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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 048 785.0-55

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
15. Dezember 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Dr. Kortbein und
Dipl.-Phys. Dr. Muller und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prufungsstelle fir Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. Februar 2008 aufgehoben und die Sache
zur weiteren Prifung auf der Grundlage der Patentanspriiche 1
bis 12 gemal Schriftsatz vom 28. Oktober 2011, eingegangen
bei Gericht per Fax am 31. Oktober 2011 an das Deutsche Pa-

tent- und Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2006 048 785.0-55 wurde am
12. Oktober 2006 unter der Bezeichnung "Verfahren zur Druckmessung in einer
Kassette, Kassette sowie Verwendung des Verfahrens und/oder der Kassette"
beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Im Prufungsverfahren wurde folgende Druckschrift genannt:

D1 EP 1213 034 Al.

Die Prufungsstelle fur Klasse A 61 M hat die Anmeldung durch Beschluss vom

7. Februar 2008 zurtickgewiesen, da die Anmeldung die Erfindung nicht so voll-

standig und deutlich offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausfihren kann.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
6. Marz 2008, die ihre Anmeldung mit geanderten Ansprichen 1 bis 12 weiterver-

folgt.

Der geltende, mit einer Merkmalsgliederung versehene, Patentanspruch 1 lautet:

M1 Verfahren zur Druckmessung in einer Kassette (1) als Be-
standteil eines Systems zur Férderung von Flussigkeiten,

M2 wobei an die Kassette (1) ein Drucksensor (8) angekoppelt
ist,

M3 wobei die AuRenwand (3, 4, 5, 6) der Kassette (1) zumindest
im Bereich der Ankopplung des Drucksensors (8) flexibel ist,
dadurch gekennzeichnet,

M4 dass innerhalb der Kassette (1) ein elastisch verformbares
Andriickelement (9) mit einer mechanischen Vorspannung
abgestutzt ist,

M5 wobei dieses Andriickelement (9) einen Druck auf die Innen-
seite der Kassette (1) zumindest im Bereich der Ankopplung
des Drucksensors (8) bewirkt,

M6 wobei der Druck der in der Kassette zu férdernden Flussig-
keit Uber das Andrickelement (9) auf den Bereich der An-

kopplung des Drucksensors (8) Ubertragen wird.



Der geltende, mit einer Merkmalsgliederung versehende, nebengeordnete Patent-

anspruch 6 lautet:

N1 Kassette (1) als Bestandteil eines Systems zur Forderung
von Flussigkeiten,

N2 wobei an die Kassette (1) ein Drucksensor (8) angekoppelt
ist oder ankoppelbar ist,

N3 wobei die AuRenwand (3, 4, 5, 6) der Kassette (1) zumindest
im Bereich der Ankopplung des Drucksensors (8) flexibel ist,
dadurch gekennzeichnet,

N4 dass innerhalb der Kassette (1) ein elastisch verformbares
Andriickelement (9) mit einer mechanischen Vorspannung
abgestitzt ist,

N5 wobei Uber dieses Andriickelement (9) ein Druck auf die In-
nenseite der Kassette (1) zumindest im Bereich der Ankopp-
lung des Drucksensors (8) Ubertragbar ist,

N6 wobei der Druck der in der Kassette zu férdernden Flussig-
keit Uber das Andrickelement (9) auf den Bereich der An-

kopplung des Drucksensors (8) tUbertragbar ist.

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 11 lautet:

O1 Verwendung eines der Verfahren nach einem der Anspri-
che 1 bis 5 und/oder einer der Kassetten nach einem der An-
spriche 6 bis 10 in Verbindung mit einem medizintechni-

schen Gerat.

Hinsichtlich des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 5, 7 bis 10 und 12 wird auf

den Akteninhalt verwiesen.



Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
7. Februar 2008 aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterla-

gen zu erteilen:

Patentanspriche 1 bis 12 gemald Anlage zum Schriftsatz vom
28. Oktober 2011

Beschreibung S. 1 bis 3 der urspriinglich eingereichten Unterla-
gen,

Beschreibung S. 4 und 4a gemal Anlage zum Schriftsatz vom
28. Oktober 2011,

Beschreibung S. 5 bis 9 der urspringlich eingereichten Unterla-
gen,

Figuren 1 bis 4 der ursprtinglich eingereichten Unterlagen.

