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In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 25 880

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 16. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Dehne, des Richters Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, der Richterin
Pagenberg LL.M. Harv. und des Richters Dipl.-Ing. Rippel
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. Dezember 2003 aufgehoben und das Patent 198 25 880 mit

folgenden Unterlagen beschrénkt aufrechterhalten:

Patentanspriiche 1 bis 7, tUberreicht in der mundlichen Verhand-
lung,

Beschreibung, Spalten 1 und 2 mit Einschub in Spalte 2 vor der
Zeile 30, eingegangen am 14. September 2000, sowie

Spalten 3 bis 7, und 1 Seite Zeichnung, Figur 1 gemaR Patent-
schrift.

Grinde

Auf die am 10. Juni 1998 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung ist das
Patent 198 25 880 mit der Bezeichnung ,,Thermische Schadlingsbekampfung“ er-

teilt und die Erteilung am 27. Januar 2000 veré6ffentlicht worden.

Auf einen Einspruch hat die Patentabteilung 23 des Patentamts das Patent mit
Beschluss vom 17. Dezember 2003 widerrufen, weil der Gegenstand des Streit-
patents gegentber dem im Einspruchsverfahren u. a. genannten Stand der Tech-
nik nach der FR 542 297 (D10) nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.



Die Patentinhaberin und Beschwerdeflhrerin hat schriftsétzlich vorgetragen, dass
die Patentabteilung in ihrer Beschlussbegrindung den Fachmann fur das mal-
gebliche technische Gebiet, auf dem sich der Gegenstand des Streitpatents befin-
det, zu hoch angesetzt habe. Sie hat ferner ausgefuhrt, dass die inharente Be-
ricksichtigung der Zersetzungstemperatur des Begasungsmittels bei dem Stand
der Technik nach der FR 542 297 auf einer unzulassigen ex-post-Betrachtung be-

ruhe, weil derartige Uberlegungen nicht Gegenstand der FR 542 297 seien.

Eine sachliche Stellungnahme seitens der Einsprechenden wurden im Beschwer-

deverfahren nicht zur Akte gereicht.

Mit Schriftsatz vom 13. November 2007, eingegangen am 19. November 2007, hat
die Einsprechende im Beschwerdeverfahren die Riicknahme ihres Einspruchs er-
Klart.

Seitens der Einsprechenden war noch der folgende Stand der Technik ins Verfah-

ren eingefuhrt worden:

D1 US 5203108

D2 US 4817329

D3 FR 438222

D4 US 4676152

D5 DE 19545926 Al
D6 DE 4025828 Al
D7 DE 4308585Al1
D8 DE 196 20050 Al
D9 EP 0113321 A3.

Die Patentinhaberin und Beschwerdefihrerin hat in der mindlichen Verhandlung
vor dem Bundespatentgericht ihr Schutzrecht in beschranktem Umfang mit sieben

neu formulierten Ansprichen verteidigt.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

.verfahren zur Warmluftentwesung in Muhlen oder lebensmittel-

verarbeitenden Betrieben

a) durch Einleiten von heiRer Luft in den Behandlungsraum (1)
mittels eines mit Brennstoff beheizten Heizgerats (12, 13),
wobei

b) das Heizgerat (12, 13) eine separate Rauchgasfuhrung (14)
aufweist, wodurch keine Abgase in den Behandlungs-
raum (1) gelangen, und

c) das Heizgerat (12, 13) eine Brennkammer (13) aufweist, die
durch einen Warmetauscher (17) von einer Wéarmetauscher-
kammer (8) gasdicht abgetrennt ist und

d) die zu erwadrmende Luft kontinuierlich oder diskontinuierlich
durch die Warmetauscherkammer (8) aus dem Behandlungs-
raum (1) herausgefuhrt, erwdrmt und in den Behandlungs-
raum (1) zurtckgeleitet wird und

e) in den Behandlungsraum (1) vor, wahrend oder nach der Er-
warmung der Behandlungsraumluft ein Begasungsmittel ein-
geleitet wird und

f)  die am Warmetauscher (17) auftretende Temperatur niedri-
ger als die Zersetzungstemperatur des Begasungsmittels
ist.”

Zum Wortlaut der dem Patentanspruch 1 untergeordneten Patentanspriiche 2

bis 7 wird auf die Akten verwiesen.



