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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 019 232.5

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 25. Oktober 2012 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richterin Schwarz-Angele, der Richterin
Zettler und des Richters Dr. Lange

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Der Beschluss des Patentamts wird aufgehoben.

2. Das Patent DE 10 2010 019 232 wird erteilt.
Bezeichnung des Patents: Kondensatvermeidungshaube
Patentansprtiche: 1 bis 14, Uberreicht in der mundlichen
Verhandlung,
Beschreibung: Seite 1 bis 6, Uberreicht in der mindlichen
Verhandlung,
Zeichnungen: wie urspringlich offenbart.

3. Die Beschwerdegebihr wird zurtickbezahlt.

Grinde

Die Patentanmeldung 10 2010 019 232.5 wurde am 3. Mai 2010 mit der Bezeich-

nung
“Kondensatvermeidungshaube*

beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung ist am

3. November 2011 erfolgt. Patentanspruch 1 der Offenlegungsschrift lautet:

1. Vorrichtung zum Erwdrmen insbesondere von
Laborgefali-Inhalten, mit
- einem Basisgerat mit einem Basisgehause und mit
- giner Aufnahmevorrichtung, die zum Aufnehmen
von mindestens einem Gefalt auf dem Basisgerat an-
geordnet ist, und mit



- einer Temperiervormrichtung, die darauf eingerichtet
ist, in der Aufnahmevorrichtung aufgenommene Ge-
fake zu temperieren, und die eine abnehmbare Kon-
densatvermeidungshaube aufweist, die gemeinsam
mit Wandungen des Basisgehauses einen Raum um
die Aufnahmevorrichtung umschlielit,

dadurch gekennzeichnet, dass die Haube vom Ba-
sisgehause vollstandig trennbar ist und ein Heizele-
ment aufweist, das sich mittels verfederter Kontak-
te mit dem Basisgerat in elekirische Leitungsverbin-
dung bringen I3sst.

Im einzigen Prifungsbescheid hat die Prifungsstelle fir BO1L dazu ausgefihrt,
dass die Energietbertragung vom Basiselement zur Heizhaube mittels verfederter
Kontakte bislang nicht nachgewiesen werden konnte. Dabei wurden die folgenden
recherchierten Druckschriften bertcksichtigt:

D1 US 2004/0 112 969 Al
D2 US 7169 355B1

D3 US 2007/0 113 880 Al
D4 AT 394 323 B

D5 DE 196 46 116 Al

D6 EP 1013342 A2.

Formal ist u. a. beanstandet worden, dass die Beschreibung Seite 3 oben im Wi-
derspruch zum Anspruch 1 stehe. Die entsprechenden Zeilen 1 bis 3/4 waren zu
streichen. AuRerdem sei nicht ersichtlich, dass derart ausgebildete Vorrichtungen

fur den Fachmann ausreichend offenbart seien.

Die Anmelderin hat zu den beanstandeten Mangeln Stellung genommen und mit
Schriftsatz vom 8. Dezember 2010 geénderte Patentanspriche 1 bis 17 einge-

reicht. Insbesondere hat sie beztiglich der beanstandeten Seite 3 Zn. 1 bis 3/4 der



Anmeldeunterlagen, gemall dem das Merkmal “verfederter Kontakt* auch die
kontaktlose Anbindung des Heizelementes umfasst, darauf hingewiesen, dass
diese Zeilen nicht im Widerspruch mit dem Anspruch 1 standen, da explizit offen-
bart werde, dass auch die kontaktlose elektrische Anbindung und Energieubertra-
gung von dem erfindungsgemalf3en Merkmal umfasst sein soll. Fir den Fachmann
sei eine solche kontaktlose Energielbertragung auf der Beschreibungsseite 3,
Zeilen 1-8 ausreichend offenbart. Durch die aufgefiihrten Hinweise auf eine induk-
tive Kopplung, wie sie bei elektrischen Zahnbirsten jedermann bekannt sei, sei
die alternative Ausfuhrungsform ausreichend fur den Fachmann offenbart. Die Er-
findung sei deshalb auch in dieser alternativen Ausfihrungsform offenbart und

ausfuhrbar.