Hilfsweise wird die Zuruckverweisung an das Deutsche Patent-

und Markenamt beantragt.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristge-
recht eingelegt (8 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG).

Die Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des Beschlusses der
Prifungsstelle und zur Zurtickverweisung an das Patentamt zur weiteren Prifung
auf der Grundlage der geltenden Patentanspriiche 1 bis 12 fihrt (8 79 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 PatG).



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Druckmessung in einer Kassette, eine Kas-
sette hierfur sowie eine Verwendung des Verfahrens bzw. der Kassette (siehe Of-
fenlegungsschrift Abs. [0001]).

Wie aus der Beschreibungseinleitung vorliegender Anmeldung weiter hervorgeht,
sind verschiedene Verfahren bekannt, den Druck im Inneren eines Schlauches zu
messen. Dazu kann beispielsweise der Schlauch aufgetrennt werden und ein
Druckmesser an dieser Stelle eingebracht werden. Bei einer solchen Ausgestal-
tung kommt der Druckmesser in Kontakt mit dem in dem Schlauch transportierten
Medium. Bei medizinischen Anwendungen erweist sich dies als problematisch,
weil es aufgrund des Kontakts von Druckmesser und transportiertem Medium zu
Infektionen kommen kann. Dartber hinaus besteht bei Blut als transportiertem Me-

dium ein Gerinnungsproblem (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002]).

Es ist in diesem Zusammenhang aus der D1 bekannt, die Kammer zur Druckmes-
sung als Kassette auszubilden, deren Oberflache an der Stelle, an der der Druck-
sensor angekoppelt wird, mittels einer Folie oder Membran flexibel ist. Bei dieser
Anordnung besteht das Problem, dass bei einem Auftreten eines Unterdrucks der
Kontakt zwischen der Membran und dem Drucksensor verloren gehen kann. Zur
Losung dieses Problems ist beschrieben, an der gegeniiber liegenden Wand eine
grolBere Membran vorzusehen. Weiterhin wird ein formstabiles Stutzelement zwi-
schen die beiden Membranen eingebracht, das sich flachig an beiden Membranen
abstitzt (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0004]).

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, eine Alternative zur Messung
von Dricken in einer Kassette vorzuschlagen (siehe Offenlegungsschrift
Abs. [0005]).



Als Fachmann ist ein Fachhochschulingenieur anzusehen, der mit der Entwicklung
von Drucksensoren fur die medizinische Anwendung befasst ist und auf diesem

Gebiet Uber eine mehrjahrige Berufserfahrung verfigt.

Die geltenden Patentanspriiche 1 bis 12 sind zulassig.

Im Patentanspruch 1 und im nebengeordneten Patentanspruch 6 wurde gegen-
Uber der urspringlichen Fassung der Begriff "flexibel" als Eigenschaft des An-
driickelements auf "elastisch verformbar" geédndert. Dies ist auf S. 2 Absatz 3 (Of-
fenlegungsschrift Abs. [0006]), S.2 Absatz 6 (Offenlegungsschrift Abs. [0009]),
S. 7 Abséatze 5 und 6 (Offenlegungsschrift Abs. [0046], [0047]) offenbart.

Der nebengeordnete Patentanspruch 11 bzw. die Unteranspriche 2 bis 5, 7 bis 10
und 12 entsprechen den urspringlichen Patentanspriichen 11 bzw. 2 bis 5, 7 bis
10 und 12.

Die Patentanmeldung offenbart die Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein
Fachmann sie ausfiihren kann (8§ 34 Abs. 4 PatG).

