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betreffend das Gebrauchsmuster 296 23 597

(hier Léschungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 4. Juli 2002 durch den Vorsitzenden Richter

Goebel sowie die Richter Dipl.-Ing. Kéhn und Dipl.-Ing. Dr. Pésentrup

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschlu® des
Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung | -
vom 23. Mai 2001 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 296 23 597 wird geldscht, soweit es Uber die
Schutzanspruche 1 bis 7 in der Fassung des Hilfsantrags | vom
23. Mai 2001 hinausgeht.

Die Beschwerde der Antragstellerin und der Léschungsantrag im
ubrigen werden zuruckgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens erster Instanz werden der Antragsgeg-
nerin zu 2/3 und der Antragstellerin zu 1/3, die Kosten des Verfah-
rens zweiter Instanz zu 1/3 der Antragsgegnerin und zu 2/3 der An-

tragstellerin auferlegt.



Grinde

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des als Abzweigung aus der deutschen Patent-
anmeldung 196 46 115.4 vom 8. November 1996 beim Deutschen Patent- und
Markenamt mit 8 Schutzansprichen angemeldeten  Gebrauchsmusters
296 23 597 mit der Bezeichnung "Temperierblock mit Temperiereinrichtungen”.

Der mit der Anmeldung eingereichte Schutzanspruch 1 lautet:

Temperierblock (8, 48, 58, 68) fur Laborthermostaten mit Aufnah-
men (11, 11", 71, 72) an einer Aufnahmeseite (10) zur Aufnahme
der mit Probeflissigkeit geflllten Bereiche von Behaltern (1) in
grofR¥flachigen Kontakt, und mit wenigstens zwei den Temperier-
block warmeleitend kontaktierenden Temperiereinrichtungen (20,
19, 19, 59, 59', 60, 60') zur Erzeugung unterschiedlicher Tempe-
raturen an unterschiedlichen Stellen des Temperierblockes, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtungen (20, 19,
19', 59, 59', 60, 60") mit aneinandergrenzenden Feldern der der
Aufnahmeseite (10) gegenuberliegenden Kontaktierseite (15) des

Temperierblockes (8, 48, 58, 68) in grolflachigem Kontakt stehen.

Wegen des Wortlauts der auf den Schutzanspruch 1 zumindest mittelbar ruckbe-

zogenen Schutzansprichen 2 bis 8 wird auf die Registerakte verwiesen.

Die Antragstellerin hat am 3. Juli 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt

die Loschung des Gebrauchsmusters beantragt.



Sie hat geltend gemacht, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des

Gebrauchsmusters durch die

US-PS 3 556 731 (D1)
US-PS 5 061 630 (D2)
US-PS 4 679 615 (D3)

jeweils vollstandig vorweggenommen werde.
Im Ubrigen nennt sie zu den Merkmalen der Unteranspriiche noch die folgenden

Druckschriften

DE-OS 4 406 107 (D4)
WO 89/12502 (D5)
DE-OS 3 122 008 (D6)
US-PS 5 525 300 (D7)
WO 90/05947 (D8)
WO 94/01217 (D9)

Sie macht zusatzlich geltend, dass auch eine Kombination einer der Druckschrif-
ten D8 bzw. D9 mit einer der Druckschriften D5 bzw. D6 den Gegenstand des

Schutzanspruchs 1 zeige.

Die Antragsgegnerin hat dem Loschungsantrag widersprochen.

Auf einen Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung |, in dem mitgeteilt
worden war, dass der Loschungsantrag voraussichtlich in vollem Umfang Erfolg
haben wurde, hat die Antragsgegnerin am 19. Januar 2001 neue Schutzanspru-
che 1 und 2 nach Haupt- und Hilfsantrag vorgelegt.

In einem weiteren Zwischenbescheid hat die Gebrauchsmusterabteilung noch auf

die europaische Offenlegungsschrift 812 621 hingewiesen. Diesen Hinweis hat sie



spater durch einen Hinweis auf die europaische Offenlegungsschrift 488 769 er-

setzt.

Am 21. Mai 2001 hat die Antragsgegnerin einen neuen Schutzanspruch 1 nach
Haupt- und zwei Hilfsantragen vorgelegt. In der Sitzung vom 23. Mai 2001 hat sie
das Gebrauchsmuster mit neuen Schutzansprichen nach Haupt- und zwei Hilfs-

antragen verteidigt.