Daraufhin hat die Prifungsstelle fir Klasse BO1L die Anmeldung mit Beschluss
vom 3. Januar 2011 zurickgewiesen. Dem Beschluss liegen die mit Schriftsatz
vom 8. Dezember 2010 eingereichten Patentanspriiche 1 bis 17 zugrunde. Davon

hat Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zum Erwérmen insbesondere von Laborgefalk-lnhaltan, mit
- einem Basisgerat mit einem Basisgehause 2 und mit

- einer Aufnahmevorrichtung, die zum Aufnehmen von mindestens einem Gefal

auf dem Basisgerat angeordnet ist, mit

- mit einer beheizbaren Kondensatvermeidungshaube 10, die vom Basisgehiuse

2 vollsténdig trennbar Ist, und mit

- einer Temperiervorrichtung, die darauf eingerichtet ist, in der Aufnahmevorrich-
tung aufgenommene Gefdle zu temperieren, und die eine abnehmbare Kon-
densatvermeidungshaube aufweist, die gemeinsam mit Wandungen des Basis-

gehéuses einen Raum um die Aufnahmevorrichtung umschlielt

dadurch gekennzeichnet, dass die Haube 10 ein Heizelement aufweist, das sich
mittels verfederter Kontakte 14 mit den Gegenkontakt 26 des Basisgerats in elektri-
sche Leitungsverbindung bringen ldsst,



Die Zurickweisung der Patentanmeldung wurde damit begriindet, dass die An-
melderin der Aufforderung der Prifungsstelle, den entsprechenden Satz in der Be-
schreibung auf Seite 3 oben zu streichen, nicht nachgekommen sei. Die Be-
schreibung stehe somit noch immer im Widerspruch zu Anspruch 1 und umfasse

Ausfuhrungsformen, welche nicht unter den Anspruch 1 fallen.

Gegen diesen Zuruckweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Anmel-

derin.

Zur Vorbereitung der mindlichen Verhandlung wurde der Anmelderin zusatzlicher
Stand der Technik in Form der WO 1998/20965 Al (D7) zur Kenntnis gebracht.

In der mundlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2012 stellt die Anmelderin den

Antrag,

- den Beschluss des Patentamts aufzuheben,
und das Patent auf der Grundlage der Patentansprtiche 1 bis
14, Uberreicht in der mindlichen Verhandlung, zu erteilen,
Beschreibung: Seite 1 bis 6, Uberreicht in der mindlichen
Verhandlung,

Zeichnungen: wie ursprtinglich offenbart.

Patentanspruch 1 und nebengeordneter Patentanspruch 9 haben nunmehr fol-

genden Wortlaut:



1. Vomrichtung zum Erwérmen von LaborgefaR-Inhalten, mit

- einem Basisgerat mit einem Basisgehause & und mit

- einer Aufnahmevorrichtung, die zum Aufnehmen von mindestens einem Gefan
auf dem Basisgerat angeordnet ist, mit

- einer beheizbaren Kondensatvermeidungshaube i!‘/dla viom Eiasisgahéusskf
volistindig trennbar ist, und mit

- einer Temperiervorrichtung, die darauf eingerichtet ist, in der Aufnahmevorrich-
tung aufgenommene GefaBe zu temperieren, und die die abnehmbare Konden-
mwermmdungshauba)@uhmst die gemeinsam mit Wandungen des Basis-
gehauses’Z einen Raum um die Aufnahmevorrichtung umschlieft,

- dadurch gekennzeichnet, dass die Haube,.ﬁ{em Heizelemant aufweist, das
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Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Die zulassige Beschwerde ist begriindet, denn die Anmeldung erfillt mit den
nunmehr vorliegenden Unterlagen gemalR einzigem Antrag die Voraussetzungen

fur die Erteilung eines Patents.

2. Bezlglich ausreichender Offenbarung der Gegenstdnde der geltenden
Patentanspriche 1 bis 14 bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale aus den
ursprunglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen sind (vgl. BGH Mitt. 2012 (7-
8), 344 - Antriebseinheit fur Trommelwaschmaschinen). So findet Patentan-
spruch 1 seine Grundlage in den Ansprichen 1, 3 und 4 i. V. m. Seite 5 Zn. 18 bis
21 und Figur 1 der ursprunglichen Unterlagen. Der nebengeordnete Patentan-
spruch 9 lasst sich aus den ursprtinglichen Anspriichen 11, 12, 1 und 3 herleiten.
Die Unteransprtiche 2 bis 8 und 10 bis 14 entsprechen den urspringlichen Unter-
anspruchen 2, 5 bis 10 und 13 bis 17.