Die Patentinhaberin und Beschwerdefiuihrerin hat zu dem geltenden Patentan-
spruch 1 noch vorgetragen, dass dessen Merkmale durch die von der Patentab-
teilung mal3geblich herangezogene FR 542 297 weder vorbeschrieben noch na-
hegelegt werden konnten, da die entgegengehaltene Druckschrift kein Verfahren
fur die Entwesung lebensmittelverarbeitender Betriebe beschreibe, auf eine orts-
feste, nichtmobile Anlage gerichtet sei und dariber hinaus keinen Hinweis auf die
Regelung der Temperatur an den Warmetauscherflachen in Abh&ngigkeit von dem

verwendeten Begasungsmittel enthalte.

Die Beschwerdeflhrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung aufzuheben
und das Patent 198 25 880 beschrankt aufrecht zu erhalten mit

folgenden Unterlagen:

Patentanspriiche 1 bis 7, tUberreicht in der mundlichen Verhand-
lung und

Beschreibung, Spalten 1 und 2 mit Einschub in Spalte 2 vor der
Zeile 30, eingegangen am 14. September 2000,

Beschreibung, Spalten 3 bis 7, und eine Seite Zeichnung, Figur 1

gemal Patentschrift.

Im Prifungsverfahren waren zur Beurteilung der Patentfahigkeit noch die folgen-

den Druckschriften in Betracht gezogen worden:

DE 197 30254 Al
DE 296 18 646 Ul
US 5403597 A
EP 0416 255 A1
WO 9200173 Al



- H. Hofmeier « Schadlingsbekampfung durch Wéarme in der
Muhle, in Béackereien und Gaststatten®, In: Die Muihle
+ Mischfuttertechnik, 133, Jg., H. 51/52 1996, S. 842 - 849;

- J. A. Teich ,Thermische Schadlingsbek&dmpfung in Muhlen-
betrieben In: Die Muhle und Mischfuttertechnik, 1996, Jg.
133, H.11,S. 172 - 176.

Die zuladssige Beschwerde ist begriindet, denn der Gegenstand des angefochte-
nen Patents stellt eine Erfindung i. S. d. PatG § 1 bis 8 5 dar.

1. Der geltende Patentanspruch 1 ist auf ein kombiniertes Schadlingsbe-

kampfungsverfahren in Rdumen von lebensmittelverarbeitenden Betrieben
gerichtet, bei dem sowohl eine Warmebehandlung als auch eine Begasung
der zu entwesenden Raume erfolgt.
Wahrend die Verbrennungsgase eines Ol- oder Gasbrenners zusatzlich zu
der Warmeentwicklung dieser Gerate ohne weiteres z. B. in von Schadlingen
befallene Dachkonstruktionen (Dachstiihle) eingeleitet werden kénnen (vgl.
geltende Beschreibung, Sp. 1, Zeilen 12 bis 24), wirde dies bei Rdumen le-
bensmittelverarbeitender Betriebe zu unerwinschten Rickstanden, wie z. B.
Sulfaten und Sulfiten aus der Heizdlverbrennung, fihren (geltende Beschrei-
bung, Sp. 2, Z. 16 bis 24). Auch konnte eine zusatzliche Gasentwicklung die
Raumabdichtung durch Uberdruckbildung auf Grund des Verbrennungsvor-
gangs beschadigen (Sp. 2, Z. 24 bis 29).

Nach der geltenden Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 30 bis 38 ist die patent-
gemalde Aufgabe darin zu sehen, ein Verfahren vorzuschlagen, bei dem sich
in Muhlen oder sonstigen lebensmittelverarbeitenden Betrieben oder Le-

bensmittellagern Schadlingsbekdmpfungen mittels Hitze wirtschaftlich und



effektiv durchfihren lassen und diese Verfahren kombiniert mit Begasungs-
verfahren angewandt werden kénnen, ohne dass es zu erhéhten Gasverlus-

ten oder Temperaturerniedrigungen wahrend der Behandlungsdauer kommt.

Der geltende Patentanspruch 1 beschreibt demgemald ein Verfahren zur
Warmluftentwesung in Mihlen oder lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit

den folgenden Merkmalen:

1. Einleiten von heil3er Luft in den Behandlungsraum mit-

tels eines mit Brennstoff beheizten Heizgerats.

1.1 Das Heizgerat weist eine separate Rauchgasfuhrung
auf, wodurch keine Abgase in den Behandlungsraum

gelangen.

1.2 Das Heizgerat weist eine Brennkammer auf.

1.2.1 Die Brennkammer ist durch einen Warmetauscher von

einer Warmetauscherkammer gasdicht abgetrennt.

1.2.1.1 Die zu erwarmende Luft wird kontinuierlich oder dis-
kontinuierlich durch die Wéarmetauscherkammer aus
dem Behandlungsraum herausgefuhrt, erwarmt und in

den Behandlungsraum zuriickgeleitet.

