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Teilbeschluss

Wird im Patenterteilungsverfahren der Hauptantrag durch Teilbeschluss zuriickgewiesen,
obwohl der Hilfsantrag entscheidungsreif - und auch gewahrbar - ist, so stellt dies eine
unangemessene und den Grundsatzen der Verfahrensbkonomie widersprechende
Sachbehandlung dar (in Fortfiihrung von 17 W (pat) 28/08 und 17 W (pat) 87/07).

Ein solcher Verfahrensfehler rechtfertigt die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr nach § 80
Abs. 3 PatG.
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15 W (pat) 11/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 58 566.4-52

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 8. Méarz 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele und der Richter Dr. Egerer und

Dr. Lange

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts - Prifungsstelle fir
Klasse G 01 N - vom 9. Februar 2007 aufgehoben und das

Patent erteilt.

Bezeichnung: Kombination aus einem Behalter und einer Hal-
tevorrichtung zum Halten eines Aufnahmemittels fur ein biolo-
gisches Objekt, Laser-Mikrodissektionssystem sowie Verfahren
zum Halten eines Aufnahmemittels fir ein biologisches Objekt
und Laser-Mikrodissektionsverfahren.

Anmeldetag: 15. Dezember 2003.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentanspriiche 1 bis 16, eingegangen am
10. November 2006;

Beschreibung Seiten1l bis 3, 3a, eingegangen am
10. November 2006; urspringliche Beschreibung Seiten 4 bis
11, eingegangen am 15. Dezember 2003;

ursprungliche 2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 4, eingegan-
gen am 15. Dezember 2003.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

3. Die weitergehende Beschwerde wird zurlickgewiesen.



Grinde

Die Anmelderin reichte am 15. Dezember 2003 beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

»Haltevorrichtung zum Halten eines Aufnahmemittels fur ein biolo-
gisches Objekt sowie entsprechendes Verfahren zur Laser-Mikro-

dissektion*

ein, die am 14. Juli 2005 in Form der DE 103 58 566 A1l veroffentlicht wurde.

Mit Teil-Beschluss vom 9. Februar 2007 wies die Prifungsstelle fur Klasse G 01 N
des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurtick. Dem Beschluss
lag der Hauptantrag vom 10. November 2006 mit den Ansprichen 1 bis 27, einge-

gangen am 23. Juli 2004, zugrunde. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

»1. Haltevorrichtung zum Halten mindestens eines zum Aufneh-
men eines biologischen Objekts vorgesehenen Aufnahmemit-
tels (9) in einem Behalter (10, 11), mit einem extern von dem Be-
halter (10, 11) anzuordnenden und gegentber dem Behalter (10,
11) bewegbaren Halteabschnitt (1), und mit einem in dem Behal-
ter (10, 11) anzuordnenden Aufnahmeabschnitt (4), welcher zum
Halten des mindestens einen Aufnahmemittels (9) ausgestaltet ist,
wobei der Halteabschnitt (1) und der Aufnahmeabschnitt (4) be-
rihrungslos derart gekoppelt sind, dass Uber den Halteab-
schnitt (1) der Aufnahmeabschnitt (4) in dem Behalter (10, 11)
gehalten wird und durch Bewegen des Halteabschnitts (1) gegen-
Uber dem Behélter (10, 11) positionierbar ist.*



Die Zurickweisung der Patentanmeldung wurde mit mangelnder Neuheit des Ge-
genstands gemalR Anspruch 1 nach Hauptantrag gegenuber der Lehre der Druck-

schrift

(5) DE 38 41 961 Al

begrindet. Weitere im Prufungsverfahren ermittelte Druckschriften sind:

(1) WO 2003/08934 Al
(2) DE 198 04 800 Al
(3) DE 201 11 939 U1

(4) WO 2002/14833 Al.

Eine Entscheidung uber den Hilfsantrag vom 10. November 2006 mit den in der
Anhdrung vor der Prifungsstelle fir Klasse G 01 N vom 27. Juni 2006 ausgear-
beiteten, als voraussichtlich gewéhrbar erachteten Ansprtichen 1 bis 16 wurde in
dem Beschluss jedoch unter Verweis auf BGH - Mikroprozessor (vgl. PMZ
Vol. 108 (2006) 285-286) zuriickgestellt.

