den Produktionsriickstanden, die haufig noch in dem Medium vor-
handen sind, entsorgt werden muissen. Im Stand der Technik sind hierfur soge-
nannte offene Entsorgungsrinnen oder geschlossene Entsorgungsleitungen im
Boden bekannt, die mit einem entsprechenden Gefélle verlegt sein missen und
die in einem tieferliegenden Sammeltank, der sich meist im Keller befindet, min-
den. Nachteilig dabei ist, dass eine derartige Entsorgungseinrichtung relativ viel
Platz benétigt, wobei haufig auch Verlegearbeiten im Boden notwendig sind.
Ebenfalls aus Platzgriinden ist zumeist nur ein flaches Geféalle mdglich, wodurch
sich eine entsprechend geringe FlieRgeschwindigkeit ergibt, was wiederum zu
Schmutzablagerungen durch Sedimentation fuhrt und zuséatzliche Reinigungs-
malinahmen erforderlich macht. Bei der Verwendung offener Rinnen besteht zu-
dem die Gefahr des Uberlaufens; bei Verwendung geschlossener Rohrleitungen
konnen diese nur zu ca. 50% geflllt werden, da stets ein entsprechender Luftraum

vorhanden sein muss.

Ziel der Erfindung ist deshalb, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Entsorgen
von flissigen Medien zu schaffen, die bei einfachem Aufbau und geringem Platz-

bedarf eine gute und problemlose Entsorgung ermdglichen.

2. Patentanspruch 1 beschreibt deshalb das Verfahren mit folgenden Merkmalen:

Verfahren zum Entsorgen von fllissigen Medien mit Produk-
tionsruckstanden aus der Industrie, mit welchem das zu
entsorgende Medium von dem jeweiligen Anfallsort aus
Uber Rohrleitungen (3, 5, 6) zu einem tieferliegenden Sam-
meltank (7) transportiert wird,

bestehend aus folgenden Verfahrensschritten:

1. Das zu entsorgende Medium wird von dem jeweiligen
Anfallsort aus Uber eine Hochleitung (3) zu einem Einlauf-

hochbehélter (4) gepumpt;

1.1 der Einlaufhochbehéalter (4) liegt Gber dem Niveau der
Zulaufbehalter (1);



2. vom Einlaufhochbehalter (4) wird das zu entsorgende Me-
dium kontinuierlich oder diskontinuierlich Uber ein geschlos-
senes Rohrleitungssystem (5, 6) zu dem Sammeltank (7)

weitergeleitet;

2.1 der Sammeltank (7) liegt anndhernd auf dem Niveau der

Zulaufbehalter (1) oder darunter.

Nach Patentanspruch 4 ist hierzu weiterhin eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des

Verfahrens nach Patentanspruch 1 mit folgenden Merkmalen angegeben:

1. Die Vorrichtung weist Rohrleitungen (3, 5, 6) auf, die zum
Transport des zu entsorgenden Mediums von dem jeweili-
gen Anfallsort aus zu einem tieferliegenden Sammeltank (7)

fuhren;

2. die Vorrichtung weist einen oder mehrere Einlaufhochbe-
halter (4) auf;

2.1 der / die Einlaufhochbehalter (4) liegt / liegen tGber dem Ni-

veau der Zulaufbehalter (1);

2.2 der / die Einlaufhochbehalter (4) ist / sind Uber dem oder

den Anfallsorten (1) angeordnet;

2.3 der / die Einlaufhochbehalter (4) ist / sind jeweils Uber eine

Hochleitung (3) mit dem jeweiligen Anfallsort (1) verbunden;
2.4 an den / die Einlaufhochbehalter (4) schlief3t sich ein Rohr-
leitungssystem (5, 6) an;

2.5 das Rohrleitungssystem (5, 6) fuhrt zu dem annéhernd auf
dem Niveau der Zulaufbehalter (1) oder darunter liegenden

Sammeltank (7).



1. Der Senat konnte nicht feststellen, dass das unstrittig gewerblich anwendbare
Verfahren nach Patentanspruch 1 gegeniber dem angefihrten Stand der Technik

nicht patentfahig ist.

1.1 Neuheit

So fehlt bei dem aus dem Fachartikel H. Reber (E1, aaO) bekannten Reinigungs-
system das Merkmal, dass das zu entsorgende Medium von einem Einlaufhoch-
behalter Uber ein geschlossenes Rohrleitungssystem zu einem Sammeltank wei-
tergeleitet wird (Merkmal 2 gem. Merkmalsanalyse); vielmehr ist dort eine Filter-
einheit, welcher das zu reinigende Medium zugefuhrt wird, derart oberhalb eines
Sammelbehélters angeordnet, dass das gefilterte Medium in freiem Fall aus der
Filtereinheit in den Sammelbehélter rieselt, wie auch aus der diesbeziglichen
Schemazeichnung hervorgeht (vgl. dort Seite 542, re Spalte, Bild 3, links, mit
durch unterbrochene Freihandlinien angedeuteten Flissigkeitsfaden zwischen

Filteraustritt und Freispiegel des Sammelbehalters).