2. In den Behandlungsraum wird vor, wahrend oder nach
der Erwarmung der Behandlungsraumluft ein Bega-

sungsmittel eingeleitet.



2.1 Die am Warmetauscher auftretende Temperatur ist
niedriger als die Zersetzungstemperatur des Bega-

sungsmittels.

Das patentgemalfe Verfahren kombiniert die Warmewirkung (Merkmal 1.) mit
der Wirkung zusétzlich in den Behandlungsraum eingeleiteter Begasungs-
mittel (Merkmal 2.), um eine moglichst effektive Schadlingsbekampfung zu
erreichen. Zur Warmeerzeugung findet ein mit Brennstoff beheiztes Heizge-
rat Verwendung (Merkmal 1.), welches eine separate Rauchgasfiihrung auf-
weist, um zu vermeiden, dass Abgase in den Behandlungsraum gelangen
(Merkmal 1.1). Zu diesem Zweck weist das Heizgerat eine durch einen
Warmtauscher von einer Warmetauschkammer gasdicht abgetrennte Brenn-
kammer auf (Merkmale 1.2 und 1.2.1). Das zusétzlich in den Behandlungs-
raum eingeleitete Begasungsmittel soll dabei in vollem Umfang in seiner
wirksamen Form erhalten bleiben. Der Schutz vor (vorzeitiger) Zersetzung
des Begasungsmittels soll dadurch erreicht werden, dass die am Wéarmetau-

scher, also an dessen Grenzflachen, auftretende Temperatur jedenfalls nied-
riger ist als die Zersetzungstemperatur des Begasungsmittels. In der Be-
schreibung, Spalte 4, Zeilen 45 bis 52 wird hierzu ausgeftihrt, dass bei dies-
bezlglich empfindlichen Begasungsmitteln wie Sulfurylfluorid die Warmetau-
scher-Oberflachentemperatur nicht héher als 400° bis 450° sein darf. Dies ist
bei der Konzeption des Heizgerates bzw. der Auswahl des entsprechenden
Heizgerates im Hinblick auf dessen Brennstoffart- und -eigenschaften bereits
zu bertcksichtigen (vgl. Spalte 4, Zeilen 52 bis 59). Die Temperatur im Be-
handlungsraum indes ist in diese Uberlegungen nicht einbezogen, da diese
ohnehin erheblich niedriger ist als die Temperatur an den Oberflachen des
Warmtauschers und lediglich bis maximal 40°C reichen soll (vgl. Sp. 4, Zei-
len 8 bis 10).



Die geltenden Patentanspriche 1 bis 7 sind zulassig, denn deren Merkmale
sind sowohl in der Patentschrift als auch in den ursprtinglichen Anmeldeun-

terlagen als zur Erfindung gehérend offenbart.

Der geltende Patentanspruch 1 beruht auf den erteilten Anspriichen 1 bis 3,
wobei dessen letztes Merkmal f) bzw. 2.1 gemafl Merkmalsauflistung nach
Punkt II. 1., wonach die am Warmetauscher auftretende Temperatur niedri-
ger als die Zersetzungstemperatur des Begasungsmittels ist, seine Stltze in
der der Erteilung zu Grunde gelegten Beschreibung des Streitpatents,
Spalte 4, Zeilen 45 bis 50 findet.

Die geltenden nachgeordneten Patentanspriche 2 bis 7 beruhen auf den

erteilten Unteranspriichen 4 bis 8 und 12 und sind daher ebenfalls zulassig.

Die nunmehr geltenden Unterlagen finden auch in den urspriinglichen An-

meldeunterlagen ihre Sttze.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 ist neu.

Von dem nachstkommenden Stand der Technik nach der FR 542 297 (D10)
unterscheidet sich das Verfahren nach Patentanspruch 1 darin, dass es
- anders als das entgegengehaltene, mit Hilfe einer ortsfesten Apparatur ar-
beitende Verfahren nach der D10 - zur Warmluftentwesung in Muhlen oder
lebensmittelverarbeitenden Betrieben vorgesehen ist. Dartber hinaus findet
sich in der D10 kein Hinweis auf die Beachtung der am Warmtauscher auf-
tretenden Temperatur dahingehend, dass diese niedriger als die Zerset-
zungstemperatur des Begasungsmittels zu halten ist, wie in Merkmal 2.1 (vgl.