Dagegen richtet sich die mit Schriftsatz vom 12. April 2007 eingelegte Beschwerde
der Anmelderin.

Sie beantragt, den Zuriickweisungsbeschluss aufzuheben und ein Patent zu er-
teilen auf der Grundlage der am 23. Juli 2004 eingereichten Ansprtiche 1 bis 27,
hilfsweise mundliche Verhandlung. AuRerdem beantragt sie die Riickzahlung der
Beschwerdegebihr gemal 8§ 80 (3) PatG.

Im Wesentlichen fihrt die Anmelderin in ihrer Begrindung aus, dass die Be-

schwerdegebiihr zuriickzuzahlen sei, da die Prufungsstelle aus nicht erklarbaren



Grinden Uber eine in der Anhérung am 27. Juni 2006 erarbeitete und als von der
Prufungsstelle gewahrbar angesehene, hilfsweise beantragte Anspruchsfassung
in dem Beschluss nicht entschieden, sondern die Entscheidung dartber zurtickge-
stellt habe. Dies verstol3e gegen den Grundsatz einer effizienten, fairen und 6ko-
nomischen Durchfiihrung des Priufungsverfahrens und zwinge sie zum Einlegen
einer Beschwerde gegen den Zurickweisungsbeschluss. Die in dem angefochte-
nen Beschluss betreffend die Zurtickstellung einer Entscheidung Uber den Hilfs-
antrag zitierte BGH-Entscheidung ,Mikroprozessor” sei auf das vorliegende Ver-
fahren aus mehreren Griinden nicht anwendbar.

Aber auch in der Sache sei die Zuriickweisung des Hauptantrags nicht begrindet,
da Anspruch 1 des Hauptantrags gegenuber der angezogenen Druckschrift (5)
nicht nur neu, sondern auch erfinderisch sei. Denn aus der Druckschrift (5) gehe
kein Behalter, in dem ein Aufnahmemittel mit einem biologischen Objekt aufge-
nommen wird, und auch keine Haltevorrichtung zum Halten eines derartigen Auf-
nahmemittels in einem Behdlter hervor. AuRerdem offenbare (5) keine Haltevor-
richtung mit einem in einem Behélter anzuordnenden Aufnahmeabschnitt und ei-
nem extern von dem Behadlter anzuordnenden Halterabschnitt, aber auch keinerlei
bertihrungslose Kopplung zwischen irgendwelchen Komponenten derart, dass
durch Bewegen der extern von einem Behélter anzuordnenden einen Komponente
eine in dem Behéalter anzuordnende zweite Komponente positioniert werden
konnte.

Entsprechendes gelte fir den Gegenstand des nebengeordneten Verfahrensan-

spruchs 18.

Auf die Ladung zur mundlichen Verhandlung am 28. Februar 2011 ergénzt die
Anmelderin ihre Antrdge und beantragt mit Schriftsatz vom 16. Februar 2011
nunmehr hilfsweise, den Zurlckweisungsbeschluss aufzuheben und ein deut-
sches Patent auf Grundlage der mit Eingabe vom 10. November 2006 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingereichten Anspriiche 1 bis 16 des Hilfsantrags

ZU erteilen.



Daraufhin wurde der anberaumte Verhandlungstermin mit Terminsnachricht vom

21. Februar 2011 von Amts wegen aufgehoben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde ist zuldssig und bezliglich des Hilfsantrags auch begrindet. Die
weitergehende Beschwerde wird zurlickgewiesen. Die Beschwerdegebuhr ist zu-

rickzuzahlen.

1. Bezuglich ausreichender Offenbarung des Gegenstands der Anspruchsfas-
sung gemal Hauptantrag mit den Anspriichen 1 bis 27 bestehen keine Bedenken,
da deren Merkmale aus den urspriinglichen Unterlagen herleitbar sind.

