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In der Beschwerdesache
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Dipl.-Phys. Dr. Mller, Dipl.-Ing. Veit und Heimen
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05.11



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurlickgewiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 198 82 943 T1 ist aus der internatio-
nalen Anmeldung PCT/US98/27909 (verdffentlicht als WO 99/33956 Al) hervorge-
gangen, welche am 31. Dezember 1998 unter Inanspruchnahme der Priorita-
ten US09/001394 vom  31. Dezember 1997 und  US09/015454  vom
29. Januar 1998 mit der Bezeichnung ,Sex-specific insemination of mammals with
low number of sperm cells“ angemeldet wurde. In deutscher Ubersetzung wurde
die Anmeldung am 1. Februar 2001 mit der Bezeichnung ,Geschlechtsspezifische
Befruchtung von Saugetieren mit einer geringen Anzahl von Spermazellen® verof-
fentlicht.

Im Prifungsverfahren sind die Druckschriften

D1 DE 69028526 T2

D2 US5 135759

D3 Johnson, L. A. et. al.: “Sex preselection in rabbits: live births
from X and Y sperm separated by DNA and cell sorting”, Bio-
logy of Reproduction 41, 199-203 (1989)

D4 Seidel, G. E. Jr. et. al., “Uterine horn insemination of heifers
with very low numbers of nonfrozen and sexed spermato-
zoa”, Theriogenology, Vol. 48, No. 8, 1255-1264 (Dec. 1997)

D5 WO 96/12171 A2

D6 US4 362 246

D7 US 4999 283



D8 Hawk, H. W. et. al., « Fertilization rates in superovulating
cows after deposition of semen on the infundibulum, near the
uterotubal junction or after insemination with high numbers of
sperm » Theriogenology, Vol. 29, No.5, 1131-1142 (May
1988)

D9 K. L. Macmillan and A. M. Day, « Prostaglandin F 2a a ferti-
lity drug in dairy cattle ? » Theriogenology, Vol. 18, No. 3,
245-253 (Sept. 1982)

in Betracht gezogen worden.

In der Anmeldung sind u. a. noch folgende Druckschriften genannt:

L6 “Production of Lambs by Low Dose Intrauterine Insemination
With Flow Cytometrically Sorted and Unsorted Semen,”,
D.G. Cran et. al., Theriogenology, Vol. 47, No. 1, 1. January
1997, Page 267,

L8 “Effects of Egg Yolk-Citrate and Milk Extenders on Chromatin
Structure and Viability of Cryopreserved Bull Sperm”,
D.S. Karabinus et. al., Journal of Dairy Science, Vol. 74,
No. 11, 1991, Pages 3836-3848;

L11 ,Gender Preselection in Mammals: An Overview",
L. A. Johnson, Dtsch. tierarztl. Wschr. 103, Heft 8/9,
August/September 1996, Seiten 288-291.

Die Prufungsstelle fur Klasse A 61 D hat mit Beschluss vom 19. Dezember 2007
die Anmeldung zurickgewiesen. Dem Beschluss lagen die mit Eingabe vom
6. Februar 2007 eingereichten Anspriche 1-41 zugrunde. Zur Begrindung ist in
dem Beschluss ausgefuhrt, dass das Verfahren gemaf Anspruch 1 in Anbetracht
der Druckschrift D1 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe. Eine erneute

Anhdrung wurde mit der Begrindung abgelehnt, dass eine Anhoérung bereits



durchgefuhrt worden war und die Anmelderin auch anschlie3end ausreichend Ge-
legenheit zur Stellungnahme hatte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die in der mindlichen Ver-

handlung vom 11. Dezember 2014 beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse A61 D vom
19. Dezember 2007 aufzuheben, und das Patent gemald Patent-
ansprichen 1-6 nach Hauptantrag gemal in der mundlichen Ver-
handlung Uberreichten Fassung und daran angepasste Beschrei-

bung zu erteilen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet danach gegliedert:

MO Verfahren zur Herstellung einer kiinstlichen nach Geschlecht
sortierten Befruchtungsprobe eines nicht-menschlichen Sau-
getiers, das die folgenden Schritte umfasst:

M1 a) Sammeln von Rinderspermienzellen;

M2a b) Sortieren dieser Spermazellen nach ihrem Geschlecht mit
Hilfe von FluRzytometrie und

M2b mit einer Hullflissigkeit, die Citrat enthalt und

M3 c¢) Sammeln der Rinderspermazellen mit der gewlnschten
Geschlechtscharakteristik, wobei die Sammelflissigkeit eine
Citrat-Sammelfliissigkeit ist, die etwa 6 % Eidotter vor dem

Beginn des Sammelschrittes enthalt.

Wegen der rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 6 wird auf den Akteninhalt ver-

wiesen.