Eine Erfindung ist dann ausfihrbar offenbart, wenn die in der Anmeldung enthalte-
nen Angaben dem fachmannischen Leser so viel an technischer Information ver-
mitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkdnnen in der Lage ist,
die Erfindung erfolgreich auszufihren (vgl. BGH GRUR 2010, 916 ff. - Klammer-
nahtgerat). Insbesondere setzt Ausflihrbarkeit keine Information durch Patentan-

spruch und/oder Beschreibung voraus, die jede weitere MalRnahme von anwen-



dungswilligen Fachleuten entbehrlich macht. Eine fir die Ausfuhrbarkeit hinrei-
chende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun
und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentan-
spruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Anmeldung in Verbindung mit dem
allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritatstag praktisch so zu verwirkli-
chen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (vgl. BGH GRUR 2010, 901 ff.
- Polymerisierbare Zementmischung). Hierflr ist nicht erforderlich, dass der Pa-
tentanspruch alle zur Ausfuhrung der Erfindung erforderlichen Angaben enthélt.
Vielmehr genigt es, wenn dem Fachmann mit dem Patentanspruch ein generelles
Losungsschema an die Hand gegeben wird und er insoweit notwendige Einzelan-
gaben der allgemeinen Beschreibung oder den Ausfiihrungsbeispielen entnehmen
kann (BGH GRUR 2003, 223, 225 - Kupplungsvorrichtung Il; BGHZ 156, 179, 185
- Blasenfreie Gummibahn I). Erst wenn der Fachmann unzumutbaren Aufwand
treiben muss, um das ihm in der Anmeldung als Lehre zum technischen Handeln
Angegebene zuverlassig und mit dem das zugrunde liegende Problem l6senden
Ergebnis wiederholbar in der Praxis umzusetzen, ist dem Offenbarungsgebot nicht

genugt.

Dies ist vorliegend nicht der Fall. Insbesondere bereitet es dem hier zustandigen
Fachmann keinerlei Schwierigkeiten, den Begriff "elastisch verformbar" in Verbin-

dung mit den Andrickelement fachlich richtig einzuordnen.

Dem Fachmann sind Verfahren und Kassetten/Messdosen zur Bestimmung des
Drucks eines Fluids im medizinischen Bereich bekannt, bei denen das Fluid durch
eine druckdichte Kammer geleitet wird und eine Wandung der Kammer eine flexib-
le Membran aufweist, deren Randbereich eine Bezugsebene definiert. Diese
Membran erfahrt bei einer Anderung des Drucks des Fluids in der Kammer eine
Auslenkung senkrecht zu der Bezugsebene. Mittels einer Messeinrichtung an der
Membran kann eine Messgrof3e gemessen und in einer Auswertevorrichtung unter
Verwendung der Messgrof3e der Druck des Fluids in der Kammer bestimmt wer-
den (siehe D1 Fig. 1 -3 Abs. [0009] — [0037]).



Gemal der Erfindung soll innerhalb der Kassette ein elastisch verformbares An-
driickelement mit einer mechanischen Vorspannung abgestitzt sein [Merkmal M4
bzw. N4], wobei dieses Andriickelement einen Druck auf die Innenseite der Kas-
sette zumindest im Bereich der Ankopplung des Drucksensors bewirkt [Merk-
mal M5 bzw. N5] und der Druck der in der Kassette zu férdernden Flissigkeit Uber
das Andrickelement auf den Bereich der Ankopplung des Drucksensors Ubertra-
gen wird [Merkmal M6 bzw. N6].

Hierzu ist im Ausflhrungsbeispiel ausgefuihrt, dass das Andrickelement 9 elas-
tisch verformbar ist und beispielsweise aus einem polymeren Werkstoff bestehen
kann (vgl. Offenlegungsschrift Abs. [0046]). Dieses Andriickelement 9 hat in seiner
entspannten Form die Form einer Kugel 9, durch das Einbringen in die Kassette 2
wird das Andrickelement 9 durch die Seitenwdnde der Kassette 1 begrenzt und
verformt, und hat dann die durch das Bezugszeichen 9" gekennzeichnete, ellipti-
sche Form (vgl. Offenlegungsschrift Abs. [0046], Fig. 1).