Anspruch 1 ergibt sich aus dem urspriinglichen Anspruch 1 kombiniert mit einem
Teilmerkmal aus dem urspringlichen Anspruch 18 i.V.m. S.4 re. Sp. [0026]
I. V. m. Fig. 3, jeweils der DE 103 58 566 Al. Die Anspriche 2 bis 17 sind im
Wortlaut unverandert gegenuber der urspriinglichen Fassung (vgl. DE 103 58 566
Al). Anspruch 18 ergibt sich aus dem urspringlichen Anspruch 18 kombiniert mit
S. 4 re. Sp. [0026] i. V. m. Fig. 3, jeweils der DE 103 58 566 Al. Die Ansprtiche 19
bis 27 sind im Wortlaut gegenuber der urspringlichen Fassung unverdndert
geblieben (vgl. DE 103 58 566 Al).

Was die Patentfahigkeit des Anmeldungsgegenstands in der Fassung des Haupt-

antrags anbelangt, so ist eine Haltevorrichtung mit den Merkmalen geméaf An-
spruch 1 nicht abgegrenzt gegentber einer aus der vorverdffentlichten Druck-
schrift DE 38 41 961 Al (5) entnehmbaren Haltevorrichtung, so dass es dem Ge-

genstand des Anspruchs 1 an der erforderlichen Neuheit mangelt.



Aus der Druckschrift (5), die ausweislich ihrer Bezeichnung ein Gerat zur Analyse
von physiologischen oder anderen Flussigkeiten in den Vertiefungen einer Mikro-
testplatte betrifft, geht eine Haltevorrichtung mit einer Plattenhalterung bzw. einem
Halteabschnitt 22 hervor, die zum Halten eines zum Aufnehmen eines biologi-
schen Objekts vorgesehenen Aufnahmeabschnitts in Form einer Mikrotestplatte 1
geeignet ist (vgl. (5) Fig. 2 i. V. m. Sp. 3 Z. 59 bis 61). Der Aufnahmeabschnitt in
Form einer Mikrotestplatte 1, der des Weiteren durch Vertiefungen 1’ und damit
Aufnahmemittel ausgebildet ist, ist mit der Plattenhalterung bzw. deren U-férmiger
Fuhrung (Halteabschnitt) Gber einen ein- und ausschaltbaren Elektromagneten 24
und damit bertihrungslos derart gekoppelt (vgl. (5) Fig. 2i. V. m. Sp. 3 Z. 61 bis 63
I.V.m. Z.3 bis 4), dass die Mikrotestplatte 1 (Aufnahmeabschnitt) mittels des
Halteabschnitts 22, 23 in der als Behéltnis ausgebildeten Gesamtvorrichtung (vgl.
hierzu auch Fig. 1 in (5)) gehalten und durch Bewegen des Plattenhalters 22, 23
innerhalb dieser Gesamtvorrichtung entlang der Schienen 4 (vgl. (5) Fig. 2), d. h.
der Linie 1l (vgl. (5) Fig. 1) und auch hinein in das Erweiterungsmodul 13 mit seiner
drehbaren Platte 70 positionierbar ist (vgl. (5) Fig. 2 i. V. m. Fig. 1 sowie Sp. 3
Z. 59 ff.).

Entsprechendes gilt fir ein Verfahren gemal3 Anspruch 18, welches sich samtli-
cher gegenstandlicher Merkmale des Anspruchs 1 auf die in Anspruch 1 angege-

bene funktionelle Art und Weise bedient.

Dem Vorbringen der Anmelderin in ihrem Beschwerdeschriftsatz, wonach die
Druckschrift (5) mit dem Gegenstand der unabh&ngigen, zueinander in Nebenord-
nung stehenden Anspriiche 1 und 18 des Hauptantrags nicht vergleichbar sei,
insbesondere dass dort keinerlei Behélter, in dem ein Aufnahmemittel mit einem
biologischen Objekt aufgenommen wird, und auch keine Haltevorrichtung zum
Halten eines derartigen Aufnahmemittels in einem Behdlter offenbart seien, im
Ubrigen auch keinerlei beriihrungslose Kopplung von der Art des Gegenstands
der vorliegenden Anmeldung, kann sich der Senat nicht anschliel3en.



