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betreffend das Gebrauchsmuster 20 2014 010 544

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) auf die mindliche Ver-
handlung vom 10. Marz 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metter-

nich, des Richters Dr. Kriger und der Richterin Schenk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 3. Dezem-
ber 2018 aufgehoben.

2. Das Streitgebrauchsmuster 20 2014 010 544 wird im Umfang
seiner Schutzanspriche 1, 4, 5 und 6 geldscht, soweit diese
Uber die Schutzanspriiche 1, 4, 5 und 6 in der Fassung des
Schriftsatzes der Antragsgegnerin vom 22. Februar 2016 hin-
ausgehen. Im Ubrigen wird der Léschungsantrag der Antrag-

stellerin zuriickgewiesen.

3. Die Antragstellerin tragt die Kosten des Loschungsverfahrens

und des Beschwerdeverfahrens.

Grinde

Die Beteiligten streiten Uber den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2014 010 544

(i.F.: Streitgebrauchsmuster).



Das am 14. August 2015 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der internatio-
nalen Anmeldung PCT/EP2014/066947 mit Anmeldetag 6. August 2014 abgezweigt
worden (i.F. Stammanmeldung) und beansprucht die aus der Stammanmeldung ab-
geleitete Prioritat 6. August 2013, EP-13179437.2. Es ist am 26. November 2015
mit der Bezeichnung ,Zentrifuge zum Zentrifugieren einer Reaktions-Gefalieinheit*
und den Schutzanspriichen 1 — 18 eingetragen worden. Es ist in Kraft.

Die Antragsgegnerin hat mit Eingabe v. 22. Februar 2016 geanderte Schutzanspru-
che 1 — 15 zu den Akten nachgereicht, verbunden mit der Erklarung, fur die Vergan-
genheit und fur die Zukunft keine Uber diese nachgereichten Schutzansprtiche hin-

ausgehenden Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster geltend zu machen.

Die Schutzanspriche 1, 4, 5 und 6 lauten in der nachgereichten Fassung wie folgt
(Anderungen gegeniiber der eingetragenen Fassung sind optisch hervorgehoben;
ferner ist eine den Beteiligten in der mundlichen Verhandlung vom 10. Marz 2021
Ubergebene Merkmalsgliederung eingeflugt):
1. (&) Zentrifuge zum Reinigen einer Reaktions-Gefalieinheit, die aufweist
(b)  einen Rotor (8) zum Halten mindestens einer Reaktions-Gefalieinheit
2),
(b1) wobeiihre Offnung(en) nach auRen gerichtet ist/sind,
(c)  einen Motor zum Rotieren des Rotors (8)
(c1) um eine horizontale Rotationsachse (18),
(d) ein Gehause (23),
(d1) das verzugsweise-eine im Wesentlichen zylindrische innere Oberfl&-
che aufweist,
(d2) wobei ein Abfluss (30) zum Ablaufen der Flussigkeit bereitgestellt wird,
die aus der Reaktions-Gefal3einheit (2) ausgestol3en wird,
(e)  wobei ein kleiner Spalt zwischen der zylindrischen inneren Oberfl&-
che und demn radial ganz aul3en liegenden Abschnitten des Ro-

tors (8) bereitgestellt ist,



(el)

(f)

(9)

(91)

(92)

(93)

(94)

sodass ein Wind durch das Rotieren des Rotors (8) erzeugt wird, der
das auf die innere Oberflache ausgestol3ene Fluid zu dem Abfluss (30)
treibt,

wobei eine Absaugpumpe mit dem Abfluss (30) zum Ablaufen der

Fllssigkeit verbunden ist.

Zentrifuge zum Reinigen einer Reaktions-GefalReinheit, vorzugsweise
nach irgendeinem-der-Ansprilche Anspruch 1 bis-3, die weiterhin

aufweist

einen Lademechanismus (33) zum Laden und Entladen der Zentrifuge

(1) mit einer Reaktions-GefalReinheit,

wobei der Lademechanismus einen flexiblen langlichen Trager (34)
zum Ausfahren und Zurtickziehen einerder Reaktions-Gefal3einheit
2)

und ein Antriebsmittel (40, 41) zum Ausfahren und Einziehen des Tré-
gers (34) umfasst,

wobei sich der flexible langliche Trager (34) in seinem ausgefahrenen
Zustand durch den Zentrifugenbereich (5) erstreckt

und aus dem Zentrifugenbereich (5) in seinem zurlickgezogenen Zu-

stand entfernt wird, sodass der Rotor (8) frei rotieren kann.

Zentrifuge nach Anspruch 4,



(h)  wobei eine Magnetkopplung (42) an einem freien Ende des Tragers
(34) zum Koppeln mit einer Reaktionsgefal3einheit (2) oder mit einem

Reaktions-Gefal3einheitstrager (20) bereitgestellt ist.

6. Zentrifuge nach Anspruch 4 oder 5,

M) wobei die-Zentrifuge{1)-ein das Gehause (23) umfasst; mit einer Off-
nung (32) zum Laden und Entladen der Zentrifuge (1) mit einem Re-
aktions-Einheitsgefal® (2) versehen ist,

() und wobei die Antriebsmittel (40, 41) des Lademechanismus (33) an
der anderen Seite des Rotors (8) angeordnet sind als die Offnung (32),

(k)  wobei der Trager (34) in seinem ausgefahrenen Zustand aus dem Ro-

tor (8) und der Offnung (32) ausgefahren ist.

Mit Schriftsatz v. 2. August 2016 hat die Antragstellerin gegen das Streitgebrauchs-
muster Teilléschungsantrag gestellt, und zwar gerichtet gegen die Schutzansprtiche
1, 4, 5 und 6, wobei sich dieser Teilldschungsantrag auf die eingeschrankte Fas-
sung der vorgenannten Schutzanspriiche vom 22. Februar 2016 bezog. Nachdem
die Antragsgegnerin die Zulassigkeit dieses Loschungsantrags in Frage gestellt
hatte und auch die Gebrauchsmusterabteilung ebenfalls Zulassigkeitsbedenken ge-
auR3ert hatte, hat die Antragstellerin mit Schriftsatz v. 19. Oktober 2016 erklart, der
Teil-L6éschungsantrag habe sich auf die eingetragenen Schutzanspriiche 1, 4, 5 und
6 bezogen.

Zur Begrundung des Teilldschungsantrags hat die Antragstellerin ausgefuhrt, dass
die nachgereichte Fassung gegentber der Ursprungsoffenbarung unzuléssig erwei-
tert sei. Ferner sei der Gegenstand der angegriffenen Schutzanspriiche gegenuber
dem Stand der Technik, zu welchem die Antragstellerin mehrere Entgegenhaltun-

gen in das Verfahren eingeftihrt hat, nicht neu bzw. nicht erfinderisch.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 16. August 2016 zugestellten Léschungsantrag
mit Schriftsatz v. 15. September 2016, eingereicht per Fax am selben Tag, wider-

sprochen. Zur Begriindung ihres Widerspruchs hat die Antragsgegnerin ausgefuhrt,



der aus ihrer Sicht unzulassige Léschungsantrag kdnne nicht in einen zulassigen
Loschungsantrag umgedeutet werden. Er sei in Bezug auf die Anspruchsfassung v.
22. Februar 2016 auch unbegrundet. Hinsichtlich der unzuléassigen Erweiterung sei
die Stammanmeldung Prifungsmal3stab, eine unzulassige Erweiterung konne inso-
weit nicht festgestellt werden. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters werde
durch keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen neuheitsschadlich

getroffen und weise auch einen erfinderischen Schritt auf.

