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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 003 190.9-52

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 26. Méarz 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer und
Dr. Lange

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
3. Marz 2009 wird aufgehoben.

Das Verfahren wird zur weiteren Entscheidung an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die Anmelder
GmbH reichten am 4. Januar 2008 beim

schen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

.verfahren zum Nachweis von aktivem Schimmelpilzbefall in ver-
steckter Form durch Ermittlung ihrer typischen gasférmigen Stoff-

wechselprodukte mit Hilfe der lonenmobilitatsspektrometrie”

Deut

ein, die am 27. August 2009 in Form der DE 10 2008 003 190 Al offengelegt

wurde.

Mit Beschluss vom 3. Marz 2009 wies die Prufungsstelle fir Klasse G 01 N des

Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zuriick. Dem Beschluss lag

der einzige Patentanspruch in der urspringlich eingereichten Fassung folgenden

Wortlauts zugrunde:



1. Machweisverfahren, das den Schimmelpilzbe-
fall-Befall auch in verdeckter Form vor Ort zeitnah in
Minuten bis zu wenigen (max. 6) Stunden festzustel-
len gestattet, gekennzeichnet dadurch, dass
a) die typischen Marker fir Schimmelpilze, d. h. de-
ren Stoffwechselprodukte wie v. a. 1-Decanol, 3-Oc-
tanol, 1-Octen-3-ol, 3-Methyl-1-butancl, 2-Me-
thyl-1-propanol, 2-Pentanol, Ethanol, Methanol,
3-Octanon, 2-Heptanon, 2-Hexanon, Aceton, 2-Buta-
non, 2-Methytfuran, 3-Methylfuran, 2-Pentylfuran, Di-
methyldisulfid, einzeln und in ihren Kombinationen
gemessen werden,

b) ein tragbares lonenmobilititsspekirometer (IMS)
hoher Auflosung mit Machweisgrenzen im ppt-Be-
reich in den Verdachtsraumen die Analyse der Raum-
luft wor Ort vornimmt und netzunabhangig arbeitet,
o) ein IMS wie unter b} verwendet wird, das eine Iden-
tifizierung der im Spektrum unter 1) genannten Sub-
stanzen durchfihren, abspeichern und eine Auswer-
tung mit angepassten mathematischen und chemo-
metrischen Methoden, wie zum Beispiel einer Clus-
teranalyse zuflihren kann,

d} ein unter b) beschriebenes IMS mit einer Trenn-
sdule erganzt wird, die eine bessere Abtrennung der
relevanten Substanzen von relativ hohen Konzentra-
tionen von Lésungsmitteln aus Béden, Mdbeln etc.
ermoglicht, und damit Querempfindlichkeiten vermei-
det,

e) ein unter d) beschriebenes IMS mit Trennsaule
durch einen Photoionisationsdetektor (GC-PID) im
Analysengang erganzt wird, der viele im IMS unemp-
findlich registrierten Substanzen wie Alkohole, Aro-
maten, Phosphine etc, erfasst,

f) gin unter &) beschriebenes IMS + GC-PID einge-
setzt wird, dass um eine heizbare Anreicherungsein-
heit, die die Sammlung und Abgabe und Weiterlei-
tung zum IMS der VOUC als Stoffwechselprodukte der
Schimmelpilze ermaglicht, erganzt wird,

g} eine Klassifizierung des Grades der Schimmelpilz-
belastung ausgefihrt wird,

h) Spektren von Pilzstammen und MVOC in einer Re-
ferenzdatei abgelegt werden,

il Pilzstamme erkannt werden kdnnen,

|} eine Unterscheidung zwischen VOC anderer Quel-
len und MVOC aus Schimmelpilzen moglich ist,

k) eine ortsaufgeloste Messung von MVOC ausge-
flikrt wird,

[} zusatzlich eine Messung der Gasfeuchte ausge-
flhrt wird.



Die Zurickweisung der Patentanmeldung wurde mit mangelnder Offenbarung des
beanspruchten Verfahrens im Sinne mangelnder Ausfuhrbarkeit begriindet, nach-
dem im Erstbescheid vom 4. September 2008 auf die teilweise Widerspruchlich-
keit einzelner Verfahrensschritte zueinander sowie auf Unklarheiten betreffend die

Ausfuhrung einzelner Verfahrensschritte hingewiesen worden war.

Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit des Anmeldungsgegenstan-
des blieben in dem angefochtenen Beschluss unbeantwortet, nachdem in dem
Erstbescheid auf die einzige ermittelt Druckschrift DE 101 57 128 A1 ausgefihrt
worden war, dass der Nachweis luftgetragener bakterieller Kontamination mit IMS
bereits bekannt sei und sich die wesentlichen Merkmale deren Verfahrensschritte
a bis c demnach aus dieser Druckschrift ergeben.

Dagegen haben die Anmelder mit Schriftsatz vom 30. April 2009, eingegangen am
30. April 2009, Beschwerde eingelegt. Mit Schriftsatz vom 3. August 2009 haben
sie einen Satz von insgesamt 15 neu formulierten Anspriichen nebst Beschwerde-
begriindung eingereicht und beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben
und die Erteilung eines Patents auf der Basis dieser neuformulierten Anspruchs-
fassung zu beschlieRen. Hilfsweise beantragen sie die Gelegenheit einer Stel-

lungnahme, weiter hilfsweise eine mindliche Verhandlung.

Die neu formulierten Anspriche 1 bis 15 lauten wie folgt:

»L.  Verfahren zum Nachweis von Schimmelpilzen in Verdachts-
raumen von Gebauden durch Nachweis von durch Schimmelpilze
emittierten, mikrobiellen flichtigen organischen Stoffwechselpro-
dukten (MVOC), wobei

- vor Ort eine Probe einer Raumluft eines Verdachtsraums einem
tragbaren lonenmobilitatsspektrometer (IMS) mit Nachweisgren-
zen im ppt-Bereich zugefuhrt wird,



- im IMS die Raumluftprobe ionisiert wird, wobei die ionisierten
Luftspezies ihre Ladung zumindest teilweise an die gasférmigen
MVOC-Emissionen abgeben, die geladenen MVOC-Spezies ei-
nem elektrischen Feld ausgesetzt werden, in welchem sie mit un-
terschiedlichen Driftgeschwindigkeiten zu einem Detektor wan-
dern, der ein zeitaufgelostes Intensitatsspektrum ausgibt, das in
Abhangigkeit von der Driftzeit die Intensitat der geladenen MVOC-
Spezies angibt,

- eine Auswertung des zeitaufgeltsten Intensitatsspektrums mit
einer angepassten mathematischen oder chemometrischen Me-

thode zur Erkennung eines Schimmelpilzbefalls durchgefihrt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die MVOC 1-Decanol, 3-
Octanol, 1-Octen-ol, 3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-1-propanol, 2-
Pentanol, Ethanol, Methanol, 3-Octanon, 2-Heptanon, 2-Hexanon,
Aceton, 2-Butanon, 2-Methylfuran, 3-Methylfuran, 2-Pentylfuran,
Dimethyldisulfid einzeln oder Kombinationen von diesen umfas-

sen.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo-
bei eine ldentifizierung der MVOC im zeitaufgeldsten Intensitats-

spektrum durchgeflihrt und das Ergebnis abgespeichert wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, wo-
bei die Auswertung des zeitaufgelosten Intensitatsspektrums mit

einer Clusteranalyse durchgefuhrt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo-
bei die Auswertung unter Einbeziehung von in einer Referenzdatei
abgelegten Referenzspektren der Pilzstdmme und/oder Referenz-
spektren der MVOC durchgefuhrt wird.



6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, wo-
bei die Auswertung unter Einbeziehung von Referenzspektren von
einzelnen VOC anderer Quellen, VOC-Gemischen anderer Quel-

len und/oder von reiner Luft durchgefihrt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, wo-
bei das IMS eine Trennsaule aufweist, die eine Abtrennung der
MVOC von VOC anderer Quellen zur Vermeidung von Queremp-

findlichkeiten vornimmt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo-
bei das IMS ferner einen Photoionisationsdetektor (GC-PID) im
Analysengang aufweist, der registrierte IMS-unempfindliche Sub-

stanzen erfasst.

9. Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Photoionsisationsde-

tektor Alkohole, Aromaten, Phosphine erfasst.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei das IMS eine be-
heizbare Anreicherungseinheit aufweist, welche eine Sammlung
und Abgabe der MVOC und deren Weiterleitung zum IMS durch-
fuhrt.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo-
bei eine Klassifizierung des Grades der Schimmelpilzbelastung

ausgefuhrt wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo-

bei eine Erkennung von Pilzstammen erfolgt.



13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo-

bei eine ortsaufgeloste Messung der MVOC ausgefiuhrt wird.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo-

bei zusatzlich eine Messung der Gasfeuchte ausgefiihrt wird.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo-

bei ein netzunabhangig arbeitendes IMS verwendet wird.”

Nachdem die Anmelder mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2011 die Stellungnahme
des Senats angefragt hatten, wurde eine mundliche Verhandlung fir den
22. Mérz 2012 anberaumt.

Auf die weiteren telefonischen Anfragen vom 19. Januar 2012 und vom
20. Januar 2012 wurde den Anmeldern in einer Zwischenverfigung vom
23. Januar 2012 mitgeteilt, dass die Frage der Ausfuhrbarkeit im Zusammenhang
mit dem Wissen und Kénnen des einschlagigen Fachmanns, insbesondere hin-
sichtlich der Grundlagen von IMS und dessen Anwendbarkeit bei der Bestimmung
von VOC bzw. von MVOC sowie gegebenenfalls erforderlicher analytischer Hilfs-
mafl3nahmen, zu bewerten und dieses Fachwissen aber auch in die Bewertung

von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit einzubeziehen sei.

Des Weiteren stehe eine abschlieBende Ermittlung des einschlagigen Standes der
Technik im Hinblick auf die lediglich eine bisher ermittelte Druckschrift mdglicher-
weise noch aus, wobei eine kurze Recherche in 6ffentlich zugénglichen Daten-
sammlungen bereits zwei vorverotffentlichte Fachartikel ergeben haben, deren In-
halt zumindest die erfinderische Tatigkeit des beanspruchten Verfahrens sehr er-

heblich in Frage stelle.

Die Anmelder haben auf die Zwischenverfligung mit Schriftsatz vom 2. Marz 2012

mitgeteilt, dass sie nicht beabsichtigen, die anberaumte Verhandlung wahrzuneh-



men und auch keine geanderten Unterlagen einreichen werden. Sie beantragen

Entscheidung nach Aktenlage.

Auf die zulassige Beschwerde der Anmelder ist der angefochtene Beschluss auf-
zuheben und die Sache zur weiteren Prifung und Entscheidung an das Deutsche
Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen, weil die Ausfihrbarkeit des bean-
spruchten Verfahrens anzuerkennen ist und die Prufungsstelle zur Neuheit und
zur erfinderischen Tatigkeit noch nicht Stellung genommen hat (8 79 Abs. 3 Satz 1
Nr. 3 PatG).

1. Die neu formulierten Anspriiche 1 bis 15 lassen sich aus den urspriinglichen

Unterlagen herleiten, sodass die Offenbarung nicht zu beanstanden ist.

Im Einzelnen ergeben sich

- der neu formulierte Anspruch 1 aus den Teilen b und ¢ des urspriinglichen
Anspruchs i. V. m. d. urspriinglichen Beschreibung Seite 3 Absatze 3 bis 5,

- Anspruch 2 aus Teil a des urspriinglichen Anspruchs,

- Anspriche 3 und 4 aus Teil ¢ des urspriinglichen Anspruchs,

- Anspriche 5 und 6 aus Teil j des urspringlichen Anspruchs i. V. m. d. urspriing-

lichen

Beschreibung Seite 3 letzter Absatz,

- Anspruch 7 aus Teil d des urspriinglichen Anspruchs,

- Anspriuche 8 und 9 aus Teil e des urspringlichen Anspruchs,

- Anspruch 10 aus Teil f des urspriinglichen Anspruchs,

- Anspruch 11 aus Teil g des urspriinglichen Anspruchs,

- Anspruch 12 aus Teil i des urspringlichen Anspruchs,

- Anspruch 13 aus Teil k des urspringlichen Anspruchs,

- Anspruch 14 aus Teil | des urspringlichen Anspruchs,



- Anspruch 15 aus Teil b des urspriinglichen Anspruchs.