Denn betreffende Teile der Gesamtvorrichtung gemaf Fig. 1 i. V. m. Fig. 2 der
Druckschrift (5) sind als ein, wie auch im Fall der vorliegenden Anmeldung ge-
schlossener Behélter anzusehen, in bzw. tGber dem die Haltevorrichtung mit dem
Halteabschnitt fir den Aufnahmeabschnitt in Form der Mikrotestplatte angeordnet
ist und - wie im Fall der vorliegenden Anmeldung (vgl. DE 103 58 566 A1 z.B. S. 3
li. Sp. [0008]) - mittels eines ein- und ausschaltbaren Elektromagneten berih-
rungslos bewegbar bzw. positionierbar ist. Die Vertiefungen der Mikrotestplatte
(Aufnahmeabschnitt) stellen die Aufnahmemittel im Sinne der vorliegenden An-
meldung dar, in denen das zu untersuchende biologische Objekt aufgenommen
wird, und entsprechen damit beispielsweise einer Kappe eines Mikrozentrifugen-
réhrchens als Aufnahmemittel der vorliegenden Anmeldung (vgl. DE 103 58 566
Al z. B.S.5re. Sp. [0030]).

2. Dagegen halt die in der Anhérung vor der Prifungsstelle erarbeitete, von der
Prifungsstelle auch als voraussichtlich gewahrbar erachtete Anspruchsfassung
gemaR Hilfsantrag einer Uberprifung stand.

Die Anspriche 1 bis 16 des Hilfsantrags sind in den urspriinglichen Unterlagen
offenbart. Anspruch 1 ergibt sich aus dem ursprtinglichen Anspruch 12 in Verbin-
dung mit den urspringlichen Ansprichenl, 20 und 21 sowie Seite 4
rechte Spalte [0026] sowie Fig. 3, jeweils der DE 103 58 566 Al. Die Ansprlche 2
bis 11 sind im Wortlaut gegentber den urspriinglichen Ansprichen 2, 4 bis 10, 13
bis 17 unveréndert geblieben. Anspruch 12 ergibt sich aus dem ursprtinglichen
Anspruch 18 sowie Seite 4 rechte Spalte [0026] sowie Fig.3, jeweils der
DE 103 58 566 Al. Die Anspriiche 13 bis 16 sind im Wortlaut gegentber den ur-
sprunglichen Anspriichen 21, 22, 24 und 25 unverandert geblieben.

Der im Priufungsverfahren zur Beurteilung der Patentfahigkeit herangezogenen
Druckschriften stehen Neuheit und erfinderischer Tatigkeit des Anmeldungsge-

genstands in der Fassung des Hilfsantrags nicht entgegen.



Aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften geht eine Kombination
aus einem Behalter und einer Haltevorrichtung (Anspruch 1), ein Laser-Mikrodis-
sektionssystem mit dieser Kombination aus einem Behéalter und einer Haltevor-
richtung (Anspruch 10), ein Verfahren zum Halten unter Verwendung dieser Kom-
bination (Anspruch 12) und auch nicht ein Verfahren zur Laser-Mikrodissektion in
einem Behalter unter Verwendung des Halteverfahrens nach Anspruch 12 (An-
spruch 15) hervor, und die betreffenden Anspruchsgegenstande werden auch
nicht durch diese Druckschriften in ihrer Zusammenschau nahegelegt.

Die in Reinschrift vorgelegten Anspriche 1l bis 16, eingegangen am
10. November 2006, sind deshalb gewahrbar. Da auch die Beschreibung durch
Vorlage der gednderten Seiten 1 bis 3, 3a, eingegangen am 10. November 2006,
angepasst und, wie vom zustandigen Prifer im Anhdrungsprotokoll festgehalten,
auch die Druckschriften (1) und (2) in die Beschreibungseinleitung aufgenommen
sind, ist dem Hilfsantrag unmittelbar und ohne Zuriickverweisung an das Deutsche
Patent- und Markenamt stattzugeben.

Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das Patent gemal § 49

Abs. 1 PatG in der Fassung des Hilfsantrags zu erteilen.

3. Die Beschwerdegebihr ist dem Anmelder zurlckzuerstatten. Aufgrund des
Sachverhalts entspricht es der Billigkeit, die Rickzahlung der Beschwerdegebihr
anzuordnen (8 80 (3) PatG). Denn die Sachbehandlung der Prifungsstelle flr
Klasse G 01 N durch Teilentscheidung tUber den Hauptantrag und die Zurtckstel-
lung des Hilfsantrags stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar (vgl.
BPatGE 23, 48).