Nach weiteren gewechselten Schriftsdtzen hat die Gebrauchsmusterabteilung in ei-
nem Zwischenbescheid v. 23. Mai 2018 den Beteiligten mitgeteilt, dass der L06-

schungsantrag voraussichtlich Erfolg haben werde.

In der mindlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 3. Dezem-
ber 2018 hat die Antragstellerin beantragt, das Streitgebrauchsmuster im Umfang
der angegriffenen Schutzanspriiche 1, 4, 5 und 6 zu I6schen. Die Antragsgegnerin
hat beantragt, den Loschungsantrag als unzulassig abzuweisen, hilfsweise, den L6-
schungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung vom 22. Februar 2016 zuriickzu-
weisen. Weiter hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Hilfs-

antrage 1 — 6 vom 9. November 2018 verteidigt.

Mit in der mundlichen Verhandlung v. 3. Dezember 2018 verkindetem Beschluss
hat die Gebrauchsmusterabteilung die angegriffenen Schutzanspriiche 1, 4, 5 und
6 des Streitgebrauchsmusters geléscht und die Kosten des Loschungsverfahrens
der Antragsgegnerin auferlegt. Sie hat diesen Beschluss i. W. wie folgt begrindet:
Der Loschungsantrag sei zuldssig. Die Antragstellerin habe den urspringlich in
nicht zulassiger Weise gegen die nachgereichten Schutzanspriiche gerichteten
Teilldschungsantrag auf einen gegen die eingetragenen Schutzanspriiche 1, 4, 5
und 6 gerichteten Loschungsantrag umgestellt, was zul&ssig, insbesondere auch
sachdienlich sei. Nachdem die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster nicht
mehr in der eingetragenen Fassung verteidigt habe, seien die eingetragenen

Schutzanspriiche 1, 4, 5 und 6 ohne weitere Prufung zu lI6schen. Der Gegenstand



des Schutzanspruchs 1 i.d.F. vom 22. Februar 2016 sei mangels eines erfinderi-
schen Schritts nicht schutzfahig. Fehlende Schutzfahigkeit sei auch hinsichtlich der
Anspruchsfassungen nach den Hilfsantrdgen 1 — 4 gegeben. Der Gegenstand des
Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 sei nicht so deutlich und vollsténdig offenbart,
dass der Fachmann ihn ausfihren konne. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag

6 sei unzuldssig erweitert.

Gegen diesen, ihr am 14. Januar 2019 zugestellten Beschluss richtet sich die Be-
schwerde der Antragsgegnerin vom 31. Januar 2019, die sie am selben Tag unter
Beifligung eines SEPA-Mandats eingereicht hat.

Die Antragsgegnerin verteidigt gemalfd ihren mit Beschwerdebegrindung vom 30.
April 2019 angekundigten Antréagen die angegriffenen Schutzanspriche 1, 4, 5 und
6 als Hauptantrag in der Fassung v. 22. Februar 2016. Ferner hat die Antragsgeg-
nerin geanderte Anspruchsfassungen als Hilfsantrdge 1 — 7 und mit Schriftsatz v.
2. Marz 2021 einen weiteren Hilfsantrag 3a eingereicht, zu deren Wortlaut auf die
Akten verwiesen wird.

Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Haupt-
antrag neu und erfinderisch sei, insbesondere gegeniber der im Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung als relevant erachteten Entgegenhaltung D2 = JP 2009 -
264 927 A. Auch die Anspruchsfassungen nach den Hilfsantragen seien zul&ssig,
von den verfahrensgegenstandlichen Entgegenhaltungen nicht neuheitsschéadlich

vorweggenommen, ausfihrbar und beruhten auf einem erfinderischen Schritt.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom
3. Dezember 2018 aufzuheben und den Teil-L6schungsantrag ge-
gen das Streitgebrauchsmuster 20 2014 010 544 im Umfang der
Schutzanspriiche 1, 4, 5 und 6 vom 22. Februar 2016 zurtickzuwei-

sen (Hauptantrag),



hilfsweise in der nachfolgend genannten Reihenfolge: Hilfsantrage
1 — 3, eingereicht mit Beschwerdebegrindung vom 30. April 2019,
Hilfsantrag 3a, eingereicht mit Schriftsatz v. 2. Marz 2021, Hilfsan-
trage 4 — 7, eingereicht mit Beschwerdebegrindung vom
30. Aril 2019,

den Teil-Loschungsantrag im Umfang der Schutzanspriiche nach

einem dieser Hilfsantrage zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zuriickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass ohne Aufnahme entscheidender und wesentlicher
Merkmale wie Grol3e des Spalts und Rotationsgeschwindigkeit der Gegenstand des
Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag in der beanspruchten Breite nicht ausfihrbar
sei. Er sei auch nicht schutzfahig. Insbesondere fehle es an einem erfinderischen
Schritt gegentber den Entgegenhaltungen D2 und D1 = EP 0 937 502 A2. Zu den
Hilfsantragen beanstandet die Antragstellerin sowohl unzuldssige Erweiterung (ins-
bes. bei Hilfsantrag 1, 5, 6, 7) als auch mangelnde Ausfihrbarkeit (insbes. bei Hilfs-

antrag 3 und 5) sowie im Ubrigen fehlende Schutzfahigkeit.

In das Verfahren sind die nachfolgend genannten Entgegenhaltungen eingefiihrt
worden:

D1 EP 0937502 A2,

D2  JP 2009 - 264 927 A, mit englischsprachiger Ubersetzung,

D3 CN 102 175855A,

D4 US 4953575 A,

D5 IT TO 2011 A 000009,

D6 US5419871A,

D7 DE 10 2008 007 889 A1,

D8  JP 2007 - 178 355 A mit englischsprachiger Maschinenibersetzung,



D9  Gutachten Prof. N....

D9a Erganzung zum Gutachten D9,

D10 DE 202013012 177 U1,

Dlla, b Screenshots aus der von der Antragsgegnerin eingereichten
Anlage AGS6,

D12 Gyro Washer GW-384,

D13 WO 2000/00302 A1,

D14 Beschwerdebegrindung der Antragstellerin im die Stammanmeldung

betreffenden EPA-Einspruchsbeschwerdeverfahren EP....

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung, die Schriftsatze der Beteiligten und den tbrigen Aktenin-

halt verwiesen.

Die zulassige, insbesondere form- und fristgerecht unter Bezahlung der Beschwer-
degebihr erhobene Beschwerde der Antragsgegnerin hat im Umfang der Fassung
der mit dem streitgegenstandlichen Loschungsantrag angegriffenen Schutzanspri-
che 1, 4, 5 und 6 v. 22. Februar 2016 auch Erfolg. Im dartiber hinausgehenden
Umfang waren die angegriffenen Schutzanspriiche aber ohne weitere Sachprifung

zu léschen.