Merkmalsgliederung nach Punkt II. 1.) des Patentanspruchs 1 gefordert wird.
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Der weitere im Verfahren befindliche druckschriftiche Stand der Technik
- auf diesen war im Rahmen der mindlichen Verhandlung nicht mehr einge-
gangen worden - liegt weiter ab, wobei auch keine dieser entgegengehalte-
nen Druckschriften das o. g. Merkmal 2.1 offenbart.

Das zweifellos gewerblich anwendbare Verfahren nach Patentanspruch 1

beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Zwar beschreibt der nachstkommende Stand der Technik nach der FR
542 297 (D10) nicht eine Warmluftentwesung in Muhlen oder lebensmittel-
verarbeitenden Betrieben, sondern ein Verfahren und eine Anordnung zur
Bekampfung von L&usen, Milben und anderen Parasiten (Seite 1, Zeilen 1
bis 4), wobei die von den Parasiten zu befreienden Gegenstande in eine ei-
gens dafur vorgesehene Behandlungskammer (1) der Vorrichtung gebracht
werden (Seite 1, Zeilen 46 bis 48). Das beschriebene Bekdmpfungsverfahren
arbeitet jedoch ebenso wie das patentgemal3e Verfahren mit Hilfe eines toxi-
schen Gases (vgl. Seite 1, Zeile 4) in Verbindung mit einer erhdéhten Tempe-
ratur (Seite 1, Zeile 5 bis 12) und macht sich die Erkenntnis zu nutze, dass
erhohte Temperaturen die Atmungsrate der zu bekdmpfenden Organismen,
hier Parasiten, erhoht, wodurch diese das Begasungsmittel aufnehmen und
damit in klrzerer Zeit abgetotet werden kénnen (Seite 1, Zeilen 13 bis 15).
So beschreibt das entgegengehaltene Verfahren ebenfalls das Einleiten von
heil3er Luft in die Behandlungskammer (chambre principale 1) mittels eines
mit Brennstoff beheizten Heizgerats (Ofen) (Merkmal 1. gemald Merkmals-
gliederung nach PunktIl. 1.), wobei das Heizgerat (Ofen 5) eine separate
Rauchgasfihrung (Serpentinen 4, Kamin 14) aufweist, wodurch keine Ab-
gase in den Behandlungsraum gelangen (Merkmal 1.1) (vgl. Seite 1, Zeile 56
bis Seite 2, Zeile 4 und Fig. 1 bis 3). Auch weist der als Heizgerat verwen-
dete Ofen eine Brennkammer auf (Merkmal 1.2), was bereits durch den Be-
griff Ofen (poéle) ausgesagt ist, wobei diese Brennkammer ebenfalls durch

einen Warmetauscher von einer Warmetauscherkammer gasdicht abgetrennt
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ist (Merkmal 1.2.1). Der Warmetauscher wird bei dem entgegengehaltenen
Verfahren durch die gewundene Abgasleitung (Serpentine 4), welche sich in
einer der Behandlungskammer (1) zugeordneten Hilfskammer (chambre
auxiliaire 2) befindet (Seite 1, Zeilen 46 bis 55; Fig. 1), gebildet. Die zu er-
warmende Luft kann ebenfalls, je nach Stellung einer Iluftleitenden
Klappe (16) und Betrieb eines Ventilators (13), kontinuierlich oder diskon-
tinuierlich durch die Warmetauscherkammer (2) aus der Behandlungskam-
mer (1) herausgefihrt, erwdrmt und in die Behandlungskammer (1) zurick-
geleitet werden (vgl. Seite 2, Zeilen 36 bis 49), so dass auch das Verfah-
rensmerkmal 1.2.1.1 des Patentgegenstandes bereits vorweggenommen ist.
Auch wird zumindest wahrend der Erwarmung der Behandlungsraumluft ein
Begasungsmittel in die Behandlungskammer eingeleitet (Merkmal 2.)
(Seite 2, Zeilen 69 bis 71).

Ein Hinweis auf die Kontrolle bzw. Beachtung der am Wéarmetauscher auf-
tretenden Temperatur im Hinblick auf die Zersetzungstemperatur des ver-
wendeten Begasungsmittels (Merkmal 2.1) indes findet sich in der Entge-

genhaltung nicht.