Nicht zu beanstanden ist auch die Aufstellung einer ganzlich neu formulierten An-
spruchsfassung mit gegentiber dem urspriinglichen einzigen Anspruch insgesamt
15 Anspriuchen, sofern diese, wie vorliegend der Fall, in ihrer Gesamtheit nicht

Uber die urspringlich offenbarte Lehre hinausgehen.

2. Was den Zuruckweisungsgrund der fehlenden Ausfihrbarkeit anbelangt, so
sind die im Erstbescheid der Prufungsstelle vom 4. September 2008 zu recht be-
mangelten Unklarheiten und Widersprichlichkeiten in der neu formulierten An-

spruchsfassung nicht mehr vorhanden.

Zwar ist das nunmehr beanspruchte Verfahren zum Nachweis von Schimmelpilzen
in Verdachtsraumen von Gebauden durch Nachweis von durch Schimmelpilze
emittierten mikrobiellen fliichtigen organischen Stoffwechselprodukten (MVOC)
insbesondere beziglich der zu detektierenden Stoffwechselprodukte und der po-
tentiell vorhandenen Schimmelpilze sehr weit gefasst. Jedoch sind nach Ansicht
des Senats die vom Bundesgerichtshof an die Ausfuhrbarkeit unter Einbeziehung
des Wissens und Kénnens eines Fachmanns gestellten Anforderungen (vgl. BGH
GRUR 2001, 813 - Taxol; BGH GRUR 2010, 916 - Klammernahtgerat) im Hinblick
auf vier Ausfuihrungsbeispiele (vgl. urspr Unterl Anl 2 Beisp 1 bis 4) sowie der be-
schreibungsgestitzten Erlauterung des IMS-Verfahrens unter Verweis auf die er-

forderlichen Referenzspektren (vgl. urspr Unterl Anl 1 u 3) erfallt.

3. Die Prufungsstelle hat Neuheit und erfinderische Téatigkeit in dem angefochte-
nen Beschluss dahinstehen lassen und dazu noch nicht, jedenfalls nicht umfas-

send gepruft.

In dem Erstbescheid vom 4. September 2008 hat die Prifungsstelle lediglich die
auf die selben Anmelder zuriickgehende DE 101 57 128 Al (1) als Stand der

Technik genannt und knapp abgehandelt, ohne allerdings darauf einzugehen,
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dass das darin beschriebene Verfahren den Nachweis bakterieller Sporen nach
deren pyrolytischem Aufschluss und Kapillartrennung der Pyrolyseprodukte be-
trifft. Im Gegensatz dazu wird beim anmeldungsgemafRen Verfahren zum Nach-
weis von Schimmelpilzen die Untersuchung der Raumluft per se und die Analyse

der darin vorhandenen MVOC aus Schimmelpilzen vorgenommen.

Es ist nicht ersichtlich, ob und inwieweit die Prifungsstelle diesen gegentber (1)
unterschiedlichen Sachverhalt Uberhaupt umfassend recherchiert hat.

Eine kurze Recherche seitens des Senats in 6ffentlich zuganglichen Datensamm-
lungen hat ergeben, dass die Anwendung von IMS zur Bestimmung von MVOC,
die aus dem Stoffwechsel von Schimmelpilzen herrithren und zu deren Typisie-
rung dienen kdénnen, bereits geraume Zeit vor dem Zeitrang der vorliegenden An-
meldung bekannt war (vgl. International Journal for lon Mobility Spectrometry
(IJIMS) 5 (2002) 3, 138-142; International Journal for lon Mobility Spectrometry
(13IMS) 6 (2003) 2, 53-58).

4. Zu dem Anmeldungsgegenstand in der neu formulierten Anspruchsfassung
hat die Prifungsstelle deshalb den Stand der Technik anzugeben und die Prifung
auf Neuheit und erfinderische Téatigkeit unter Einbeziehung der beiden senatsseitig

ermittelten, vorstehend genannten Druckschriften vorzunehmen.

Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und die Sache zur weiteren

Behandlung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemaf

8§ 79 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 3 PatG zuriickzuverweisen.

Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Lange

pro



