IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

3 Ni 30/06 (EV) Verkindet am

16. Oktober 2008
(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
08.05



betreffend das europaische Patent 0 957 066
(DE 598 12 745)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 16. Oktober 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzen-
den Richterin Dr. Schermer, des Richters Gutermuth, der Richterin

Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Gerster und der

Richterin Dr. Schuster

fur Recht erkannt:

1. Das europdaische Patent 0 957 066 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teil-
weise fur nichtig erklart, dass

a) Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalt:

,verfahren zum Fallen von Inhaltstoffen aus Losungen,
wobei die Lésung mit mindestens einem lonenaustau-
schermaterial in Kontakt gebracht wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein schwachsaures lonenaustauschermate-
rial an seiner Oberflache funktionelle Gruppen aufweist,

die vor dem Kontakt mit der Losung mit Gegenionen bela-



den sind, wobei die Fallung katalytisch, d. h. ohne einen
lonenaustausch des Gegenions mit lonen aus der Lésung,

bewirkt wird"

b) sich die Patentanspriche 2 bis 14, soweit angegriffen, un-
mittelbar oder mittelbar auf die geanderte Fassung des

Patentanspruchs 1 riickbeziehen.

2. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die Klagerinnen tragen % und die Beklagte tragt ¥4 der Kosten
des Rechtsstreits.

4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-
bar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 24. Marz 1998 beim européischen
Patentamt angemeldeten, mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteil-
ten europaischen Patents 0 957 066 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent-
und Markenamt unter der Nummer 598 12 745 gefuhrt wird. Das Streitpatent be-
trifft ,Verfahren zum Fallen oder Ausflocken von Inhaltsstoffen aus Losungen® und
umfasst 14 Patentanspriche. Die Patentanspriche1, 2, 3 und 12 gemaR
EP 0 957 066 B1 lauten:



1. Verfahren zum Féallen von Inhaltsstoffen aus Losungen, wobei
die Losung mit mindestens einem lonenaustauschermaterial in
Kontakt gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das lo-
nenaustauschermaterial an seiner Oberflache funktionelle
Gruppen aufweist, die mit Gegenionen beladen sind, wobei
die Fallung katalytisch, d. h. ohne einen lonenaustausch des

Gegenions mit lonen aus der Losung, bewirkt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Gegenionen Kationen sind.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass

die Gegenionen Ca** -, Fe* - oder Cu?* -lonen sind.

12. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das lonenaustauschermaterial aus Polyac-
rylat, Polystyrol oder Aktivkohle besteht, dessen Oberflache

mit den funktionellen Gruppen versehen ist.

Die Patentanspriiche 4 bis 11, 13 und 14 betreffen besondere Ausgestaltungen

der Verfahren nach Anspruch 1 bzw. jeweils vorangehender Unteranspriche.

Die Klagerinnen bestreiten die Schutzfahigkeit des Streitpatents im Umfang der
Patentanspriche 1 und 2, der Patentanspriiche 4 bis 11, 13 und 14, sowie des
Patentanspruchs 3 im Umfang der Alternative, dass die Gegenionen Ca?* -lonen
sind und des Anspruchs 12 im Umfang der Alternativen, dass das lonenaustau-
schermaterial aus Polyacrylat oder Polystyrol besteht, wegen fehlender Neuheit

und fehlender erfinderischer Tatigkeit. Sie stlitzen sich auf die Druckschriften:



K1: WO 95/26931 Al

K2: EP 0754 167 B1

K3: DE 27 14 297 Al

K4: Technische Information Fa. Bayer, Lewatit® -
Selektivaustauscher (Ausgabe 3/98)

K5: englische Fassung von K4 (Edition June 1997)

Die Klagerinnen tragen vor, durch die Verfahren nach K1 und K4/5 seien alle Mal3-
nahmen des Anspruchs 1 vorweggenommen, wobei das Merkmal, dass die Fal-
lung katalytisch, d. h. ohne einen lonenaustausch des Gegenions mit lonen aus
der L6sung, bewirkt werde, unbeachtlich sei, da es eine - noch dazu technisch un-
zutreffende - Wirkungsangabe, aber kein Verfahrensmerkmal darstelle. Auch die
nachgeordneten Unteranspriiche seien im angegriffenen Umfang von K1 sowie
K4/5 zum gréften Teil neuheitsschadlich vorweggenommen bzw. demgegeniber

nicht patentfahig.