1. Der beschwerdegegenstandliche Teilléschungsantrag ist zulassig.

Zwar war der urspriingliche Teilldschungsantrag v. 2. August 2016 unzulassig.
Denn die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist ein vom Deutschen Patent- und
Markenamt, einer Behotrde der 6ffentlichen Verwaltung, bewirkter Hoheitsakt, die
nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verandert werden kann (vgl.
BGH GRUR 1998, 910 — Scherbeneis). Mithin ist Prifungsgegenstand im L6-
schungsverfahren das Gebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung auch dann,
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wenn — wie hier — der Gebrauchsmusterinhaber nachtraglich neu formulierte
Schutzanspriiche zur Gebrauchsmusterakte eingereicht hat, verbunden mit der Er-
klarung, er wolle fir Vergangenheit und Zukunft keine Uber diese Schutzanspriiche
hinausgehenden Rechte aus dem Gebrauchsmuster geltend machen (BGH,
a.a.0.). Auch in diesem Fall ist mithin ein vollumfanglicher oder auch nur einzelne
Schutzanspriiche des jeweiligen Streitgebrauchsmusters betreffender Loschungs-

antrag gegen die eingetragene Fassung zu richten.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin in ihrem Schriftsatz v. 19. Okto-
ber 2016 kann der Teilléschungsantrag v. 2. August 2016 auch nicht dahingehend
ausgelegt werden, dass er gegen die eingetragene Fassung der angegriffenen
Schutzanspriiche gerichtet gewesen sei. Dies widersprache dem insoweit eindeuti-
gen Wortlaut des Schriftsatzes v. 2. August 2016 und wirde die Mdglichkeiten an-
erkannter Auslegungsmethoden ubersteigen. Auch eine Umdeutung dieses Teill6-
schungsantrags in einen gegen die eingetragenen Schutzanspriiche gerichteten
Antrag kann, worauf die Antragsgegnerin zu Recht hingewiesen hat, nicht erfolgen.
Jedoch ist der Schriftsatz der Antragstellerin v. 19. Oktober 2016 jedenfalls so aus-
zulegen, dass sie ihren Teilldschungsantrag nunmehr gegen die eingetragene Fas-
sung der angegriffenen Schutzanspriche 1, 4, 5 und 6 richtet. Mit der Gebrauchs-
musterabteilung ist hierin eine inhaltliche Anderung des urspriinglichen Teill-
schungsantrags zu sehen. Diese ist gem. den 0.g. Ausfihrungen zulassig. Sie ist
gemald dem auch im erstinstanzlichen Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren an-
wendbaren 8 263 ZPO auch sachdienlich, weil die Zulassung dieses geanderten
Antrags die endgiltige Beilegung des Streits zwischen den Beteiligten Uber den Be-
stand des Streitgebrauchsmusters fordert und insbesondere ein erneutes LO-
schungsverfahren vermeidet (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 263, Rn. 8), zu-
mal auch ein 6ffentliches Interesse an der Klarung der Rechtsbestandigkeit eines

eingetragenen und in Kraft befindlichen Gebrauchsmusters besteht.

2. Die Antragsgegnerin hat dem Léschungsantrag rechtzeitig widersprochen
(8 17 Abs. 1 GebrMG).
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3. Gegenstand des Gebrauchsmusters ist gemafR dem Absatz 0001 der Ge-
brauchsmusterschrift (GS) eine Zentrifuge zum Zentrifugieren von Reaktions-Ge-

falReinheiten wie z.B. Mikrotiterplatten.

3.1 Als eine Aufgabe der Erfindung ist im Absatz 0020 GS genannt, eine Zentrifuge
zum Reinigen einer Reaktions-Gefal3einheit bereitzustellen. Diese Aufgabe wird mit
einer Zentrifuge gemal dem Schutzanspruch 1 und mit einer weiteren Zentrifuge

gemal dem nicht angegriffenen Schutzanspruch 2 gelost.

Als eine weitere Aufgabe der Erfindung ist im Absatz 0033 GS genannt, eine Zent-
rifuge bereitzustellen, die leicht in einen automatischen Laborroboter integriert wer-
den kann oder leicht an einen vorhandenen automatischen Laborroboter gekoppelt
werden kann. Diese Aufgabe wird mit einer Zentrifuge geméal dem Schutzanspruch
4 und den darauf riickbezogenen Schutzanspriichen 5 bis 7 gel6st, die einen Lade-
mechanismus zum Laden und Entladen der Zentrifuge aufweist. Gemal dem in der
eingetragenen Fassung unabhangigen Schutzanspruch 4 kann diese Zentrifuge als
Zentrifuge zum Reinigen von Reaktions-Gefal3einheiten gemal dem Schutzan-
spruch 1 ausgefiihrt sein. In der Fassung der Schutzanspriiche vom 22. Feb-
ruar 2016 sind die Schutzanspriche 4 bis 6 auf den Schutzanspruch 1 riickbezo-

gen.

Weitere in der Gebrauchsmusterschrift genannte Aufgaben wie das Bereitstellen
einer Zentrifuge zum Reinigen einer Reaktions-Gefalieinheit, die flichtige Flussig-
keiten enthélt (Absatz 0026 GS), das Bereitstellen einer Mehrzweckzentrifuge (Ab-
satz 0046 GS), das Bereitstellen einer Zentrifuge zum Ausfiihren eines Verfahrens
zum Entleeren eines Reaktions-Gefal3es (Abs. 0056 GS) und weiterer Zentrifugen
zum parallelen Testen mittels Gel-Trennung und zum Ausfihren von Assays (Abs.
0062, 0071 GS) werden durch die Gegenstande der weiteren nicht angegriffenen

Schutzanspriiche 3 und 8 bis 18 gel6st.
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3.2 Als zustandiger Fachmann ist ein Dipl.-Ing. oder Master (FH) des Maschinen-
baus mit mehrjahriger Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Laborge-

raten zur automatischen Durchfihrung von Analysen anzusehen.

3.3 Einige Merkmale des Schutzanspruchs 1 bedurfen hinsichtlich ihres Verstand-
nisses durch den Fachmann der Erlauterung.

Die beanspruchte Zentrifuge muss gemall Merkmal a) zum Reinigen einer Reakti-
ons-Gefal3einheit geeignet und eingerichtet sein, die Reaktions-Gefalieinheit ist je-
doch nicht Teil des Anspruchsgegenstandes.

Die Reaktions-GefalReinheit kann beispielsweise, wie in den erfindungsgemalen
Ausfuihrungsbeispielen, eine Mikrotiterplatte sein. Unter einer Mikrotiterplatte ver-
steht der Fachmann eine rechteckige Platte genormter Gré3e (128 x 85 x 14 mm)
mit einer Vielzahl von z.B. 98, 384 oder 1536 Reaktionsgefal3en in Form von in
Reihen und Spalten angeordneten napfchenférmigen Vertiefungen. Figur 5 zeigt
beispielsweise eine Mikrotiterplatte (2) mit 98 ReaktionsgefaRen (3), in Ab-
satz 0117 GS werden auch Mikrotiterplatten mit 384 und 1536 Reaktionsgefalen

erwéahnt.