3. Als zustandiger Fachmann ist hier ein Diplomingenieur der Fachrichtung
Verfahrenstechnik/Maschinenbau anzusehen, der tber Kenntnisse der Elektro-
technik und Physik, insbesondere der Energietbertragung verfigt. Dieser ist mit
der Entwicklung und Verbesserung von Laborgeraten betraut und hat auf diesem
Gebiet grol3e Erfahrung gesammelt.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist patentfahig. Insbesondere ist die-
ser gewerblich anwendbare Gegenstand gegeniiber dem in Betracht gezogenen

Stand der Technik neu und beruht auch auf erfinderischer Tatigkeit.

a. Die Neuheit des beanspruchten Vorrichtung zum Erwarmen von LaborgefaR-

Inhalten ist anzuerkennen, da keine der aufgegriffenen Druckschriften D1 bis D7



eine Vorrichtung mit sdmtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 offenbart, wie
sich im Einzelnen auch aus den nachfolgenden Ausfuhrungen zur erfinderischen

Tatigkeit ergibt.

b. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht gegeniber dem in Betracht

gezogenen Stand der Technik auf einer erfinderischen Tatigkeit.

aa) Die Anmeldung betrifft eine Vorrichtung zum Erwérmen von Laborgefal3-Inhal-
ten, mit einem Basisgerat mit einem Basisgehause und mit einer Aufnahmevor-
richtung, die zum Aufnehmen von mindestens einem Gefal3 auf dem Basisgerat
angeordnet ist, mit einer beheizbaren Kondensatvermeidungshaube, die vom Ba-
sisgerat vollstandig trennbar ist und die eine Temperiervorrichtung aufweist (vgl.

geltender Patentanspruch 1).

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kondensatvermeidungshaube fur
eine Vorrichtung zum Temperieren von Laborgefal3-Inhalten besser handhabbar zu
machen (vgl. die Anmeldeunterlagen S. 1 Zn. 31 bis 33).

bb) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 zur Lésung der Aufgabe betrifft eine

1  Vorrichtung zum Erwarmen von Laborgefaf3-Inhalten, mit
einem Basisgerat mit einem Basisgehause,

3 einer Aufnahmevorrichtung, die zum Aufnehmen von mindestens einem
Gefal3 auf dem Basisgerat angeordnet ist,

4  einer beheizbaren Kondensatvermeidungshaube,

4.1 die vom Basisgehéause vollstandig trennbar ist,

5 einer Temperiervorrichtung, die darauf eingerichtet ist, in der
Aufnahmevorrichtung aufgenommene Gefalde zu temperieren, und die
die abnehmbare Kondensatvermeidungshaube aufweist, die gemeinsam
mit Wandungen des Basisgehduses einen Raum um die Aufnahmevor-

richtung umschliel3t;



die Haube weist ein Heizelement auf, das sich mittels verfederter Kon-
takte mit Gegenkontakten des Basisgerats in elektrische Leitungsver-
bindung bringen lasst;

die Haube weist Positionierelemente auf, die die Position der Haube auf dem
Basisgerat in horizontaler Richtung formschlissig festlegen,

und die Federkontakte sind an einem der Positionierelemente angeordnet.

Der nebengeordnete Patentanspruch 9 betrifft eine

4*

4.1*
6*

7*

8*

Kondensatvermeidungshaube fir ein Basisgerat nach einem der
vorhergehenden Anspriche;

die Haube ist ein separates Bauteil;

die Haube weist ein Heizelement und Federkontakte auf, die in elektri-
scher Leitungsverbindung miteinander stehen und die eingerichtet sind,
sich in elektrische Leitungsverbindung mit dem Basisgerat bringen zu
lassen;

die Haube weist Positionierelemente auf, die eingerichtet sind die Posi-
tion der Haube auf dem Basisgerat in horizontaler Richtung formschlis-
sig festzulegen,;

an einem von den Positionierelementen sind die Federkontakte

angeordnet.

cc) Die Druckschrift DE 196 46 116 Al D5 betrifft einen Temperierblock fur Labor-

thermostaten, mit einer Aufnahmeseite mit Aufnahmen in Form von Vertiefungen

zur grof3flachig kontaktierenden Aufnahme der gefillten unteren Bereiche von mit

Probeflissigkeit gefillten Behaltern und mit wenigstens einer mit dem Temperier-

block kontaktierten Temperiereinrichtung (vgl. D5 Anspruch 1).

Dabei soll die Aufgabe geldst werden, einen Temperierblock der gattungsgema-

Ren Art zu schaffen, der fir unterschiedliche Gefalde eine schnelle Einstellung der

optimale Temperaturverteilung gewahrleistet (vgl. D5 Sp. 1 Zn. 32 bis 35). Die L0-
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sung besteht darin, dass zwei Arten von Aufnahmen flr zwei unterschiedliche
Gefal3arten vorgesehen sind (vgl. D5 Sp. 1 Zn. 38 bis 40).