Des Weiteren sei der Gegenstand des Patents nicht gewerblich anwendbar und
nicht so deutlich und vollstéandig offenbart, dass ein Fachmann die beanspruchte
Erfindung ausfihren kénne. Das Streitpatent gebe keine plausible Erklarung dafir,
dass ein katalytisches Féllen im Sinne des Patentanspruchs 1 Gberhaupt moglich
sei. Naturwissenschaftliche Logik lasse namlich die Annahme einer katalytischen
Fallung von Gegenionenmaterial aus einer Losung durch einen mit solchen Ge-

genionen beladenen lonenaustauscher nicht zu.

Die Klagerinnen stellen es in das Ermessen des Gerichts, hinsichtlich der Frage
der Ausfuhrbarkeit der Erfindung Beweis zu erheben durch Einholung eines Sach-

verstandigengutachtens.



Die Klagerinnen beantragen,

das Streitpatent mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland
im Umfang der Patentanspriche 1 und 2, der Patentanspriche 4
bis 11, 13 und 14, sowie des Patentanspruchs 3 im Umfang der
Alternative, dass die Gegenionen Ca?* -lonen sind und des An-
spruchs 12 im Umfang der Alternativen, dass das lonenaustau-
schermaterial aus Polyacrylat oder Polystyrol ist, fur nichtig zu er-

klaren.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in eingeschrdnktem Umfang und bean-
tragt,

die Klage im Ubrigen abzuweisen.

Sie verteidigt ihr Patent im Umfang des geanderten Patentanspruchs 1 vom
28. August 2006 und der erteilten Anspriiche 2 bis 14.

Der Patentanspruch 1 lautet:

Verfahren zum Fallen von Inhaltsstoffen aus Losungen, wobei die
Losung mit mindestens einem lonenaustauschermaterial in Kon-
takt gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein schwach-
saures lonenaustauschermaterial an seiner Oberflache funktionel-
le Gruppen aufweist, die vor dem Kontakt mit der Losung mit Ge-
genionen beladen sind, wobei die Fallung katalytisch, d. h. ohne
einen lonenaustausch des Gegenions mit lonen aus der Losung

bewirkt wird.



Sie verweist auf

B2: Anschreiben der Klagerin an die Beklagte wegen Patentverletzung
vom 14. Februar 2006

B3: Prospekt der Aquatron® GmbH (Klagerin) ,MAITRON® Kalkstopp .
Naturlich . Wartungsfrei®

B4: EP 1098 706 B1

B5: DVGW-Baumusterprufzertifikate DW-9191BR0341-0343

B6: SVGW-SSIGE Zertifikat NR. 0411-4906

B7: Anlagenkonvolut aus IKZ 2/2008, 3/07, 6/07 und 24/06, weitere Pros-
pekte

Sie tritt dem Vorbringen der Klagerinnen in allen Punkten entgegen und macht gel-
tend, dass der Patentanspruch in der neuen Fassung das Kriterium der Neuheit
und erfinderischen Tatigkeit erfille, weil nirgends im Stand der Technik die Lehre
zu finden sei, schwachsaure lonenaustauschermaterialien vorher mit Gegenionen
zu beladen, um anschlieend eine katalytische Fallung zu bewirken. Aul3erdem
sei das Verfahren des Streitpatents ohne Zweifel gewerblich anwendbar und aus-
fuhrbar.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage erweist sich als in der Sache teilweise begrindet.

Rechtsgrundlage fur die gegen ein europaisches Patent gerichtete Nichtigkeitskla-
ge ist Artikel 138 EPU in Verbindung mit Artikel Il § 6 IntPatUG. Danach kann ein
européisches Patent mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland gem. Artikel 138 Abs. 1 lit a EPU, Artikel Il § 6 Nr. 1 IntPatUG dann
fur nichtig erklart werden, wenn sein Gegenstand nach den Artikeln 52 bis 57 EPU
nicht patentfahig ist, oder nach Artikel 138 Abs. 1 litb EPU, Artikel Il § 6 Nr. 2



IntPatUG, wenn es die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass

ein Fachmann sie ausfuhren kann.