Die Schutzanspriche nach dem letzten Hauptantrag lauten:

1. Gradienten-Temperierblock (8, 48, 58, 68) fur Laborthermostaten mit Aufnah-
men (11, 11", 71, 72) an einer Aufnahmeseite (10) zur Aufnahme der mit Pro-
befllissigkeit geflillten Bereiche von Behaltern (1) in groRflachigen Kontakt,
und mit wenigstens zwei den Temperierblock warmeleitend kontaktierenden
Temperiereinrichtungen (20, 19, 19', 59, 59', 60, 60') an unterschiedlichen
Stellen des Temperierblockes, die an Regelkreise angeschlossen sind, welche
zur Erzeugung unterschiedlicher Temperaturen in den Temperiereinrichtungen
ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass in jedem von mehreren an-
einandergrenzenden Feldern der der Aufnahmeseite (10) gegenuberliegenden
Kontaktierseite (15) des Temperierblockes (8, 48, 58, 68) jeweils eine Tempe-
riereinrichtung (20, 19, 19', 59; 59', 60, 60') in grofl3flachigem Kontakt mit der
Kontaktierseite stehend angeordnet ist, wobei die Temperiereinrichtungen an
eine Regeleinrichtung angeschlossen sind, die zur Steuerung der Temperier-
einrichtungen derart ausgebildet ist, dass wahlweise alle Temperiereinrichtun-
gen auf gleiche Temperaturen oder in einer Richtung hintereinanderliegende
Temperiereinrichtungen auf unterschiedliche, in dieser Richtung ansteigende
Temperaturen bringbar sind, wobei in bezug auf die Kontaktierseite jeder

Temperiereinrichtung Aufnahmen gegenuberliegen.

2. Temperierblock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der

Temperierblock (48, 68) an den Grenzen zwischen den Feldern Abschnitte



(39, 39', 69) mit einem Warmeleitwiderstand aufweist, der von dem sonstigen

Warmeleitwiderstand im Temperierblock abweicht.

Temperierblock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Temperierblock (8) innerhalb eines Feldes parallel beabstandet zu dessen
Grenze mit einem unterschiedlich temperierten Nachbarfeld Abschnitte (37,
38) mit einem Warmeleitwiderstand aufweist, der von dem sonstigen Warme-

leitwiderstand im Temperierblock abweicht.

Temperierblock nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
schnitte (37, 38) von der Mitte des Temperierblockes (8) zu seinem Rand hin

anwachsende Warmeleitwiderstande aufweisen.

Temperierblock nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abschnitte den Querschnitt des Temperierblockes (8, 48, 68) verringernde
Nuten (37, 38, 39, 39', 69) aufweisen.

Temperierblock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kontaktierseite (15) sowohl im Langs- als auch in Querrichtung in Felder un-
terteilt ist, die mit getrennter Temperiereinrichtungen (59, 59', 60, 60') kontak-
tiert sind.

Temperierblock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Aufnahmeseite zwei Arten von Aufnahmen (71, 72) fur unterschiedliche Ge-
fale in einem regelmaliigen Flachengitter derart angeordnet sind, dass eine

Aufnahme einer Art jeweils zwischen vier Aufnahmen der anderen Art liegt.

Temperierblock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Temperierblock (8) mit wenigstens einem anderen Temperierblock (7, 9, 9')

gegenuber einem die Behalter (1) tragenden Halter (5) bewegbar und ab-



wechselnd in fluchtende Lage seiner Aufnahmen (11) zu den Behaltern (1)

bringbar ist.

Die Gebrauchsmusterabteilung| hat mit BeschluR vom 23. Mai 2001 das
Gebrauchsmuster geldscht, soweit es Uber die Schutzanspriche 1 bis 7 nach
Hilfsantrag Il vom 23. Mai 2001 hinausgeht, und den weitergehenden L&schungs-
antrag zurickgewiesen. Sie hat die Kosten des Verfahrens der Antragsstellerin zu

Ya und der Antragsgegnerin zu % auferlegt.

Gegen diesen Beschlul® haben die Antragstellerin und die Antragsgegnerin Be-
schwerde eingelegt. Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 3. Juli 2002 zum
Stand der Technik noch einen Jahresbericht der Stanford University vom
1. Oktober 1996 vorgelegt.