Figuren 1 und 2 der D5 zeigen einen Laborthermostaten, der insbesondere fir
PCR geeignet ist. Probeflissigkeiten z. B. Reaktionsgemische sollen nacheinan-

der auf unterschiedliche Temperaturen gebracht werden (Merkmale 1 u 2). Dazu

sind die Probeflissigkeiten in Behéltern 1 vorgesehen, die im dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiel als handelstbliche ReaktionsgefaRe aus dinnwandigem Plas-
tikmaterial ausgebildet sind (vgl. D5 Sp. 3 Zn. 53 bis 59). Der

i ‘
1 T
Fig. 2 %

dargestellte Laborthermostat weist ein umschlielRendes Gehause 4, 4‘ auf, in des-
sen Oberseite ein Halter 5 zum Halten von Gefal3en 1 vorgesehen ist (Merkmal 3)
(vgl. D5 Sp. 4 Zn. 60 bis 63). Uber dem Halter 5 ist eine abdeckende Deckelplatte
12 angeordnet, die auf die elastischen Deckel der Behalter 1 drickt. Zu Zwecken
der sicheren Temperierung der Probeflissigkeiten in den Behaltern 1 und zum
Vermeiden von Kondensation an den Deckeln der Behalter ist die Deckelplatte 12
mit einer ihr anliegenden Temperiereinrichtung 13, beispielsweise einem Peltie-
relement mit Anschlussleitern 14 auf geeignete Temperatur gebracht (Merkmal 4)
(vgl. D5 Sp. 4 Zn. 14 bis 23). Zusatzlich sind l6sbare Verriegelungen 29, vorgese-
hen, die die Deckelplatte 12 in der dargestellten Lage sichern (Merkmale 4.1 u 5)
(vgl. D5 Sp. 5 Zn. 63 his 66).

Nicht offenbart ist in D5, dass die Haube ein Heizelement aufweist, das sich mittels
verfederter Kontakte mit Gegenkontakten des Basisgerats in elektrische Leitungs-
verbindung bringen lasst (Merkmal 6), dass die Haube Positionierelemente aufweist,
die die Position der Haube auf dem Basisgerét in horizontaler Richtung formschlissig
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festlegen (Merkmal 7), und dass die Federkontakte an einem der Positionierelemente
angeordnet sind (Merkmal 8).

Hinweise auf diese Merkmale, oder Anregungen darauf sind aus der D5 nicht zu entneh-
men. Der Fachmann hatte auch keinen Anlass sich in dieser Hinsicht Gedanken zu ma-
chen, da die D5 sich nicht mit der besseren Handhabung der Kondensatvermei-
dungshaube befasst, sondern mit der Gewahrleistung einer schnellen Einstellung
der optimalen Temperaturverteilung fur unterschiedliche GefalRe, was eine andere

Aufgabenstellung betrifft.

Die WO 1998/20965 Al (D7) betrifft ein Reaktionskammersystem, mit dem gleich-
zeitig mehrere flussige oder in Flussigkeit geloste, aggressive oder geféhrliche

Proben bearbeitet werden konnen (vgl. D7 S. 1 Abs. 1).

Die Druckschrift D7 offenbart dem Fachmann eine Reaktionskammer 1 (Merk-
male 1, 2, 3), die von oben durch eine Glasplatte 2 verschlossen und mit einer
Dichtung 3 abgedichtet sowie durch eine Mantelheizung 4 geheizt ist. Probenge-
fake 8 werden in einem Probenrack 9 positioniert und auf der Schuttelplatte 6
montiert. Aus Figur 1 ist ersichtlich, dass der Innenraum der Reaktionskammer
zusatzlich von oben mit einem Infrarotstrahler 5 geheizt werden kann (vgl. D7 S. 2
Abs. 2 und Figur 1).
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Die Druckschrift offenbart dem Fachmann demnach eine Vorrichtung zum Erwér-

men von LaborgefaR-Inhalten mit den Merkmalen 1 bis 3. Eine vollstéandig ab-

trennbare Glasplatte dient als Deckelhaube, wobei auf der Deckelhaube zusatzlich
Infrarotstrahler angebracht sein konnen (Merkmale 4, 4.1, 5). Weitere Angaben zu

der Glasplatte und den Infrarotstrahlern sind aus der D7 nicht zu entnehmen. In
der D7 ist dazu lediglich ausgefuhrt, dass Uber Anschliisse 10 u. a. elektrische
Leitungen in die Reaktionskammer 1 gefiihrt werden kénnten, Anschluss 10 in
Fig. 1 grob schematisch gezeigt sei und gemald dem Stand der Technik ausgebil-
det sei. Die Dichtung 3, die Glasplatte 2 sowie der Infrarotstrahler 5 wirden nicht
naher beschrieben, weil sie entsprechend dem einschlagigen Stand der Technik

ausgefuhrt seien.