Das Streitpatent ist zunachst schon ohne Sachprifung insoweit fur nichtig zu er-
klaren, als es Uber die von der Beklagten in zulassiger Weise nur noch beschrankt
verteidigte Fassung hinausgeht (vgl. Benkard, PatG 10. Aufl.,, § 22 Rn. 50 mit

Rechtsprechungsnachweisen).

Die weitergehende Klage hat in der Sache keinen Erfolg, weil die geltend gemach-

ten Nichtigkeitsgrinde nach Artikel 138 Abs. 1 lit. a und b nicht vorliegen.

Soweit die Klagerinnen die Unteranspriche 3 und 12 nur teilweise angegriffen ha-
ben, hatte eine Entscheidung beziglich nicht angegriffener Alternativen nicht zu
erfolgen, die Unteranspriche bleiben insoweit mit Rickbezug auf die erteilten An-
spruche bestehen, wahrend bei den mit der Entscheidung aufrechterhaltenen Al-
ternativen die Rickbeziehung auf die beschrankten Anspriiche erfolgt.

1. Das Streitpatent betrifft in seiner verteidigten Fassung ein Verfahren zum Fallen
von Inhaltsstoffen aus Losungen, wobei die Losung mit mindestens einem lonen-

austauschermaterial in Kontakt gebracht wird.

Storende ionische Wasserinhaltsstoffe lassen sich entfernen, indem man diese in
die Form eines schwerloslichen Salzes tberfuhrt und damit fallt. Viele Metallionen,
wie Ca?' -lonen, lassen sich in Form schwerloslicher Hydroxide oder als Kalk fal-
len, was Uber den pH-Wert gesteuert wird. Zur Abtrennung der gefallten Wasserin-
haltsstoffe ist es wesentlich, dass diese flocken bzw. sedimentieren, wobei sie
weiterwachsen und agglomerieren kbnnen. Dabei kann es bei der Einbringung des
Fallungsmittels zu Uberdosierungen mit nachteiligen Folgen kommen. lonenaus-
tauschermaterialien werden in der Wasseraufbereitung verwendet, um uner-
wiinschte lonen gegen erwinschte lonen oder fur den jeweiligen Einsatzzweck
weniger storende lonen auszutauschen. Bekannt sind z. B. Enthartungsanlagen,

die mittels Kationenaustauschern Ca*" - und/oder Mg®* -lonen im Austausch ge-



gen Na* oder H* -lonen an sich binden. Diesen Verfahren ist gemeinsam, dass die
aus dem Wasser entfernten lonen an das Harz gebunden werden und das Harz
nach Erschopfung seiner Kapazitat regeneriert werden muss, wonach die aufkon-

zentrierten stérenden lonen aus dem Regenerat entfernt werden kdénnen.
2. Davon ausgehend liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein verbesser-
tes Verfahren zum Fallen von Inhaltsstoffen aus Lésungen, insbesondere Wasser,

anzugeben (Streitpatent Abs. [0002] bis [0005], [0007] und [0008]).

3. Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zum Féllen von Inhaltsstoffen aus Losun-

gen nach Patentanspruch 1 mit folgenden Merkmalen gelost.

1. Verfahren zum Fallen von Inhaltsstoffen aus Lésungen,

no

wobei die Losung mit mindestens einem lonenaustauschermaterial in
Kontakt gebracht wird,

wobei ein schwachsaures lonenaustauschermaterial verwendet wird,
das an seiner Oberflache funktionelle Gruppen aufweist,

die vor dem Kontakt mit der L6sung mit Gegenionen beladen sind,

o 0 bk~ w

und die Fallung katalytisch, d. h. ohne einen lonenaustausch des Ge-

genions mit lonen aus der Losung, bewirkt wird.