Die Anmelderin konnte nach Eingabe einer Reinschrift der in der Anhérung erar-
beiteten, gewdhrbaren Anspruchsfassung sowie einer auch durch Erfullung der
Auflage betreffend die Aufnahme der Druckschriften 1 und 2 in die Beschrei-
bungseinleitung angepassten Beschreibung davon ausgehen, dass die Prifungs-

stelle auch tber den Gegenstand in der Fassung dieses Hilfsantrags entscheidet.
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Bei der Zurtckstellung ihrer Entscheidung tber den Hilfsantrag hat die Prufungs-
stelle fur Klasse G 01 N verkannt, dass der Entscheidung des Bundesgerichtshofs
.Mikroprozessor®, auf die sie sich berufen hat, ein voéllig anderer Sachverhalt
zugrunde lag. Denn bei BGH-Mikroprozessor war, anders als im Fall der vorlie-
genden Anmeldung, noch nicht Gber den technischen Sachverhalt des Hilfsan-
trags, nicht einmal Gber den technischen Sachverhalt des Hauptantrags an sich,
sondern vorab lediglich tUber die Frage der Zulassigkeit zweier zueinander in Ne-
benordnung stehender, jedoch aufeinander Bezug nehmender Sachanspriiche
(Mikroprozessor, Computer mit diesem Mikroprozessor) und damit Uber eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung befunden worden. Eine getrennte
Vorabentscheidung Uber die Frage der Zulassigkeit einer Anspruchsfassung mit
zwei derartigen Sachansprichen und damit allein Gber den Hauptantrag bot sich
dort also an. Eine derartige Teilentscheidung wird nur in Ausnahmefallen als zu-
lassig erachtet. Jedenfalls darf die Tatsache, dass das Verfahrensrecht an sich die
Moglichkeit einer Teilentscheidung ermdglicht, nicht ohne triftigen Grund dafir
benutzt werden, den Anmelder mit einer Vielzahl von Beschlissen zu Uberziehen
(z. B. wenn er mehrere Hilfsantrage stellt) und ihm somit zu mehrfachen Be-
schwerden zu zwingen (vgl. Schulte, Patentgesetz mit EPU, 8. Auflage, § 48
Rn. 12; BPatG vom 18.7.2008 17 W (pat) 28/08 m. w. Nachw. BPatG vom
28.04.2008 17 W (pat) 87/07).

Ein mit BGH-Mikroprozessor vergleichbarer Fall liegt hier ersichtlich nicht vor.

Eine getrennte bzw. eine isolierte Vorabentscheidung lGber den Hauptantrag und
die Zurickstellung einer Entscheidung Uber den Hilfsantrag verbietet sich im Pri-
fungsverfahren der vorliegenden Anmeldung, in dem der technische und patent-
rechtliche Sachverhalt sowohl des Hauptantrags als auch Hilfsantrags bereits ge-
pruft worden sind und damit sowohl der Haupt- als auch der Hilfsantrag entschei-
dungsreif waren. Dies umso mehr, als die Anspruchsfassung des Hilfsantrags be-

reits als voraussichtlich gewahrbar erachtet worden war.
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Die Sachbehandlung durch die Priufungsstelle durch Teilentscheidung ist auch
deshalb unangemessen, weil die bereits in Aussicht gestellte positive Entschei-
dung Uber den Hilfsantrag um je nach Belastung des Beschwerdegerichts ge-
raume Zeit hinausgezogert und der Anmelderin - bei Beschwerde gegen den
Hauptantrag - zudem die zeitnahe, von dem Ausgang der Beschwerde unab-

hangige Patenterteilung geman Hilfsantrag (reformatio in peius) verwehrt wird.

Die Zuruckverweisung der Anmeldung liegt im Ermessen des Beschwerdege-
richts. Der festgestellte wesentliche Verfahrensmangel hat die Zurickverweisung
der Sache nicht zwingend zur Folge (vgl. BGH GRUR 1977, 209 - Tampon). Mal3-
geblich ist in vorliegendem Fall, dass das Beschwerdegericht aufgrund des ihm
vorliegenden Materials zu einer Sachentscheidung in der Lage ist und eine Zu-
rickverweisung den Abschluss des Verfahrens unter Umsténden erheblich verzo-
gern kdnnte (vgl. Benkard 10. Aufl. 8 79 Rdn. 26).

Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Lange
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