Die Antragsgegnerin hat das Gebrauchsmuster zuletzt mit den Schutzansprichen
gemal den seinerzeit als Hilfsantrag | vom 23. Mai 2001 verteidigten Anspru-

chen 1 bis 7 verteidigt.

Schutzanspruch 1 in dieser zuletzt verteidigten Fassung lautet:

Gradienten-Temperierblock (8, 48, 58, 68) fur Laborthermostaten
mit Aufnahmen (11, 11', 71, 72) an einer Aufnahmeseite (10) zur
Aufnahme der mit Probeflissigkeit geflllten Bereiche von Behal-
tern (1) in groflflachigen Kontakt, und mit wenigstens zwei den
Temperierblock warmeleitend kontaktierenden Temperiereinrich-
tungen (20, 19, 19', 59, 59', 60, 60') an unterschiedlichen Stellen
des Temperierblockes, die an Regelkreise angeschlossen sind,
welche zur Erzeugung unterschiedlicher Temperaturen in den
Temperiereinrichtungen ausgebildet sind, dadurch gekennzeich-
net, dass in jedem von mehreren aneinandergrenzenden Feldern

der der Aufnahmeseite (10) gegenuberliegenden Kontaktierseite



(15) des Temperierblockes (8, 48, 58, 68) jeweils eine Temperier-
einrichtung (20, 19, 19', 59; 59', 60, 60') in grofl3¢flachigem Kontakt
mit der Kontaktierseite stehend angeordnet ist, wobei die Tempe-
riereinrichtungen an eine Regeleinrichtung angeschlossen sind,
die zur Steuerung der Temperiereinrichtungen derart ausgebildet
ist, dass wahlweise alle Temperiereinrichtungen auf gleiche Tem-
peraturen oder in einer Richtung hintereinanderliegende Tempe-
riereinrichtungen auf unterschiedliche, in dieser Richtung anstei-
gende Temperaturen bringbar sind, wobei in bezug auf die Kon-
taktierseite jeder Temperiereinrichtung Aufnahmen gegenuberlie-
gen und wobei die Kontaktierseite (15) sowohl in Langs- als auch

in Querrichtung in Felder unterteilt ist.

Die Schutzanspruche 2 bis 7 in der zuletzt verteidigten Fassung entsprechen den
Schutzanspruchen 2 bis 5, 7 und 8 in der Fassung nach Hauptantrag vom
23. Mai 2001 (wobei die Ruckbeziehung in ihnen auf Schutzanspruch 1 jetzt den

vorgenannten Schutzanspruch 1 betrifft).

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und das Gebrauchs-

muster zu I0schen.

Die Antragsgegnerin beantragt,
den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und den Ldschungsan-
trag im Umfang der Schutzanspriche 1 bis 7 in der Fassung des

Hilfsantrags | vom 23. Mai 2001 zurlickzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Gebrauchsmusters in der

verteidigten Fassung auf einem erfinderischen Schritt beruhe, da am Anmeldetag



der Gedanke dem Durchschnittsfachmann unzuganglich war, dass es moglich sei,
mit benachbarten, grof3flachig kontaktierenden Temperiereinrichtungen einen
Temperaturgradienten Uber die Temperiereinrichtungen hinweg erzeugen zu kon-

nen.

Die Antragsstellerin macht geltend, dass die Schutzanspruche 1 in den Fassungen
gemaly den Hilfsantragen | und Il vom 23. Mai 2001 unzuléssige Erweiterungen

enthielten und dass ihre Gegenstande nicht schutzfahig seien.

In der mundlichen Verhandlung haben nur noch die US-Patentschrift 3 556 731
und die europaische Offenlegungsschrift 488 769 eine Rolle gespielt.

Die Beschwerden der Antragstellerin und der Antragsgegnerin sind zulassig. Die
Beschwerde der Antragsgegnerin ist zum Teil begrindet, im Ubrigen unbegrindet;
die Beschwerde der Antragstellerin ist unbegrindet. Denn der Loschungsantrag ist
nur insoweit begrundet, als das Gebrauchsmuster uber die Schutzanspriche 1 bis
7 in der Fassung des Hilfsantrags| vom 23. Mai 2001 hinausgeht. Der Lo6-
schungsanspruch ist insoweit aus § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG gegeben, da mit
der beschrankten Verteidigung der Widerspruch gegen den Loschungsantrag teil-
weise entfallen ist. Im Umfang der zuletzt fortgefuhrten Verteidigung aber ist der
auf mangelnde Schutzfahigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) gestitzte Loschungs-

anspruch nicht gegeben.