4. Zustandiger Fachmann ist ein Ingenieur der Verfahrenstechnik, Chemiker oder

Physiker mit langjahriger Erfahrung in der Wasseraufbereitung.

1. Die von der Beklagten verteidigten Anspriiche 1 bis 14 entsprechen bis auf die
Einflgungen im Patentanspruch 1 ,schwachsaures” vor lonenaustauschermaterial
und ,vor dem Kontakt mit der Lésung“ vor ,mit Gegenionen beladen” den erteilten
Ansprichen 1 bis 14 im Wortlaut. Diese Beschrédnkungen im geltenden Patentan-
spruch 1 sind aus den Absatzen [0012 bis 0014] der Streitpatentschrift abzuleiten
und gehen auf S: 5 Abs.: 2 bis 4 und S: 10 Abs.: 3 der Erstunterlagen zuriick. Der
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geltende Patentanspruch 1 geht im Ubrigen sinngemaR auf die urspriinglichen An-
spriche 1 und 4 i. V.m. S: 5 Abs. 3 und 5 der Erstunterlagen zurlck. Die Patent-
anspriche 2 bis 14 sind sinngemaf aus S. 10 Abs. 3 (Anspriche 2 bis 4, 12), S. 8
Abs. 5 (Anspriiche 11, 13) S. 9 Abs. 1 und 3 (Anspruch 13) der Erstunterlagen so-
wie den ursprunglichen Anspriichen 4, 5, 7, 8, 9, 10 und 13 (Anspriiche 5 bis 10
und 14) ableitbar.

2. Der Gegenstand des Streitpatents in seiner verteidigten Fassung ist so deutlich
und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausfiihren kann (Art. 138 Abs. 1
lit. b EPU).

Soweit die Klagerinnen sich darauf berufen, dass ein Fachmann die patentgemaf
beanspruchte Lehre nicht ausfiihren kdnne, weil es sich nicht um ein katalytisches

Verfahren handle, teilt der Senat diese Auffassung nicht.

Zur Beurteilung der Frage, ob der Vorwurf der mangelnden Offenbarung des Ge-
genstands des verteidigten Patentanspruchs 1 zutrifft, ist der Sinngehalt der Pa-
tentanspriche in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale
zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, unter Heranziehung der den Patent-
anspruch erlauternden Beschreibung und Figuren durch Auslegung zu ermitteln.
Dabei stellt die Patentschrift im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleich-
sam ihr eigenes Lexikon dar (vgl. BGH GRUR 2007, 410 [18] - Kettenradanord-
nung; 1999, 909 - Spannschraube).

Das Verfahren gemafd verteidigtem Patentanspruch 1 wird in der Beschreibung
ausfuhrlich anhand der Kalkkristallkeimbildung in kalkhaltigen L6sungen durch ein
mit Ca®* -lonen vollstandig beladenes schwachsaures lonenaustauschermaterial,
namlich Lewatit CNP 80, erlautert (Abs. [0013, 0014, 0028, 0029, 0037, 0040]).
Der Zusatz im Patentanspruch 1 ,d. h. ohne einen lonenaustausch des Gegenions
mit lonen aus der L&sung“ verdeutlicht, was unter einer katalytischen Fallung
durch in Kontakt bringen mit einem lonenaustauscher im Sinne der Lehre des

Streitpatents im Gegensatz zur Ublichen Anwendung eines lonenaustauschers,
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d. h. lonenaustausch des Gegenions mit den lonen aus der Lésung und anschlie-
Render Regeneration, zu verstehen ist, um diese katalytische Wirkungsweise im
Sinne des Streitpatents von der Ublichen Wirkungsweise eines lonenaustauschers
abzugrenzen. Unter Katalyse ist namlich die Erscheinung zu verstehen, dass die
Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion durch die Gegenwart eines Stoffes
beeinflusst wird, der die Reaktion scheinbar unbeeinflusst Ubersteht. Solche Kata-
lysatoren werden wahrend der Reaktion, worunter hier eine Fallungsreaktion zu
verstehen ist, nicht dauerhaft verandert und treten also nicht in der Brutto-Reakti-
onsgleichung auf (vgl. Rémpps Chemie-Lexikon, 8. Aufl. Bd. 3 (1983), S. 2052-
2059). Dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass ,d. h. ohne einen lonenaustausch
des Gegenions mit lonen aus der Losung” fur den Fachmann auch in diesem Sin-
ne zu verstehen ist, dass der mit Gegenionen (Ca*" -lonen) beladene schwachba-
sische lonenaustauscher die Fallungsreaktion nach auf3en hin nicht dauerhaft ver-
andert Gbersteht, was auch ggf. einen Austausch von Gegenionen durch die glei-
chen Gegenionen der Lésung (z.B. Ca®" -lonen gegen Ca*" -lonen) am lonenaus-
tauscher wahrend der Reaktion nicht ausschliel3t. Der Auffassung der Klagerin-
nen, dass es sich beim Verfahren gemal3 Streitpatent nicht um ein katalytisches