Den Ausfuhrungen der Klagerin in der mindlichen Verhandlung dahingehend, mit
ihrem einseitig schrag nach unten fihrenden Gehauseabschnitt bilde die Filterein-
heit einen Trichter, der einem geschlossenen Rohrleitungssystem gleichzusetzen
sei, kann schon deswegen nicht gefolgt werden, weil - diese Behauptung als zu-
treffend unterstellt - an den "Trichterauslauf' immer noch eine nicht zu vernach-
lassigende freie Fallstrecke zum Flussigkeitsspiegel im Sammelbehalter verbleibt,
welche ua vom Flissigkeitsstand im Behélter abhangt und jedenfalls wegen der
nicht unerheblichen freien Offnung zur Umgebung (oben rechts) gerade keine ge-
schlossene Leitungsstrecke darstellt.

Alle weiteren zum Stand der Technik angefihrten Veroffentlichungen (E2 bis E6)

zeigen insbesondere nicht das Merkmal, dass das zu entsorgende Medium von



dem jeweiligen Anfallsort aus Uber eine Hochleitung zu einem Einlaufhochbehélter
gepumpt wird (Merkmal 1).

So wird bei der Anlage nach E2 das zu entsorgende Medium Uber eine Vakuum-
pumpe von den Anfallsorten abgesaugt, wahrend die Systeme nach E3 und E6
eine Bodenrinne bzw. -sammelgrube aufweisen, in welcher das Medium vor dem
Weitertransport gesammelt wird. Weiter wird bei der Reinigungsanlage nach E4
das zu entsorgende Medium direkt nach dem Hochpumpen Uber ein Rohr per
Schwerkraft einer Aufbereitungsanlage zugefuhrt, ohne vorher in einen Hochbe-
halter gepumpt zu werden. In E5 schlief3lich ist im Rahmen von grundsatzlichen
Ausfuhrungen zur héauslichen Abwasserbeseitigung lediglich allgemein erwéhnt,
dass geschlossene Leitungssysteme Vorteile bei der Abfihrung von Feststoffan-

sammlungen bieten.

1.2 Erfinderische Tatigkeit

Wie die Beklagte in der miundlichen Verhandlung tberzeugend dargelegt hat, ist
ausschlaggebend fur die zur Losung der zugrunde liegenden Aufgabe in Patent-
anspruch 1 angegebene Lehre, dass das zu entsorgende Medium vom Einlauf-
hochbehélter tUber ein geschlossenes Rohrleitungssystem zu dem Sammeltank
weitergeleitet wird (Merkmal 2). Mit diesem Verfahrensschritt wird namlich das
Gefélle zwischen dem Uber dem Niveau der Anfallsorte liegenden Hochbehélter
und dem auf oder unter dem Niveau der Anfallsorte liegenden Sammeltank ge-
nutzt, um eine hinreichend starke Stromung im Rohrsystem zu erreichen, welche
ein Mitrei3en von Feststoffanteilen sicherstellt und so ein Ansammeln von Ablage-
rungen wirkungsvoll verhindert. Unabdingbar fur diesen Effekt ist aber ein ge-
schlossenes Rohrsystem Uber die gesamte Transportstrecke vom Hochbehélter
bis in den Sammeltank, da sich - einen ausreichenden Flissigkeitsanfall voraus-
gesetzt - nur so eine vollstandig gefullte Rohrleitung ergibt. Eine auch nur teilweise
offene Gerinnestrecke oder, wie im Falle des Filtersystems nach dem Fachartikel
H. Reber (E1, aaO) gar ein freies Fallen der Flussigkeit, lasst das angestrebte
Freispilen der Leitung nicht zu. Ein solches geschlossenes Rohrsystem fehlt aber
- wie oben zur Neuheit ausgefuhrt - gerade bei der Anlage nach E1, so dass der
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Durchschnittsfachmann, ein Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinen-
bau mit Grundkenntnissen der Hydraulik, in dieser Druckschrift kein Vorbild fur die
Lehre des Streitpatents findet.

Von der Veréffentlichung E. Sonnenberg (E2, aaO) konnte schon deswegen keine
Anregung in Richtung des strittigen Verfahrens ausgehen, weil dort tber den
Transport des zu entsorgenden Mediums lediglich ausgesagt ist, dass es "mittels
Vakuum von der Kuhlschmierstoff-Behalteroberflache abgesaugt und einem Va-
kuumkessel zugefuhrt" wird. Im weiteren wird dann ausfihrlich ein Behandlungs-
system zur Reinigung des im Kreislauf geftuihrten Kihlschmierstoffs beschrieben,
ohne dass konkrete Angaben zum Weiterleiten des Mediums gemacht werden.