Der Rotor (8) der Zentrifuge muss gemal den Merkmalen b) und b1) dazu geeignet
und eingerichtet sein, mindestens eine Reaktions-Gefal3einheit zu halten, und zwar
so, dass ihre Offnungen nach auRen gerichtet sind.

Im Fall eines Rotors, der wie bei den erfindungsgemafien Ausfiihrungsbeispielen
zum Halten einer oder mehrerer Mikrotiterplatten eingerichtet ist, ergibt sich aus der
rechteckigen Form der Mikrotiterplatten, dass ein zum Halten einer Mikrotiterplatte
mit nach innen gerichteten Offnungen vorgesehener Rotor auch gleichermafen ge-
eignet ist, dieselbe Mikrotiterplatte mit nach auRen gerichteten Offnungen zu halten

und umgekehrt.
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Gemal den Merkmalen c) und c1) weist die Zentrifuge einen Motor zum Rotieren
des Rotors (8) um eine horizontale Rotationsachse (18) auf.

Das im Merkmal d) eingefuihrte Gehause (23) muss gemafl Merkmal d2) einen Ab-
fluss (30) zum Ablaufen der Flissigkeit bereitstellen. Die hier genannte Fllssigkeit
ist die Flussigkeit, die aus den Reaktionsgefal3en der Reaktions-Gefal3einheit aus-
gestol3en wird, wenn eine Reaktions-GefalReinheit mit Flussigkeit enthaltenden und
nach auf3en gerichteten Reaktionsgefal3en im Rotor gehalten rotiert wird. Aus der
Bezeichnung des Abflusses als ,Abfluss zum Ablaufen der Flissigkeit* ergibt sich
dabei, dass der Abfluss so an der tiefsten Stelle des Geh&uses angeordnet sein
muss, dass die Flussigkeit ablaufen kann. Weiter ergibt sich daraus wie auch aus
Merkmal €), dass das Gehduse so angeordnet sein muss, dass es den Rotor (8)

umgibt und die ausgestol3ene Flissigkeit auffangen kann.

Das Gehause muss gemall Merkmal d1) eine im Wesentlichen zylindrische innere
Oberflache aufweisen. Das Adjektiv ,zylindrisch” bezeichnet in diesem technischen
Zusammenhang einen kreisformigen Querschnitt, nicht dagegen die beliebige
Querschnittsform eines sogenannten allgemeinen Zylinders, wie er in der Mathe-
matik definiert ist. Im Merkmal e) ist zur GroR3e des zwischen der zylindrischen in-
neren Oberflache des Gehauses (23) und den radial ganz aul3en liegenden Ab-
schnitten des Rotors (8) verbleibenden Freiraums angegeben, dass er als ein klei-
ner Spalt ausgefuhrt sein muss. Im Merkmal e1l) kommt als eine weitere Angabe zur
Beschreibung der Grof3e des Freiraums hinzu, dass der im Merkmal e) bereits als
kleiner Spalt beschriebene Freiraum weiterhin so ausgefuhrt sein muss, dass durch
das Rotieren des Rotors (8) ein Wind erzeugt wird, der das auf die innere Oberfla-
che ausgestof3ene Fluid zu dem Abfluss (30) treibt.

Der Fachmann, der die Beschreibung hinzuzieht, um zu ermitteln, welche Abmes-
sungen fur einen anspruchsgemal als kleinen Spalt ausgefiihrten Zwischenraum in
Frage kommen, findet zundchst im Absatz 0024 GS eine Mal3angabe von ,nicht

mehr als 1 mm*, die jedoch zur Auslegung des Anspruchs 1 nicht herangezogen
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werden kann, weil hier, in den Abséatzen 0024 und 0025 des allgemeinen Beschrei-
bungsteils der Gebrauchsmusterschrift, erkennbar die Zentrifuge gemafl dem An-

spruch 2 beschrieben wird.

Ab Absatz 0073 GS wird die erfindungsgemalie Zentrifuge mittels Beispielen erklart,
die sich auf Zentrifugen fir Mikrotiterplatten beziehen. Dort ist im Absatz 0105 GS
erlautert, dass der Spalt bevorzugt nicht gréf3er als ein 1 mm sein soll, (mehr) be-
vorzugt nicht gro3er als 0,75 mm und am meisten bevorzugt nicht gréRer 0,5 mm.
Zugleich sollte er vorzugsweise nicht kleiner sein als 0,1 mm und bevorzugt nicht

kleiner als 0,2 mm oder 0,3 mm.

Mit der Angabe ,bevorzugt nicht groRer als 1 mm“ werden Spalte von gréf3er als
1 mm nicht ausgeschlossen. Jedoch ist im Absatz 0105 GS auch erlautert: ,Je klei-
ner der Spalt umso starker wird ein zirkularer Luftstrom erzeugt, wenn der Rotor 8
in dem Gehause rotiert. Aus dem angegebenen Optimum von ,nicht groRer 0,5
mm* und der Schrittweite von 0,25 mm, mit der dieses Optimum ausgehend von
1 mm Uber 0,75 mm im Absatz 0105 erreicht wird, ergibt sich fur den Fachmann
auch eine Erwartungshaltung, inwieweit Spaltmalf3e oberhalb 1 mm in Frage kom-
men kénnen. Dabei muss fir das vorliegende Verfahren nicht entschieden werden,
ob die obere Grenze, die noch dem Merkmal e) entspricht, z.B. bei 1,25 mm, 1,5 mm
oder auch 2 mm liegt. Vielmehr reicht es festzustellen, dass der Fachmann jeden-
falls fir Zentrifugen fur Mikrotitierplatten um eine ganze Gréf3enordnung grolRere
Abmessungen, d.h. Zwischenrdume zwischen Rotor und Gehduse im Zentimeter-

statt Millimeter-Bereich, nicht als dem Merkmal e) entsprechend Betracht zieht.

Zum Verstandnis der weiteren Angabe des Merkmals e1), wonach das Spaltmal3 so
gewahlt werden muss, dass durch das Rotieren des Rotors (8) ein Wind erzeugt
wird, der das auf die innere Oberflache ausgestof3ene Fluid zu dem Abfluss (30)
treibt, ist zu bertcksichtigen, dass der Flissigkeitsfilm, der von dem durch das Ro-

tieren des Rotors erzeugten Wind zum Abfluss getrieben werden soll, sehr dinn



-15 -

sein kann, denn erfindungsgemal? ist auch vorgesehen, das Reinigen der Reakti-
ons-Gefal3einheit damit zu beginnen, dass die Reaktions-Gefal3einheit zunachst um
180° auf den Kopf gedreht wird (Absatz 0058 GS) und sodann geruttelt wird (Ab-
satz 0059 GS). Lediglich die ,minimalen Mengen*, die dabei noch in der Reaktions-
Gefal3einheit verbleiben, sollen durch Zentrifugation ausgestof3en werden (Absatze
0060, 0061 GS). Weiter ist zu bertcksichtigen, dass das Fluid nicht restlos zu dem
Abfluss getrieben werden muss, denn erfindungsgemaf ist weiter auch vorgese-
hen, am Ende des Zentrifugationsschritts die Rotationsrichtung umzudrehen, so
dass auch ein an der Rickseite des Abflusses (30) auf der inneren Oberflache der
Hullenwand (24) verbliebener Flussigkeitsrest in den Abfluss getrieben wird (Ab-
satz 0120 GS).