Die an den Grenzflachen des Warmetauschers auftretende Temperatur muss
im Falle einer schnellen Beheizung eines Gebaudes (Muhle) bzw. gréRerer
Raume eines lebensmittelverarbeitenden Betriebs hoher sein als bei einer
Vorrichtung, welche - wie im Fall der D10 - lediglich eine Behandlungskam-
mer einer entsprechenden Entwesungseinrichtung zu erwarmen hat. Fur den
patentgeméaflen Anwendungsfall bedarf es daher Heizeinrichtungen mit sehr
hoher Leistung. Derartige Geréate arbeiten daher meist mit hohen Oberfla-
chentemperaturen am Warmetauscher. Diese erhéhte Warmetauscher-Ober-
flachentemperatur ist im Falle der Verwendung stabiler Inertgase wie
Kohlendioxid als Begasungsmittel, dessen Zersetzungstemperatur im Be-
reich von 2000°C liegt, ohne Bedeutung, so dass dieses Merkmal beim Ver-

fahren nach der D10 - insoweit dieses mit Kohlendioxid als Begasungsmittel
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arbeitet - auch nicht inharent gelést ist, denn derart hohe Oberflachentempe-
raturen konnte ein Warmetauscher nicht erreichen, ohne sich selbst zu zer-
storen. Sollen aber u. a. auch thermolabile Begasungsmittel Verwendung fin-
den, die in neuerer Zeit ebenfalls in das Spektrum der verwendeten Wirk-
stoffe aufgenommen wurden, ist die Oberflachentemperatur an den Grenz-
flachen des Warmetauschers von besonderer Bedeutung bei hoch leis-
tungsfahigen Heizeinrichtungen fur die Erwdrmung von Geb&uden bzw. Ge-
baudeteilen. Denn in einem solchen Fall treffen zwei einander widerspre-
chende technische Voraussetzungen zusammen, namlich ein thermolabiles
Begasungsmittel wie z. B. Sulfurylfluorid und eine hoch leistungsfahige Heiz-
einrichtung mit entsprechend hohen Oberflachentemperaturen an den War-
metauscher-Flachen.

Selbst wenn der hier maRRgebliche Fachmann hoher als der von der Patent-
inhaberin vorgeschlagene Schadlingsbekampfer angesetzt werden sollte,
wird dieser im Bereich eines Biologen oder Entomologen bzw. Parasitologen
zu suchen sein, denn es gilt hier besonders wirksame Bekampfungsstrate-
gien gegenuber bestimmten Schadlingen und deren Zwischenstadien wie
Eier und Larven zu entwickeln. Hier steht die Auswahl geeigneter Wirkstoffe
zur Begasung in Verbindung mit der Auswahl geeigneter Heizgerate dahin-
gehend, dass diese ihrerseits in der Lage sind, schnell eine gewinschte
Raumtemperatur bis maximal ca. 40°C in oft schlecht geddmmten Raumen
zu erzielen, im Vordergrund. Die Frage, wie diese Heizgerate diese Tempe-
raturen erreichen oder gar mit welchen Oberflachentemperaturen an den
Grenzflachen der Warmetauscher arbeitet, steht bei dem hier in Rede ste-
henden Kreis an Fachleuten nicht im Zentrum der Betrachtung, ebenso we-

nig wie die Frage der Thermolabilitdt bestimmter chemischer Verbindungen.
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Auch die zahlreichen Ubrigen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen,
die sich mit Schadlingsbekampfung durch thermische Einwirkung allein oder
in Verbindung mit einem Begasungsmittel befassen, machen zu dem in Rede
stehenden Merkmal der Abstimmung der Warmetauscher-Oberflachentem-
peratur mit der Art des zu verwendenden Begasungsmittels (Merkmal 2.1)
ebenfalls keine Angaben, wie bereits aus den Ausfihrungen zum Neuheits-

vergleich ersichtlich ist.

Nach alledem bedurfte es zur Angabe der in Patentanspruch 1 wiedergege-
benen Verfahrensschritte Uberlegungen, die tiber rein fachmannisches Han-
deln unter Zuhilfenahme des allgemeinen Fachwissens weit hinausgehen,
denn es waren hierzu einerseits profunde Kenntnisse tber Aufbau, Funktion
und Betriebsdaten einzelner Elemente eines Heizgerdtes und andererseits
weitreichende Kenntnisse tber den Chemismus und das physikalisch-chemi-
sche Verhalten der zur Begasung verwendeten Wirkstoffe (Arten der Be-
kdmpfungsgase) erforderlich, wobei diese Parameter tberdies noch in Be-

ziehung zueinander zu setzen waren.

Der geltende Patentanspruch 1 hat daher Bestand.

Mit diesem zusammen sind auch die geltenden Unteranspriiche 2 bis 7, die
auf vorteilhafte Ausgestaltungen eines Verfahrens nach Patentanspruch 1
gerichtet sind, bestandsfahig.

Dehne Dr. Huber Pagenberg Rippel

Cl