Verfahren handle, kann daher nicht gefolgt werden.

Auch soweit die Klagerinnen geltend machen, dass die patentgemali3e Lehre nicht
realisierbar bzw. die angestrebte Wirkung fir den Fachmann im Zeitpunkt der Pa-
tentanmeldung und auch noch heute nicht nachprifbar sei und damit auf die tech-
nische Brauchbarkeit als besonderer Aspekt der Ausfihrbarkeit abstellt (vgl. hier-
zu ausfuhrlich BPatG GRUR 2006, 1015 - Neurodermitis-Behandlungsgeréat;
Schulte PatG 8. Aufl., 8 34 Rdn. 361), fuhrt die Klage nicht zum Erfolg. Im Gegen-
satz zum Vorbringen der Klagerinnen, dass eine Fallung mit einem mit Ca®* -lonen
vollstandig beladenen schwachbasischen lonenaustauscher katalytisch, d. h. ohne
einen lonenaustausch des Gegenions mit lonen aus der Losung nicht bewerkstel-
ligt werden kdnne, und damit das Verfahren gemalf verteidigtem Patentanspruch 1
nicht funktioniere, ist nach Uberzeugung des Senats eine katalytische Fallung von
Inhaltsstoffen aus Losungen im Sinne des Streitpatents durch in Kontakt bringen

mit beim Streitpatent eingesetzten, mit Gegenionen beladenen, schwachsauren
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lonenaustauschern sehr wohl mdglich und fir den Fachmann nacharbeitbar. Die-
se Auffassung wird sowohl durch die Ausfihrungsbeispiele 1 und 2 des Streitpa-
tents, als auch durch die von der Beklagten vorgelegten Baumusterprufzertifikate
(B5) bzw. das Zertifikat (B6) der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfa-
ches (DVGW) und des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches
(SVGW) gestutzt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass ge-
mal3 einschlagiger Rechtsprechung fir die Beurteilung der Ausfuhrbarkeit auf den
Gesamtinhalt der Patentschrift abzustellen ist (vgl. BPatGE 37, 202), wobei sie
dann als gegeben gilt, wenn in einem Ausfuhrungsbeispiel ein gangbarer Weg
nacharbeitbar offenbart ist, was hier der Fall ist (BGH GRUR 2003, 223 1.4 - Kupp-

lungsvorrichtung Il m. w. N.).