Damit geht die Lehre der D7 bezuglich der Ausgestaltung der Kondensatvermei-

dungshaube nicht tUber die Lehre der D5 hinaus.

Die Druckschriften D1, D2, D3 und D4 und D6 liegen vom Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 weiter ab. Sie betreffen alle Vorrichtungen mit Deckeln, die nicht

abnehmbar ausgestaltet sind (kein Merkmal 4.1), so dass sich hier die Problematik

der einfachen, schnellen und gefahrlosen Positionierung der Kondensatvermei-
dungshaube nicht stellt.

Auch die Zusammenschau der Druckschriften D5 und D7 i. V. m. D1 bis D4 und
D6 kann nicht zu der Vorrichtung des Patentanspruchs 1 mit allen Merkmalen 1
bis 8 hinfuhren, womit der Gegenstand des Patenanspruchs 1 aus dem Stand der

Technik nicht nahegelegt ist.
Damit ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 9 mit den Merkmalen 4*,
4.1*, 6*, 7* und 8*, die inhaltlich den Merkmalen 4, 4.1, 6, 7,und 8 entsprechen,

aus keiner der entgegengehaltenen Druckschriften nahegelegt.

Die erfindungsgemalie Ldsung, einer Vorrichtung zum Erwéarmen von Laborgefafl3-
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Inhalten, mit einer beheizbaren Kondensatvermeidungshaube, die vom Basisge-
hause vollstandig trennbar ist, wobei die Haube ein Heizelement aufweist, das sich
mittels verfederter Kontakte mit Gegenkontakten des Basisgerats in elektrische
Leitungsverbindung bringen lasst, die Haube Positionierelemente aufweist, die die Po-
sition der Haube auf dem Basisgerat in horizontaler Richtung formschlissig festlegen,
und die Federkontakte an einem der Positionierelemente angeordnet sind ist nach obigen
Ausfiihrungen neu und auch nicht nahegelegt. Vielmehr begriindet gerade die einfa-
che Art der Lésung die erfinderische Tatigkeit beziglich des Gegenstandes des

Patentanspruchs 1.

In Verbindung mit dem Patentanspruch 1l und nebengeordnetem Patentan-
spruch 9 sind auch die darauf rickbezogenen Anspriche 2 bis 8 und 10 bis 14
gewahrbar, die vorteilhafte und nicht selbstverstandliche Ausgestaltungen des

Gegenstandes nach Patentanspruch 1 bzw. 9 betreffen.

Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das beantragte Patent zu

erteilen.

5. Der Beschwerdefuhrerin war die Beschwerdegebihr nach 8§ 80 Abs. 3 PatG
zuriick zu erstatten, denn die Prifungsstelle hat den Anspruch der Anmelderin auf
rechtliches Gehor verletzt (Art. 103 Abs. 1 GG).

Danach hat jeder Verfahrensbeteiligte Anspruch darauf, dass sein Vorbringen in
sachgerechter Weise zur Kenntnis genommen und rechtlich gewurdigt wird. Das
ist hier nicht geschehen. Die Anmelderin ist auf die im Prifungsbescheid des Pa-
tent- und Markenamts angefuihrten Mangel eingegangen und hat sie in gednderten
Patentanspriichen bertcksichtigt. Insbesondere ist sie auch auf das Merkmal
“verfederter Kontakt" eingegangen. Die Anmelderin konnte daher davon ausge-
hen, dass die Prifung fortgesetzt werden wirde. Die Prifungsstelle ist auf die
neuen Argumente der Anmelderin nicht eingegangen und hat hingegen die An-

meldung zuriickgewiesen.



-14 -

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr war nach billigem Ermessen anzuord-
nen, denn bei einer sachgerechten Entscheidung ware kein Zurickweisungsbe-
schluss ergangen und die Bezahlung der Beschwerdegebuhr hétte vermieden
werden konnen (Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 73 Rdn. 125).

Feuerlein Schwarz-Angele Richterin Zettler Lange
ist verstorben.

Feuerlein

pro