1. Die Fassung des Schutzanspruchs 1 ist zulassig. Die Merkmale, dass die
Temperiereinrichtungen an Regelkreise und an eine Regeleinrichtung an-
geschlossen sind, sind in den urspringlichen Unterlagen auf der Seite 12,
Absatz 2 und Seite 14, Absatz 3 offenbart.
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Das Merkmal im eingetragenen Schutzanspruch 1, dass die Temperierein-
richtungen zur Erzeugung unterschiedlicher Temperaturen an unterschiedli-
chen Stellen des Temperierblocks geeignet sein bzw. dienen sollen, um-
fasst beliebige Temperaturverlaufe und als Grenzfall auch eine Uber den
gesamten Temperierblock gleiche Temperatur (vgl. Beschreibung S 2 letz-
ter Absatz insb. letzter Satz). Demgegenuber stellt das Merkmal des vertei-
digten Schutzanspruchs 1, dass wahlweise alle Temperiereinrichtungen auf
gleiche Temperaturen oder in einer Richtung hintereinanderliegende Tem-
periereinrichtungen auf unterschiedliche, in dieser Richtung ansteigende
Temperaturen bringbar sind, eine zulassige Einschrankung dar, da nun
- abgesehen vom Grenzfall konstanter Temperatur - nur noch in einer

Richtung ansteigende Temperaturverlaufe beansprucht sind.

Das Merkmal, dass die Kontaktierseite sowohl in Langs- als auch in Quer-
richtung in Felder unterteilt ist, geht auf den ursprianglichen Schutzan-
spruch 6 zurlck. Aus dieser Formulierung entnimmt der durchschnittlich
sachkundige Leser - hier ein Team, bestehend aus einem Biologen oder
Biochemiker und einem Ingenieur oder Techniker mit Erfahrungen auf dem
Gebiet der Temperiereinrichtungen fur Labors und deren Regelung - dass
die Kontaktierseiten nach Art eines Schachbrettes angeordent werden sol-

len.

Der Gegenstand des Schutzanspruches 1 ist neu, da aus keiner zum Stand
der Technik genannten Druckschrift, die Merkmale hervorgehen, dass jeder
Temperiereinrichtung in bezug auf die Kontaktierseite Aufnahmen gegenu-
berliegen und die Kontaktierseite sowohl in Langs- als auch in Querrichtung

in Felder unterteilt ist.

Der offensichtlich gewerblich anwendbare Gegenstand des Schutzan-
spruchs 1 beruht auf einem erfinderischen Schritt, da die Entgegenhaltun-

gen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit dem Durchschnittsfachmann,
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eine Anregung zum Auffinden des Gegenstands des Gebrauchsmusters im

Rahmen fachlicher Routine geben konnen.

Durch die beanspruchte Gestaltung des Temperierblocks flr Laborthermos-
taten nach Schutzanspruch 1 wird mit flachig angeordneten Temperierein-
richtungen, die in einer Richtung hintereinanderliegen und auf in dieser
Richtung ansteigende Temperaturen bringbar sind, erreicht, dass sich Uber
den Temperierblock eine im wesentlichen kontinuierlich ansteigende Tem-

peratur einstellt.

Dafur kann das automatische Inkubationsgerat nach der US-Patentschrift
3 556 731 kein Vorbild abgeben, da dort der Temperierblock als Balken
ausgebildet ist, in dem ein steuerbares Heizelement angeordnet ist. Die
Vertiefungen zur Aufnahme der mit Probenflussigkeit gefullten Behalter lie-
gen in einer Reihe nebeneinander. Die Behalter bleiben flr eine vorgege-
bene Verweilzeit in der Vertiefung und werden anschlieRend in die nachst-
gelegene Vertiefung transportiert, um dort wieder zu verweilen (vgl Sp 2,
Z 20 bis 38).