Die Klagerinnen rdaumen in diesem Zusammenhang das Funktionieren der Kalkfal-
lung an sich mit einem teilweise mit Ca®* -lonen beladenen schwachbasischen lo-
nenaustauscher ein, wobei sie ihr MAITRON-Verfahren gleich der Beklagten als
katalytisch bezeichnet (vgl. B3 unter Der MAITRON-Effekt). Der Kalkfallung mit
schwachbasischen lonenaustauschern legen die Klagerinnen aber eine andere
wissenschaftliche Erklarung der Funktionsweise zugrunde, namlich eine bestandi-
ge Regeneration des verwendeten lonenaustauschergranulats durch die in einer
Hauswasserleitung stets vorhandene Kohlensaure. Dabei fuhre der Druckabfall
beim Offnen der Hauswasserleitung zur Entsauerung und Kalkfallung und nach
dem SchlieRen finde dann unter dem Leitungsdruck wieder ein Austausch von
Wasserstoffionen der Kohlensdure mit den Gegenionen des lonenaustauschers
statt, wodurch das Granulat in die Lage versetzt werde, Calciumionen aus dem
Wasser wieder neu aufzunehmen. Dies sei aus der Druckschrift K3 lange bekannt,
die die Regeneration schwachsaurer lonenaustauscher mittels Kohlensaure unter
gleichzeitiger Calciumcarbonatausfallung beschreibe. Es kann aber dahinstehen,
ob diese von den Klagerinnen vorgetragene wissenschatftliche Erklarung in Bezug
auf das vorliegende Verfahren zum Fallen von Inhaltsstoffen aus Lésungen zutrifft,
was die Beklagte bestreitet. Denn es ist fir die technische Brauchbarkeit bzw.
Nacharbeitbarkeit einer Erfindung nicht maf3geblich, welche wissenschaftliche Er-

klarung ihrer Funktionsfahigkeit zugrunde liegt, sondern welches technische Er-
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gebnis mit der Erfindung erzielt wird (vgl. Schulte PatG 8. Aufl., § 34 Rdn. 336,
BGH GRUR 1994 357 3. Ls. - Muffelofen).

Nachdem der Senat auf Grund der Ausfihrungen in der Streitpatentschrift und der
von der Beklagten vorgelegten Unterlagen (B5 bis B7) davon Uberzeugt ist, dass
mit den MalRBhahmen des Patentanspruchs 1 das angestrebte Ziel, namlich die
Fallung von Inhaltsstoffen aus Losungen erreicht wird, war es nicht erforderlich,
ein gerichtliches Gutachten in Auftrag zu geben, wie es die Klagerinnen vorsorg-

lich angeregt haben.

Der von der Klagerin geltend gemachte Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfahig-
keit (Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lita EPU) im Hinblick auf
fehlende Neuheit, fehlende erfinderische Tatigkeit und fehlende gewerbliche An-

wendbarkeit ist nicht begriindet.

1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu.

K1 betrifft eine Vorrichtung zur gezielten Bildung von Keimen oder Kristallen an
der Oberflache eines mit einer Lésung in Berihrung stehenden Dielektrikums, ins-
besondere an den funktionellen Gruppen eines Polymers, und ein Verfahren zum
Steuern der Keimbildung oder des epitaktischen Aufwachsens von Kristallen aus
einer Losung an einer Oberflache eines Dielektrikums, insbesondere an den funk-
tionellen Gruppen eines Polymers. Dies wird durch eine Einrichtung zum Erzeu-
gen eines elektrischen Feldes erreicht bzw dadurch, dass das Dielektrikum im Be-
reich seiner Oberflache einem einstellbaren elektrischen Feld ausgesetzt wird. Da-
bei kdnnen die funktionellen Gruppen Carboxylatgruppen fur die Synthese von
CaCOg; sein. Es lasst sich in diesem Fall mit einer negativ geladenen Elektrode
das Verhéltnis der Konzentrationen von Calciumionen und Carbonationen in der
Doppelschicht zugunsten der Calciumionen verandern. Auch sind Mittel zum Abl6-

sen der auf dem Dielektrikum gebildeten Keime vorgesehen, mit denen die Aus-
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fallreaktionen flr eine physikalische Wasserbehandlung gesteuert werden kénnen
(S.1 Abs. 1, 2,S.2 Abs. 3 bis S. 3 Abs. 1, S. 8 Abs. 3, S. 11 Abs. 3 i. V. m. An-
spruch 1 und 32). K1 kann damit lediglich die Merkmale 1 bis 4 des verteidigten
Patentanspruchs 1 vorwegnehmen. Dies aber auch nur, wenn unter den Polyme-
ren mit funktionellen Gruppen, insbhesondere Carboxylatgruppen, ein schwachsau-
erer lonenaustauscher verstanden wird. Das Merkmal 5 des verteidigten Patentan-
spruchs 1 fehlt in K1 vollstdndig, da nicht beschrieben wird, das Dielektrikum, d. h.
die funktionellen Gruppen des Polymers, vor dem Einsatz mit Gegenionen zu be-
laden und anschlieRend eine katalytische Féllung zu bewirken. Auch der in K1 be-
schriebene Vergleichsversuch, bei dem zur Prifung der Funktionsweise von zwei
identischen Vorrichtungen eine ohne Potentialdifferenz betrieben wird, nimmt das
Verfahren nach dem verteidigten Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht vorweg,
da auch beim ohne Potentialdifferenz betriebenen Vergleichsversuch die funktio-
nellen Gruppen des Dielektrikums vor dem Kontakt mit der Lésung nicht mit Ge-
genionen beladen sind (S. 6 Z. 26 bis S. 7 Z. 26). K2 ist die Patentschrift zu K1
und kann natirlich gleichfalls die Neuheit des Gegenstandes des Patentan-