In den in "Industrieanzeiger 33/1987" (E3, aaO) und in "DRAHT 29 (1978) 10" (ES6,
aa0) veroffentlichten Fachbeitragen sind Entsorgungs- bzw. Kreislauf-Verfahren
beschrieben, bei welchen das zu entsorgende Medium vom jeweiligen Anfallsort
aus zunachst einer Bodenrinne bzw. einer im Boden verlegten Sammelgrube zu-
geleitet wird. Damit weisen diese Systeme gerade die Nachteile auf, welche mit
der Lehre des Streitpatents Uberwunden werden sollen, namlich die Gefahr des
Uberlaufens, von Schmutzablagerungen aufgrund des geringen Gefalles sowie
fehlende Flexibilitat hinsichtlich Umstellungen in Betriebsablauf und Maschinen-
standorten. Hinweise darauf, in Abkehr von diesem nachteiligen Stand der Tech-
nik das zu entsorgende Medium von dem jeweiligen Anfallsort aus uber eine
Hochleitung zu einem tber dem Niveau der Zulaufbehalter liegenden Einlaufhoch-
behalter zu pumpen und Uber ein geschlossenes Rohrleitungssystem zu einem
auf dem Niveau der Zulaufbehélter oder darunter liegenden Sammeltank weiter-

zuleiten, finden sich in diesen Entgegenhaltungen nicht.

Auch der Inhalt des Fachartikels von M. Dusterho6ft (E4, aaO) fuhrt von der Merk-
malskombination des Patentanspruchs 1 eher weg. Dort ist namlich eine kombi-
nierte Anlage zum Absaugen von Spanen und Aufbereiten von Kuihimittel be-
schrieben, wobei teilweise unterflur verlegte Forderer (vgl. Seite 28, Bild 2) sowie
eine pneumatische Spaneabsaugung (aaO, Bild 3) vorgesehen sind. Eine Anre-
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gung dazu, das zu entsorgende Medium zu einem Einlaufhochbehéalter zu pum-
pen, von wo aus es gesammelt und damit in ausreichender Menge fir ein Frei-
spulen der Leitungen Uber ein geschlossenes Rohrleitungssystem einem tieferlie-
genden Sammeltank zugefihrt wird, geht von diesem Stand der Technik daher

nicht aus.

Die Veroffentlichung von E. Kuntze (E5, aaO) schlie3lich geht beztiglich des an-
gegriffenen Verfahrens Uber den allgemeinen Hinweis auf den vorteilhaften Ein-
satz von geschlossene Leitungssystemen zur hauslichen Abwasserbeseitigung
nicht hinaus und konnte damit nichts zur Auffindung der Lehre des Patentan-
spruchs 1 beitragen.

Auch eine Zusammenschau von einzelnen der angefuhrten Veroffentlichungen
hatte den Fachmann, wie eingangs definiert, nicht ohne weiteres zum Gegenstand
des angegriffenen Patentanspruchs 1 fuhren kénnen.

So wird der Fachmann eine Kombination des aus E1 bekannten Verfahrens mit
Elementen aus den tbrigen Druckschriften schon deswegen nicht in Betracht zie-
hen, weil dieses ein in sich schliissiges Konzept zur Filterung eines Mediums an-
bietet, welches die Frage nach einem vorteilhaften Transport des Mediums gar
nicht aufwirft.

Nachdem bei den Gegenstanden der weiteren Entgegenhaltungen E2 bis E6
samtlich das Merkmal des Hochpumpens von jedem Anfallsort aus zu einem Ein-
laufhochbehélter (Merkmal 1 des Patentanspruchs 1) fehlt, kann auch eine Zu-
sammenschau mehrerer dieser Vero6ffentlichungen nichts zum Auffinden der Lehre

des Patentanspruchs 1 beitragen.

2. Die Klagerin mochte den Senat auch nicht davon zu Uberzeugen, dass die Vor-
richtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach Anspruch 1 nicht patentfahig ist.
Dieser Anspruch hat eine Kombination von Merkmalen zum Inhalt, die - in Anpas-
sung an den Charakter eines Vorrichtungsanspruchs - im wesentlichen mit den

Merkmalen des Verfahrensanspruchs 1 tbereinstimmen. Die Patentfahigkeit ist
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deshalb ebenfalls Ubereinstimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden Ausfiih-

rungen (Punkt 1.1 und 1.2) wird verwiesen.

3. Bei dieser Sachlage ist der Hilfsantrag ohne Bedeutung.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Absatz 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit
8§ 91 Absatz 1 Satz 1 ZPO, die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit
auf 8 99 Absatz 1 PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.

Winkler Dr. Huber Frau Schuster ist Kuhn Hildebrandt
wegen Abordnung
an der Unterschrift
verhindert

Winkler
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