Dies voraussetzend entnimmt der Fachmann der Beschreibung im Absatz 0118 GS:
»2Aufgrund der Rotation des Rotors 8 und des kleinen Spalts zwischen dem Rotor 8
und der inneren Oberflache der Hillenwand 24 wird ein starker Rotationsluftstrom
erzeugt, welcher den Flussigkeitsfilm auf der inneren Oberflache der Hullenwand
24 zwingt in die Rotationsrichtung des Rotors zu flie3en. Somit wird die Flussigkeit
zu dem Abfluss 30 getrieben®. Der hier genannte ,kleine Spalt“ entspricht dem im
Absatz 0105 GS beschriebenen Spalt. Die Erlauterung im Absatz 0018 GS bezieht
sich weiter auf den Anwendungsfall einer Zentrifuge zum Zentrifugieren von Mikro-
titerplatten, die mit einer Rotordrehzahl von bevorzugt zwischen 500 RPM bzw. am
meisten bevorzugt zwischen 1500 RPM und der maximalen Drehzahl von 3000
RPM gemald Absatz 0019 GS und Absatz 0017 GS betrieben wird, und mit einer
Waschlosung gemald Absatz 0121 GS als Flussigkeit, die auf der inneren Oberfla-
che der Hullenwand 24 einen Film bildet.

Zumindest fur diesen beschriebenen Anwendungsfall ergibt sich somit fur den Fach-
mann aus dem oben zitierten Satz aus Absatz 0018 GS, dass mit dem im Ab-
satz 0105 GS genannten Spaltmal3bereich von am meisten bevorzugt 0,3 bis

0,5 mm bis hin zu etwas tUber 1 mm die im Merkmal el) geforderte Wirkung auch
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tatsachlich eintritt. Fur diesen Anwendungsfall figt also das Merkmal el) dem so

verstandenen Merkmal e) nichts hinzu.

4. Die Fassung der Schutzanspriiche 1, 4, 5 und 6 in der Fassung vom 22. Feb-

ruar 2016 ist zulassig.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 vom 22. Februar 2016 unterscheidet sich
von dem des Anspruchs 1 der Stammanmeldung nur dadurch, dass im Merkmal c1)
angegeben ist, dass die Rotationsachse, um die der Rotor rotiert, eine horizontale
Rotationsachse ist, und dass im Merkmal e) zum Spalt, der gemaf? dem Anspruch
1 der Stammanmeldung zwischen der (zylindrischen) inneren Oberflache und dem
Rotor bereitgestellt sein sollte, nunmehr angegeben ist, dass er ein kleiner Spalt ist
und dass er zwischen der zylindrischen inneren Oberflache und den radial ganz
aul3en liegenden Abschnitten des Rotors bereitgestellt ist.

Die horizontale Anordnung der Rotationsachse ergibt sich aus der Stammanmel-
dung PCT/EP2014/066947, im Verfahren als AG2, Seite 7 Zeile 2 (,horizontal rota-

ting axis®) und Figur 2, siehe die horizontal angeordnete Rotationsachse 18.

Die Lage des Spalts zwischen den radial ganz aul3en liegenden Abschnitten des
Rotors und der inneren Oberflache des Gehauses ergibt sich aus der Stammanmel-
dung Seite 13 vierter Absatz Zeilen 23 f. (,A gap g between the radial outmost por-

tions of the rotor 8 and the inner surface of the jacket wall 24.).

Dass der Spalt ein kleiner Spalt sein soll ist offenbart in demselben Absatz in
Zeile 25 (,The smaller the gap ...“) und in der Erl&uterung in Zeilen 28 bis 30 des
sechsten Absatzes auf Seite 15 (,The small gap“), auf die schon im letzten Satz des

vierten Absatzes auf Seite 13 verwiesen wird.

Die Anspriche 4, 5 und 6 vom 22. Februar 2016 ergeben sich aus den Anspriichen

4, 5 und 6 der Stammanmeldung.
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5. Die eingetragenen und angegriffenen Schutzanspriche 1, 4, 5 und 6 des
Streitgebrauchsmusters sind entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne wei-
tere Sachprifung insoweit zu I6schen, als sie Uber den Gegenstand dieser Schutz-

anspriuche in der Fassung vom 22. Februar 2016 hinausgehen.

Die Antragsgegnerin konnte aufgrund ihrer bei Nachreichung der geanderten
Schutzanspriiche v. 22. Februar 2016 abgegebenen Erklarung, fur die Vergangen-
heit und fur die Zukunft keine tGber die nachgereichten Schutzanspriiche hinausge-
henden Rechte geltend zu machen, zulassigerweise das Streitgebrauchsmuster nur
noch im Umfang der nachgereichten, beschrankten und — wie ausgefiihrt — auch
zulassigen Schutzanspriche verteidigen. Denn in derartigen Féllen ist von einem
bindend vorweggenommenen Verzicht auf Widerspruch im Sinne von 8§ 17 Abs. 1
GebrMG gegen einen Loschungsantrag auszugehen, soweit dieser sich auf einen
Gegenstand bezieht, der lGber die eingeschrankten nachgereichten Schutzanspri-
che hinausgeht (BGH GRUR 1998, 910 — Scherbeneis). Sie hat dementsprechend
die angegriffenen Schutzanspriiche des Streitgebrauchsmusters sowohl im erstin-
stanzlichen Loschungsverfahren als auch in der Beschwerdeinstanz — jeweils als
Hauptantrag — auch nur im Umfang der nachgereichten Fassung vom 22. Februar
2016 verteidigt. Hieraus folgt, dass die angegriffenen Schutzanspruche 1, 4, 5 und

6 im dartber hinausgehenden Umfang ohne weitere Sachprufung zu l6schen sind.

6. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 vom 22. Februar 2016 ist schutzfa-

hig.

6.1 Das Gebrauchsmuster offenbart die Zentrifuge des Schutzanspruchs 1 vom
22. Februar 2016 so deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfuhren

kann.

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei des-

halb nicht ausfuhrbar, weil im Anspruch Angaben zu Spaltmal3, Drehzahl, Rotorra-
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dius, zu Fluideigenschaften wie der Viskositat und Flachenspannung und zu Ober-
flacheneigenschaften der inneren Gehauseoberflache fehlten, und der Fachmann
deshalb erst ein Forschungsprogramm durchfiihren misse, um den im Merkmal el)

angegebenen Effekt erzielen zu kénnen.

Diese Argumentation kann jedoch bereits deshalb nicht greifen, weil es keine ge-
setzliche Bestimmung gibt, wonach samtliche zur Ausfiihrung der Erfindung erfor-

derlichen Angaben in den Anspruch aufgenommen werden mussten.