spruchs 1 nicht in Frage stellen.

Aus K3 ist ein Verfahren zur Regeneration schwachsaurer mindestens teilweise
mit Calciumionen beladener lonenaustauscher mittels Kohlensaure unter Ausfal-
lung von gebildetem Calciumcarbonat bekannt. Bei diesem Verfahren wird der mit
Calciumionen durch eine Entkarbonisierung von Wasser beladene, schwachsaure
lonenaustauscher kontinuierlich oder diskontinuierlich mit Kohlendioxid regene-
riert, das durch Losen in der Regenerierflissigkeit eine Wasserstoffionenkon-
zentration entstehen lasst, die die Regeneration des Austauschers bewirkt. Der
dann auf diese Weise regenerierte lonenaustauscher wird dann erneut zur Was-
serbehandlung eingesetzt und wieder mit Calciumionen beladen (Anspruch 1,5
und 6 i. V. m. den Beispielen 1 und 2, insbesondere S. 15 Abs. 2, S. 18 Abs. 2 und
S. 19 Abs. 2 bis S. 20 Abs. 1). Im Gegensatz dazu wird beim Verfahren gemaf
verteidigtem Patentanspruch 1 der lonenaustauscher nicht regeneriert, d. h. ein
Austausch des Gegenions (z. B. Calciumionen) durch lonen aus der Losung (z. B.

Wasserstoffionen) findet nach auf3en nicht statt. Die Calciumionen verbleiben
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beim Verfahren zum Fallen von Inhaltsstoffen aus Losungen gemald Patentan-
spruch 1 auf dem lonenaustauscher und bewirken eine katalytische Fallung von

Inhaltsstoffen aus Losungen gemal den Merkmalen 1 und 6.

Der Firmenprospekt K4 bzw. K5 beschreibt Eigenschaften und Anwendungen von
Lewatit TP 207, einem schwachsauren lonenaustauscher. Aus der unbestritten als
vorveroffentlichter Stand der Technik zu wertenden Ausgabe in englischer Spra-
che K5 ist zu entnehmen, dass dieser lonenaustauscher zu 100 % seiner Kapazi-
tat mit Ca®* beladen werden kann, und in dieser Form vorzugsweise bei kalkneut-
ralisierten Abwassern und der Grundwassersanierung angewendet werden kann
(vgl. S. 4 Mitte, Ca*" - Form bis Application). Bei der auf S. 12 Abs. 1 bis 3 be-
schriebenen Behandlung von Grundwasser mit dem lonenaustauscher in seiner
Calciumform handelt es sich aber im Gegensatz zur Auffassung der Klagerinnen
um ein selektives lonenaustauschverfahren, bei dem Schwermetallionen aus be-
lasteten Grundwéssern entfernt werden, d. h. diese lonen werden mit den lonen
des lonenaustauschers getauscht und werden an den lonenaustauscher gebun-
den, wogegen beim Verfahren gemafd Streitpatent Inhaltsstoffe aus Losungen ge-
fallt werden, ohne dass ein lonenaustausch des Gegenions mit lonen aus der Lo-

sung bewirkt wird.

2. Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

Ausgangspunkt fur die patentgemal3e Losung der Aufgabe, ein verbessertes Ver-
fahren zum Féllen von Inhaltsstoffen aus Lésungen, insbesondere Wasser, bereit-
zustellen, und den nachstliegenden Stand der Technik bildet K1, die auch die Fal-
lung von Inhaltsstoffen aus Wasser beschreibt. Dabei ist jedoch ein an einem
Dielektrikum mit funktionellen Gruppen angebrachtes elektrisches Feld erforderlich
(vgl. Anspruch 1, S.1 Abs. 1, S. 4 Abs. 2 und S. 11 Abs. 3). K1 beschreibt zwar
auch einen Vergleichsversuch, bei dem ohne Anlegen einer Potentialdifferenz ge-
arbeitet wird, aber gleich den Versuchen mit Anlegen einer Potentialdifferenz ein

Dielektrikum eingesetzt wird, dessen funktionelle Gruppen nicht vor dem Kontakt
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mit der Losung mit Gegenionen beladen sind. Dabei wird dann aus Uberséattigten
Losungen bei einem pH-Wert von 10 deutlich weniger Kalk abgeschieden als mit
elektrischem Feld. Eine Anregung zur LOsung gemal? Patentanspruch 1, kein
elektrisches Feld anzulegen und ein mit Gegenionen vor dem Kontakt mit der L6-
sung beladenes schwachsaures lonenaustauschermaterial einzusetzen, das dann
eine katalytische Fallung gemald den Merkmalen 5 und 6 bewirkt, kann K1 daher
nicht liefern. Einen solchen Hinweis kann auch das aus K3 bekannte Regenerier-
verfahren nicht geben, da die bei der Regeneration vor dem Kontakt mit der Rege-
nerierlosung bei der Beladung auf dem schwachsauren lonenaustauscher aufge-
brachten Gegenionen, hier Calciumionen, mit lonen aus der Regenerierlésung,
hier Wasserstoffionen, ausgetauscht werden und die vom lonenaustauscher in die
Regenerierflissigkeit abgegebenen Calciumionen als Calciumcarbonatkristalle
unter Hilfe von bereits in der Regenerierlésung vorhandenen Calciumcarbonat-
kristallkeimen ausgefallt werden (S. 15 Abs. 2). Auch K5 kann weder fir sich be-
trachtet noch in Zusammenschau mit K1 den Gegenstand des Anspruchs 1 nahe-
legen, da K5 lediglich ein selektives lonenaustauschverfahren beschreibt, bei dem
die aus der Lésung entfernten lonen an das Harz gebunden werden. Der Gegen-

stand des Patentanspruchs 1 wird daher vom Stand der Technik nicht nahegelegt.

3. Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 1 ist auch zweifelsfrei gewerblich
anwendbar, denn er ist seiner Art nach geeignet in einem technischen Gewerbe,
hier der Wasseraufbereitung, Verwendung zu finden. Nachdem das Verfahren ge-
mal dem verteidigten Patentanspruch 1, wie vorstehend dargelegt, auch tech-
nisch brauchbar und ausfuhrbar ist, liegt im Gegensatz zur Auffassung der Klage-
rinnen kein Mangel an gewerblicher Anwendbarkeit vor (vgl. Schulte PatG 8. Aufl.,
§ 5 Rdn. 8, 9), wobei die gewerbliche Anwendbarkeit im Ubrigen nicht einmal vor-
aussetzt, dass die erfindungsgemal3e Lehre den angestrebten Zweck erreicht. Es
muss lediglich die Mdglichkeit der Benutzung auf irgendeinem gewerblichen Ge-
biet bestehen (vgl. BGH BIPMZ 1985, 117, 118 - Energiegewinnungsgerat).
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4. Der Patentanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung hat daher Bestand. Mit
ihm haben die darauf riickbezogenen, vorteilhafte Ausfihrungsformen des Patent-
anspruchs 1 betreffenden Patentanspriiche 2 bis 14, soweit angegriffen, ebenfalls
Bestand.

V.
Die Kostenfolge ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatGi.V.m. 8§92 Abs. 1 S. 1 ZPO.
Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatGi.V.m. § 709 S. 1 ZPO.

Dr. Schermer  Gutermuth Dr. Proksch-Ledig Dr. Gerster Dr. Schuster
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