Das Andriickelement wird damit bereits beim Einbringen in die Kassette verformt,
da eine Kraft von der Kassettenwand auf das Andrickelement ausgeibt wird. So-
mit wird das Andruckelement aufgrund seiner Elastizitat mit einer mechanischen

Vorspannung abgestitzt.

Somit ergeben sich fur den Fachmann aufgrund der Angaben in der Beschreibung
mehrere denkbare Ausfuihrungsformen fir das Andrickelement, beispielsweise
nach Art eines Luftballons, als Vollgummikugel oder als flexibler Ballon.

Ausgehend von dem in der Beschreibung genannten Werkstoff und den Uberle-
gungen zur Kugel ist es dem Fachmann ohne Weiteres mdglich, ein entsprechen-
des Andriickelement auszubilden und die Kammer mit dem Andrtickelement orien-
tierenden Versuchen zu unterziehen, um festzustellen, ob es den Anforderungen
der Druckibertragung von der Flussigkeit Gber das Andriickelement zur Membran

genugt. Dazu wird der Fachmann den Messwert des Drucksensors der Kammer
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mit einem Wert eines Referenzdrucksensors vergleichen und so eine Kennlinie
des Drucksensors erstellen, welche die Korrelation zwischen Drucksensor und
Druck in der Kammer unter der entsprechenden Vorspannung des Andrickele-
ments zeigt. Derartige Messreihen gehoren zum Handwerkszeug des zustandigen
Fachmanns und stellen fir ihn auch einen im Rahmen von orientierenden Versu-
chen zumutbaren Aufwand dar. Die ermittelte Kennlinie kann dann beim bestim-
mungsgemalien Gebrauch der Kassette zur Druckmessung von Flussigkeiten ver-

wendet werden.

Mit diesen Uberlegungen und Versuchen ist es dem Fachmann moglich, das ihm
im Patent als technische Lehre zum technischen Handeln Angegebene zuverlas-
sig und mit dem das zugrunde liegende Problem l6senden Ergebnis wiederholbar

in der Praxis umzusetzen.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist gegentber dem im Verfah-
ren befindlichen Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen

Tatigkeit des zustandigen Fachmanns.

Aus der Druckschrift D1 ist ein Verfahren zur Druckmessung (measuring the pres-
sure of blood) in einer Kassette (cassette 48) als Bestandteil eines Systems zur
Forderung von Flussigkeiten (extracorporeal blood treatment device 40) bekannt
(vgl. D1 Abs. [0043] — [0046], Fig. 4) [= Merkmal M1].

Die Kassette 48 ist an einen Drucksensor (load sensor 56) angekoppelt (vgl. D1
Abs. [0048]: "The cassette 48 is designed to be mounted on a support plate 50 of
a dialysis apparatus 52 which comprises ... means for controlling certain parame-
ters of the circuit 42, in particular load sensors 56 which engage with the sec-
tions 46 in order to control the pressure in the pipes 44 of the circuit 42", Fig. 6)
[= Merkmal M2].
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Dabei ist die AulRenwand (main closure element/main membrane 68) der Kasset-
te 48 im Bereich der Ankopplung des Drucksensors 56 flexibel (vgl. D1
Abs. [0061]: "It is possible to deform the entire main membrane 68 along a defor-
mation axis A-A") [= Merkmal M3].

Innerhalb der Kassette 48 befindet sich ein Andriickelement (spacer 94) (vgl. D1
Abs. [0072]: "The compartment 58 also comprises a transmission spacer 94 which
is inserted axially between the two membranes 68, 86") [= Teile des Merk-
mals M4], wobei das Andriickelement 94 jedoch im Unterschied zu Merkmal M4
nicht elastisch verformbar, sondern formstabil ist, um bei Unterdruck in der Kas-
sette die Wolbung der Membran 86 auf die Membran 68 zu lbertragen (vgl. D1
Abs. [0080]: "...since the two membranes 68, 86 are deformed axially towards the
outside, moving away from the spacer 94, the main membrane 68 applying a main
axial pressing force F, against the force transmitter 82). Auch eine mechanische
Vorspannung des Andrickelements gemald Merkmal M4 ist nicht vorhanden (vgl.
D1 Abs. [0080]: "the spacer 94 does not affect the operation of the membranes 68,
86...").