DarlUber hinaus verkennt die Antragstellerin, dass der Anspruch 1 nicht verlangt,
eine Universalformel zu finden, die es erlaubt, fir jedes denkbare Spaltmal3, jede
denkbare Drehzahl, jeden denkbaren Rotorradius und jedes denkbare Fluid sowie
jede mdgliche innere Gehauseoberflache die jeweils anderen Parameter so einzu-
stellen, dass der im Merkmal el angegebene Effekt eintritt. Der Anspruch ist viel-
mehr auf eine bestimmte Zentrifuge mit einem bestimmten Rotorradius gerichtet,
die mit einer bestimmten Waschfllssigkeit betrieben wird, die auf der inneren Ge-
hauseoberflache einen Film bildet (Absatz 0118 zweiter Satz GS). Fir diese eine
bestimmte Zentrifuge sind lediglich Spaltmald und Drehzahl aufeinander abzustim-
men, wobei der Gebrauchsmusterschrift nicht nur zu entnehmen ist, dass die im
Merkmal el) geforderte Wirkung mit steigender Drehzahl und abnehmender Spalt-
weite zunimmt (Absatze 0119, 0105 GS), sondern dartber hinaus noch am Beispiel
einer Zentrifuge fir Mikrotiterplatten konkrete Zahlenwerte genannt sind, namlich
Drehzahlen von bevorzugt zumindest 500 RPM, bevorzugt zumindest 1000 RPM
und am meisten bevorzugt zumindest 1500 RPM bis zu einer maximalen Drehzahl
von 3000 RPM (Absatze 0117, 0119 GS) und SpaltmalRe von bevorzugt nicht gré3er
als ein 1 mm, bevorzugt nicht gréf3er als 0,75 mm und am meisten bevorzugt nicht
groRer 0,5 mm (Absatz 0105 GS), da der zirkulare Luftstrom umso stérker erzeugt
werde, je kleiner der Spalt ist (Absatz 0105 GS). Anhand dieser Angaben ein Spalt-
malfd auszuwahlen und die fir dieses Spaltmald erforderliche Drehzahl zu ermitteln

liegt im Rahmen alltaglichen fachméannischen Handelns.
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Das von der Antragstellerin weiter behauptete Problem, dass der Rotor in das aus-
gestol3ene Fluid eintauchen kdnnte, wird im Gebrauchsmuster bereits dadurch ge-
|6st, dass gelehrt wird, das Reinigen der Reaktions-GefalReinheit damit zu beginnen,
dass die Reaktions-Gefal3einheit zunachst um 180 ° auf den Kopf gedreht wird (Ab-
satz 0058) und sodann gerdittelt wird (Absatz 0059 GS), sodass lediglich die mini-
malen Fluidmengen, die dabei noch in der Reaktions-Gefal3einheit verbleiben,
durch Zentrifugation ausgestof3en werden (Abséatze 0060, 0061 GS). Darlber hin-
aus sind bereits ausdrtcklich Zahlenwerte zu geeigneten minimalen Spaltmal3en
angegeben, namlich vorzugsweise nicht kleiner als 0,1 mm und bevorzugt nicht klei-
ner als 0,2 mm oder 0,3 mm, die geeignet sind, um zu verhindern, dass der Rotor
in Kontakt mit dem Fluidfilm auf der inneren Flache der Hillenwand kommt (Absatz
0105 GS).

Im Ubrigen hat die Antragstellerin im Zusammenhang mit der behaupteten neuheits-
schadlichen Vorwegnahme der Zentrifuge gemafld dem Anspruchs 1 vorgetragen,
dass das einfache Inbetriebnehmen einer Laborzentrifuge mit zylindrischem Ge-
hause bei Ublichen Rotationsgeschwindigkeiten ausreiche, um die Wirkung gemaf

dem Merkmal el) zu erzielen.

6.2 Die Zentrifuge gemaR dem Schutzanspruch 1 vom 22. Februar 2016 ist neu

gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik.

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, die Zentrifuge gemall dem Schutzan-
spruch 1 vom 22. Februar 2016 sei nicht neu gegentuber jeder der Entgegenhaltun-
gen D1 und D2.

6.2.1 Die Entgegenhaltung D1 offenbart zwei Ausfiihrungsformen einer Zentrifuge

fur Mikrotiterplatten (,microplates”, Absatz 0001).
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In der ersten Ausfiihrungsform gemalfd Absatzen 0038 bis 0042 und Figuren 8 bis
12 entspricht die Zentrifuge den Merkmalen a) bis d) und d2) des Anspruchs 1,
namlich einer
a) Zentrifuge (centrifuge 24) zum Reinigen einer Reaktions-Gefalieinheit
(,microplate”, Absatz 0001), die aufweist
b) einen Rotor (drum 25) zum Halten mindestens einer Reaktions-Gefal3einheit
(sample plate 10),
bl)  wobeiihre Offnungen nach auRen gerichtet sind (Fig. 12 und Absatz 0040),
C) einen Motor zum Rotieren des Rotors (rotating motor 27)
cl) um eine horizontale Rotationsachse (axis 35, Fig. 12),
d) ein Gehause (casing 28),
d2) wobei ein Abfluss (opening 29) zum Ablaufen der Flussigkeit
bereitgestellt wird,
die aus der Reaktions-Gefal3einheit (10) ausgestofRen wird.

Die Zentrifuge gemaf Figuren 8 bis 12 entspricht jedoch nicht den Merkmalen e)
und el), da der freie Raum zwischen der inneren Oberflache des Gehauses (28)
und den radial ganz auf3en liegenden Abschnitten des Rotors (25) kein kleiner Spalt
ist, sondern hier vielmehr ein groRer Freiraum bereitgestellt ist, siehe Figur 12.
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Darlber hinaus ist auch nichts zur Form der inneren Oberflache des Gehauses der
Zentrifuge gemal Fig. 8 bis 12 entsprechend Merkmal d1) offenbart und es wird in

D1 auch keine Absaugpumpe entsprechend Merkmal f) gelehrt.

In der zweiten Ausfuhrungsform gemanR Absatz 0043 bis 0048 und Figuren 13 bis

17 entspricht die Zentrifuge der D1 den Merkmalen a) bis c) und d) bis d2), namlich

einer

a) Zentrifuge (centrifuge 24) zum Reinigen einer Reaktions-Gefalieinheit
(microplate, Absatz 0001), die aufweist

b) einen Rotor (drum 25) zum Halten mindestens einer Reaktions-Gefalieinheit
(sample plate 10d, e, f, g),

bl)  wobeiihre Offnungen nach auRen gerichtet sind (Fig. 16),

C) einen Motor zum Rotieren des Rotors (25)

d) ein Geh&use (casing 28),

dl) das eine im Wesentlichen zylindrische innere Oberflache aufweist (Fig. 16).

d2) wobei ein Abfluss zum Ablaufen der Flussigkeit bereitgestellt wird,

die aus der Reaktions-Gefal3einheit ausgestof3en wird.
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Der Abfluss ist in den Figuren 13 bis 17 nicht dargestellt, aber ausdrucklich in der
Beschreibung erwéhnt, siehe den letzten Satz des Absatzes 0047, wo vorgeschla-
gen wird, den Abfluss beispielsweise auch hier so auszufihren wie in Figur 12 dar-

gestellt.

Die Zentrifuge in der zweiten Ausfuhrungsform gemaf den Figuren 13 bis 17 soll
jedoch nur dann mit horizontaler Achse betrieben werden, wenn die Mikrotiterplat-
ten so eingesetzt sind, dass ihre Offnungen nach innen gerichtet sind, siehe Fig. 13,
14 und Absatz 0044.