In einem Ausfuhrungsbeispiel sind einzelne Abschnitte des beheizbaren
Balken auf unterschiedliche Temperatur bringbar. Dadurch wird jedoch
nicht bezweckt einen Temperaturgradient Uber den Balken zu erzeugen,
vielmehr soll in jedem Abschnitt eine gleichmallige Temperatur herrschen,
die, und wenn sie hoher als die Inkubationstemperatur ist, dazu dient die
Probenflissigkeit schneller zu erwarmen, und wenn sie niedriger ist, dazu
dient, die Probenfllssigkeit abzukihlen (vgl. Sp 2, Z 46 bis 61). Schlielich
zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel noch eine Anordnung der Balken nebenein-
ander, wobei nichts dartUber ausgesagt ist, wie die Balken temperiert wer-
den sollen (vgl. Sp 2, Z 62 bis 68).

Auch der Temperierblock flr einen PCR-Prozely nach dem Ausflihrungsbei-

spiel gemal} Figur 9 und 13, wie er in der europaischen Offenlegungsschrift



-12 -

488 767 beschrieben ist, kann keinen Hinweis auf die gemal Schutzan-
spruch 1 beanspruchte Losung geben, da nur bei der mittleren Heizzone
die Aufnahmenseite und die Kontaktierseite als im grofflachigem Kontakt
stehend angeordnet sind. Die seitlichen Zonen weisen nur eine Temperier-
flache auf und dienen dazu, auch im AulRenbereich der mittleren Zone die
Temperatur konstant zu halten (vgl. S 16, Z 19 bis 39).

Wegen der unterschiedlichen Zielsetzung, fur welche die beiden
abgehandelten bekannten Temperierblocke ausgelegt sind, namlich einer-
seits nebeneinander Temperierzonen mit unterschiedlicher Temperatur vor-
zusehen und andererseits die Temperatur fur die gesamte mit Aufnahmen
bestlckten Flache konstant zu halten, konnte auch eine Zusammenschau
dieser beiden Druckschriften ohne einen erfinderischen Schritt nicht zum

Gegenstand des Schutzanspruches 1 hinflhren.

Im Jahresbericht der Stanford University ist eine Temperiereinrichtung zur
Warmebehandlung von Halbleiter-Wafern in einem mikrolithografischen
Prozess beschrieben, die eine Vielzahl von in Reihen angeordneten
thermoelektrischen Elemenen zwischen einem mit FlUssigkeit beauf-
schlagten Warmetauscher und einer dunner Kupferplatte, auf der der zu
behandelnde Wafer platziert wird, aufweist. Die thermoelektrischen Ele-
mente sind zonenweise geschaltet (multizone heating and cooling), wobei
die Zonen umlaufend ausgebildet sind (Abbildung auf S 1 iVm S 5 Abs. 2).
Zweck dieser Einrichtung ist es, einen Wafer zyklisch hohen und niedrigen
Temperaturen auszusetzen. Dabei soll die Temperatur des Wafers mog-
lichst Uberall gleich sein (S 4 zweitletzter Absatz, S 5 Abs. 3 bis S 6 Abs. 1).
Die zonenférmige Schaltung der thermoelektrischen Elemente dient somit
nicht zur ortlich unterschiedlichen Temperierung, sondern zur besseren
Einstellung einer gleichen Temperatur im ganzen Wafer. Insofern besteht
eine Parallelitat zur Lehre der europaischen Offenlegungsschrift 488 769,
weil auch dort der zu temperierende Gegenstand, namlich die Vielzahl der

Proben, auf eine oOrtlich moglichst wenig variierende Temperatur gebracht
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werden soll. Somit gewinnt der Fachmann auch aus dem Jahresbericht der
Stanford University keine Anregung auf den Kerngedanken der Lehre des
Gebrauchsmusters, einen Temperierblock so zu gestalten, dass mit flachi-
gen Temperiereinrichtungen kontinuierliche Temperaturverlaufe einstellbar

sind.

Die in den Ubrigen Entgegenhaltungen beschriebenen Gegenstande sind
noch weiter vom Gegenstand des Schutzanspruches 1 entfernt. Deshalb
sind sie in der mundlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen worden. Sie
konnen weder einzeln noch in beliebiger Zusammenschau zu dem Ge-
genstand des Schutzanspruches 1 ohne einen erfinderischen Schritt hinfuh-

ren.

3. Die Schutzanspriuche 2 bis 7 sind als echte Unteranspruche ebenfalls

rechtsbestandig.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2

PatG, § 92 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel Koéhn Dr. Pésentrup

Hu
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