Somit erzeugt bei Unterdruck das Andriickelement 94 einen Druck auf die Innen-
seite der Kassette auf die eine Membran 68 und damit im Bereich der Ankopplung
des Drucksensors 56 (vgl. D1 Abs. [0080]) [= Merkmal M5].

Der Druck wird jedoch entgegen dem Merkmal M6 nicht Gber das Andrickele-
ment 94, sondern direkt von der Flissigkeit auf die Membran 68 ubertragen (vgl.
D1 Abs. [0063]: "The load sensor 56 measures the force applied axially to the in-
ternal face 70 of the main membrane 68 by the blood pressure, in order to calcula-

te therefrom the value of the said pressure").
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Aufgrund des formstabilen Andrtickelements 94 und dessen Funktion bei der Mes-
sung des (positiven) Drucks unterscheidet sich das Verfahren nach Druck-
schrift D1 vom Verfahren nach Patentanspruch 1. Wie dargelegt zeigt damit die
Druckschrift D1 nicht die Merkmale M4 und M6.

Aus der Druckschrift D1 erhalt der Fachmann auch keine Anregung, das Andrick-
element elastisch verformbar auszubilden, da es in der Vorrichtung nach der
Druckschrift D1 zur Ubertragung der Auslenkung von einer Membran zu der ge-
genuberliegenden Membran dient und nicht — wie in der vorliegenden Patentan-
meldung — zum Ubertragen des Drucks der Flissigkeit auf die Membran. Die
Formstabilitdt des Andruckelements wird in der Vorrichtung nach der Druck-
schrift D1 gerade bendtigt, um bei Unterdruck die unterschiedliche Wélbung der

gréReren Membran auf die Membran mit der kleineren Flache zu Ubertragen.

Auch das allgemeine Fachwissen gibt keine Anregung fir die Ausbildung eines

elastisch verformbaren Andrickelements.

Somit lasst sich mit dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik eine Zu-

rickweisung der Anmeldung nicht begrinden.

Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif, so dass die Anmeldung
mit den Ansprichen 1 bis 12 zur weiteren Prifung an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurtickzuverweisen ist.

8§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene
Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das
Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. Eine Zuriickverweisung
kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Grinde, die der angefochtenen

Entscheidung zugrunde liegen, nicht mehr bestehen, aber eine neue Sachprifung
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erforderlich ist, weil die Patentfahigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegen-
stand der Prufung war (vgl. Busse PatG, 6. Auflage, 8 79 Rdn. 64 und 65; Schulte
PatG, 8. Auflage, 8 79 Rdn. 20 bis 22 — jeweils mit weiteren Hinweisen). Dies ist
vorliegend der Fall, da im Prufungsverfahren aufgrund der bemangelten Ausfuhr-
barkeit nicht nach tGber den in der Beschreibungseinleitung hinausgehenden Stand

der Technik recherchiert und dazu Stellung genommen wurde.

Vorliegend ist nicht auszuschliel3en, dass bei einer Nachrecherche beziglich ei-
nes elastisch verformbaren Andriickelements (Merkmale M4 bis M6) des gelten-
den Patentanspruchs 1 noch entscheidungserheblicher Stand der Technik ermit-
telt wird, der einer Erteilung des angemeldeten Patents in dessen jetziger Fassung
entgegensteht. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstandi-
gen Recherche des druckschriftichen Standes der Technik zu allen Anspruchs-
merkmalen ergehen kann, ist die Sache zur weiteren Prifung und Entscheidung

an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen.

Angesichts der Notwendigkeit einer weiteren Prifung auf Patentfahigkeit hat der
Senat von einer Uberarbeitung der tbrigen Unterlagen abgesehen, die sinnvoller-

weise erst dann erfolgen kann, wenn ein gewahrbarer Hauptanspruch vorliegt.

Dr. Winterfeldt Dr. Kortbein Dr. Miller Zimmerer
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