Wird die Zentrifuge dagegen zum Reinigen bzw. Entleeren von Mikrotiterplatten ver-
wendet, wobei die Mikrotiterplatten so eingesetzt sind, dass ihre Offnungen nach
aul3en gerichtet sind, so wird nach dem Einsetzen der Mikrotiterplatten die Zentri-
fuge so geschwenkt, dass ihre Rotationsachse 35 senkrecht steht, wie in Figur 17
dargestellt. In Absatz 0047 Zeilen 24 bis 27 ist dazu erlautert, dass diese Ausfiih-
rungsform vorteilhaft ist, weil auf diese Weise die aus den Mikrotiterplatten ausge-
stol3ene Flussigkeit nicht von den Wanden des Gehauses 28 zurtick auf die Mikro-
titerplatten fallen kann. (,This embodiment is advantageous because the liquid that
is being removed from the sample wells will not fall from the walls of the protective
casing 28 back onto the sample plates when centrifuged.”). In dieser Betriebsart

entspricht die Zentrifuge der zweiten Ausfuhrungsform daher nicht dem Merkmal

c1), wonach der Rotor um eine horizontale Rotationsachse rotiert wird.
LT 24

FIG. 17 29 FIG. 12
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Zwar ist es moglich, mit der Zentrifuge gemal3 der zweiten Ausfuhrungsform auch
Mikrotiterplatten, die so eingesetzt sind, dass ihre Offnungen nach aulRen gerichtet
sind, entsprechend dem Merkmal c1) um eine horizontale Rotationsachse zu rotie-
ren, also gemaf Absatz 0044 und Fig. 13, 14, wozu lediglich die Mikrotiterplatten
andersherum als dort beschrieben und dargestellt eingesetzt werden missen. In
dieser Betriebsweise ist jedoch, weil die Zentrifuge gegentber der zum Entleeren
vorgesehenen Betriebsweise nach Fig. 17 um 90° verschwenkt ist, dann entgegen
dem Merkmal d2) der Abfluss nicht mehr so angeordnet, dass die Flussigkeit ab-

laufen kann.

Die Zentrifuge gemal dem zweiten Ausfihrungsbeispiel der D1 weist somit je nach

Betriebsweise nur entweder Merkmal c1) oder Merkmal d2) auf, nicht aber beide.

DarlUber hinaus ist auch zu dieser Ausfiuihrungsform keine Absaugpumpe entspre-
chend Merkmal f) gelehrt. Deshalb kann auch dahinstehen, ob der in den Figuren
13 bis 17 erkennbare Spalt zwischen der zylindrischen inneren Oberflache des Ge-
hauses (28) und den radial ganz aul3en liegenden Abschnitten des Rotors (25), zu
dem in der Beschreibung nichts ausgefiihrt ist, den Merkmalen e) und el) ent-

spricht.

6.2.2 Die Entgegenhaltung D2, siehe auch die eingereichte Ubersetzung, offenbart
in Figur 1 mit Beschreibung in den Abséatzen 0024 bis 0027 und 0029 eine weitere
Zentrifuge fur Mikrotiterplatten entsprechend den Merkmalen a) bis d2) des An-
spruchs 1, namlich eine
a) Zentrifuge (1) zum Reinigen einer Reaktions-Gefal3einheit, die aufweist
b) einen Rotor (rotating drum 101)

zum Halten mindestens einer Reaktions-Geféal3einheit (microplate 201),
bl)  wobeiihre Offnungen nach auRen gerichtet sind (Absatz 0029 Satz 1),
C) einen Motor zum Rotieren des Rotors (rotating mechanism 103)
cl) um eine horizontale Rotationsachse

(nearly horizontal center axis of rotation 101a, Absatz 0026 Satz 1),
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d) ein Gehause (cover 102),
dl) das eine im Wesentlichen zylindrische innere Oberflache aufweist (Figur 1),
d2) wobei ein Abfluss zum Ablaufen der Flissigkeit bereitgestellt wird,
die aus der Reaktions-Gefal3einheit (201) ausgestol3en wird
(evacuation opening to evacuate reagents or cleaning liquid or the like
evacuated from the microplate 201, Absatz 0027).

Fig. 1

Die in D2 offenbarte Zentrifuge entspricht jedoch nicht dem Merkmal €), das einen
kleinen Spalt zwischen der zylindrischen inneren Oberflache und den radial ganz
aul3en liegenden Abschnitten des Rotors verlangt. D2 lehrt hierzu, dass das Ge-
hause 102 den Rotor 101 mit einem Freiraum (in der englischen Ubersetzung: ,with
a clearance*) zur AulR3enseite des Rotors hin umgeben muss, siehe Absatz 0027.

Figur 1 zeigt den Freiraum, dessen Grol3e anhand eines Vergleichs mit den Halte-
rungen 104 fur die Mikrotiterplatten 201 erkennbar ist, da letztere eine genormte
GroRRe aufweisen, die auch in D2 ausdricklich angegeben ist (,8 x 12 cm®, Absatz
0025). Auch wenn der Fachmann in der Figur 1 eine etwas schematisierte Darstel-
lung erkennt, aus der sich keine exakten Mal3e ablesen lassen, so liegt doch die
GroRRe des Freiraums, der mehrere Zentimeter grof3 dargestellt ist, vollig auRerhalb
dessen, was im Zusammenhang mit Zentrifugen fir Mikrotiterplatten als kleiner

Spalt entsprechend dem Merkmal e) in Frage kommt.
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Die Behauptung der Antragstellerin, die Darstellung des freien Raums zwischen der
inneren Gehauseoberflache und dem Rotor zeige nach dem Verstandnis des Fach-
manns einen kleinen Spalt, der nur deshalb so grol3 wie in Fig. 1 dargestellt sei, weil
er zeichentechnisch nicht kleiner dargestellt werden kénne, entspricht nicht den Tat-
sachen. Denn die Figur 1 zeigt auch kleine Spalte, namlich die Fuhrungsspalte zwi-
schen der Mikrotiterplatte 201 und ihren Fihrungen 105a, die wie in solchen Fallen

Ublich mittels einander berihrender Linien dargestellt sind:

\10

1 053 Ausschnitt aus Fig. 1

Zum Merkmal el) hat die Antragstellerin Berechnungen eingereicht (Gutachten
D9a), wonach der von einem Zentrifugenrotor erzeugte Wind bei entsprechend ho-
her Rotordrehzahl auch bei einer Spaltweite von 1 cm Tropfen im Durchmesserbe-
reich zwischen etwa 1 mm und 5 mm gegen die Schwerkraft an der inneren Ober-
flache des Gehauses entlangtreiben kénne. Das entspricht jedoch nicht der Lehre
des Gebrauchsmusters, wonach es wie bereits ausgefiuhrt darum geht, eine Flus-
sigkeit zu dem Abfluss zu treiben, die auf der inneren Oberflaiche des Gehauses
einen Film — nicht dagegen Tropfen — bildet, vergl. Abs. 0118 GS. Es bedarf daher
keiner Entscheidung, ob, wie von der Antragsgegnerin bestritten, die weiteren Pa-

rameter dieser Berechnung sinnvoll gewahlt wurden.

Uberdies kommt es auch, da bereits ein kleiner Spalt entsprechend dem Merkmal

e) nicht offenbart ist, auf die weiteren Merkmale el) und f) nicht mehr an.

6.2.3 Die Entgegenhaltungen D3 und D4 offenbaren weitere Zentrifugen, die je-

doch jedoch weder ein Gehause mit einer im Wesentlichen zylindrischen inneren
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Oberflache entsprechend dem Merkmal d1) noch einen kleinen Spalt zwischen ei-
ner zylindrischen inneren Oberflache des Gehauses und den radial ganz aul3en lie-
genden Abschnitten des Rotors entsprechend dem Merkmal e) aufweisen, siehe
Figur 2 der D3 und Figur 2 der D4. Hierzu ist auch von der Antragstellerin in der

Beschwerdeinstanz nicht mehr vorgetragen worden.

)

6.3 Die Zentrifuge gem&R dem Schutzanspruch 1 vom 22. Februar 2016 beruht
gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auf einem erfinderi-

schen Schritt.

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, die Zentrifuge geméafl dem Schutzan-
spruch 1 vom 22. Februar 2016 ergebe sich ohne erfinderischen Schritt ausgehend
von den Entgegenhaltungen D1 und D2.

6.3.1 Die Entgegenhaltung D1 offenbart als einzige Entgegenhaltung im Verfahren
mit der zweiten Ausfuhrungsform gemafR den Figuren 13 bis 17 eine Zentrifuge, bei
der die Grol3e des freien Raums zwischen dem Rotor und der zylindrisch ausge-
fuhrten inneren Gehauseoberflache zwar in der Beschreibung nicht angesprochen
wird, aber zumindest in den Figuren so dargestellt ist, dass dieser freie Raum als
kleiner Spalt entsprechend Merkmal e) angesehen werden kdnnte, siehe insbeson-
dere die Figuren 14 und 16.
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Jedoch lehrt die D1 wie bereits ausgefihrt ausdricklich, dass bei einem Einsatz
zum Reinigen bzw. Entleeren von Mikrotiterplatten die Zentrifuge so geschwenkt
werden muss, dass ihre Rotationsachse (entgegen dem Merkmal cl) senkrecht
steht, wie in Figur 17 dargestellt. Damit wird, wie in Absatz 0047, siehe insbeson-
dere Zeilen 24 bis 27 erlautert ist, gegenuber der Zentrifuge gemall dem ersten
Ausfuhrungsbeispiel (die wie ausgefiihrt nicht den Merkmalen e) und el) ent-
spricht), der Vorteil erreicht, dass die aus den Mikrotiterplatten ausgestof3ene Flis-
sigkeit an der senkrecht stehenden inneren Gehauseoberflache nach unten zu ei-
nem Abfluss laufen kann, ohne von den Wanden des Gehéauses 28 zurtick auf die

Mikrotiterplatten zu fallen, siehe Absatz 0047, insbesondere Zeilen 24 bis 27.

Aus dieser Erlauterung und dem genannten Vorteil ergibt sich gerade kein Anlass
fur den Fachmann, die Zentrifuge gemaR dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel so ab-
zuandern (namlich den Abfluss so zu verlegen, dass die Zentrifuge gemafld dem
zweiten Ausfihrungsbeispiel auch mit horizontaler Rotationsachse zum Entleeren

betrieben werden kann), dass dieser Vorteil verunmaoglicht wird.

Auch dass der Fachmann sich, wie von der Antragstellerin dargestellt, ausgehend
von der Lehre der D1 die Aufgabe stellen wiirde, Zeit zu sparen, und deshalb den

Schritt des Schwenkens der Zentrifuge in die Senkrechte vermeiden wollen wirde,
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findet keine Grundlage in der D1, die sich mit der Geschwindigkeit der Arbeitsab-
laufe nicht befasst. Im Ubrigen fihrt auch diese Aufgabenstellung nicht zu einer
Umgestaltung der Zentrifuge des zweiten Ausfuhrungsbeispiels, da in D1 mit dem
ersten Ausfuhrungsbeispiel bereits eine Zentrifuge offenbart ist, die ohne Schwen-

ken zum Entleeren betrieben werden kann.

Dass der Fachmann die erforderlichen Anderungen an der Zentrifuge geman dem
zweiten Ausfuhrungsbeispiel im Rahmen seines fachmannischen Handelns vorneh-
men konnte, kann ein Naheliegen nicht begriinden, da ein Anlass dazu sich nicht
aus dem Stand der Technik, sondern erst aus der erfindungsgemafen Lehre des

Streitgebrauchsmusters ergibt.

6.3.2 In der Entgegenhaltung D2 ist der Freiraum (,clearance*) zwischen Gehéuse
102 und Rotor 101 in Absatz 0027 lediglich erwahnt, ohne dass dazu jedoch irgen-
detwas ausgefuhrt ist, au3er dass er vorhanden sein muss. Daraus ergibt sich kein

Anlass, diesen Freiraum als kleinen Spalt entsprechend Merkmal e) auszufthren.

Dass bei einer Zentrifuge zum Reinigen von Reaktions-Gefalieinheiten mit horizon-
taler Rotorachse gemald D2 durch Bereitstellen des freien Raums zwischen dem
Rotor und der zylindrisch ausgeftihrten inneren Gehauseoberflache als kleiner Spalt
(Merkmal e) das ausgestof3ene Fluid an der inneren Gehauseoberflache entlang zu
einem Abfluss getrieben werden kann (Merkmal el), ergibt sich weder aus D2 noch
aus dem weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik, sondern wird erst

vom Streitgebrauchsmuster gelehrt.

6.3.3 Auch eine Zusammenschau mit dem weiteren im Verfahren befindlichen
Stand der Technik fuhrt daher nicht in naheliegender Weise zu einer Zentrifuge zum

Reinigen von Reaktions-Gefalieinheiten.
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7. Die weiteren angegriffenen Schutzanspriiche 4, 5 und 6 sind in der Fassung
vom 22. Februar 2016 auf den Schutzanspruch 1 riickbezogen und werden daher

von diesem getragen.

8. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2
PatG i.V.m. § 91 ZPO.

Soweit die angegriffenen Schutzanspriiche des Streitgebrauchsmusters im von der
Antragsgegnerin nicht verteidigten Umfang ohne weitere Sachpriifung zu l6schen
waren (s.o. 4.), ist eine anteilige Auferlegung von Kosten auf die Antragsgegnerin
aus Billigkeitsgriinden nicht angezeigt. Wie bereits ausgefiihrt musste die Antrag-
stellerin auch bei nachgereichten Schutzanspriichen der Léschungsantrag gegen
die eingetragenen Schutzanspriiche richten, wahrend die Antragsgegnerin das
Streitgebrauchsmuster zulassigerweise nur noch im Umfang der nachgereichten
Schutzanspriche verteidigen konnte. Bei dieser Sachlage ist es angemessen, die
Kostenentscheidung danach zu treffen, in welchem Umfang die Antragsgegnerin
die angegriffenen Schutzanspriiche mit den nachgereichten Schutzansprichen er-
folgreich verteidigen konnte (vgl. Goebel, GRUR 1999, 833, 837, dort unter IIl.).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-

fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
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einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten warr,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich ein-

zulegen.

Metternich Dr. Krlger Schenk

pro