1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig; sie hat aber keinen Erfolg, da
sich das Verfahren nach Patentanspruch 1 fur den Fachmann aus dem Stand der
Technik in naheliegender Weise ergibt. Dabei kann dahinstehen ob der geltende
Patentanspruch 1 gegentber den urspriinglichen Unterlagen unzuldssig erweitert

ist.

2. Die Anmeldung betrifft gemaR der Beschreibung (vgl. Offenlegungsschrift,
S. 1, Abschnitt ,I. Technisches Gebiet®) die Geschlechtsauswahl des Nachwuch-

ses von Saugetieren anhand niedrig dosierter kinstlicher Befruchtung.

In der Beschreibung ist weiter ausgefuhrt, dass die Trennung von X- und Y-chro-
mosomhaltigen Spermien mit Hilfe der Flusszytometrietechnik erfolgen kann (S. 2
letzt. Abs.). Diese Technik konnte durch die Verwendung von Hochgeschwindig-
keitsflusszytometern weiter verbessert werden. Da Spermien zeitkritische Zellen
sind, welche ihre Effektivitat verlieren, je langer sie ungenutzt bleiben, und die Sor-
tierungsgeschwindigkeit bei der industriellen Anwendung eine hohe kommerzielle
Bedeutung hat, werden jedoch immer kiirzere Sortierungszeiten gewinscht (S. 3
erst. Abs.). Weiterhin ist gewiinscht den Prozess der Sortierung zu vereinfachen
und ihn mdoglichst effizient und so robust wie moéglich zu machen (S. 3. letzt. Abs.
bis S. 4 erst. Abs.). Da Spermien extrem empfindliche Zellen sind, besteht weiter-
hin das Problem, dass sie durch den Sortierprozess mittels Flusszytometrie so be-
ansprucht werden, dass sie im Befruchtungsprozess nicht mehr optimal angewen-
det werden konnen (S. 4 erst. Abs.). Ein weiteres Problem ist das Erzielen einer
Befruchtung bei niedriger Dosierung der geschlechtsspezifischen Spermien, unbe-
achtlich der angewendeten Trennungstechnik (S. 4 letzt. Abs.). Ein weiteres Pro-
blem liegt darin, dass die kunstliche Befruchtung mit hohen Erfolgsraten ein Pro-
zess von statistischer Natur ist, bei dem eine Vielzahl von Faktoren zusammen-
spielen (S. 5 letzt. Abs.).



Mit der vorliegenden Erfindung sollen die Auswirkungen des Sortierens und die
Beanspruchung der Spermazellen minimiert werden (S. 6 letzt. Abs.).

Gemal3 Beschreibung ist eine Aufgabe der Erfindung, geschlechtsspezifische Be-
fruchtungen mit niedrigerer Dosierung in einer Weise zu erreichen, welche unter
realistischen kommerziellen Umstanden funktioniert. Eine Aufgabe ist auch, bes-
sere Sortierungen fir Substanzen wie Spermazellen zu erreichen. Ein damit zu-
sammenhangendes Ziel ist, den Einfluss, den die Sortierungsfunktion als solche
auf die Zellen oder andere empfindliche Gegenstande, welche sortiert werden
konnen, hat, zu minimieren. Fur eine FluRzytometrie-Sortierungstechnik ist ein
spezielles Ziel, den Einfluss, den die Hullflissigkeit auf die Zellen austbt, zu mini-
mieren und potentiell eine Hullflussigkeit bereitzustellen, die in positiver Weise den
Zellen bei der Verarbeitung der verschiedenen Beanspruchungen hilft (S. 8
zweit. Abs.).

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist, eine niedrig dosierte, sortierte Befruchtung
auf einem Niveau und mit Erfolgsraten zu erreichen, die mit denen von typischen
geschlechtsunspezifischen hochdosierten kinstlichen Befruchtungen vergleichbar
sind (S. 8 letzt. Abs.).

Zur Losung der vorstehend beschriebenen Probleme gibt die Anmeldung das Ver-
fahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 an.

Bei diesem Verfahren geht es um die geschlechtsspezifische Sortierung von Sper-
mazellen fur eine kunstliche Befruchtung von nicht-menschlichen S&ugetieren.

Zum Sortieren der Spermazellen wird ein sog. Flusszytometer verwendet.



Die Durchflusszytometrie beschreibt ein Messverfahren, das in der Biologie und in
der Medizin zur Anwendung kommt (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Durchflusszy-
tometrie). Es erlaubt die Analyse von Zellen, die in hohem Tempo einzeln an einer
elektrischen Spannung oder einem Lichtstrahl vorbei flieRen. Je nach Form, Struk-
tur und/oder Farbung der Zellen werden unterschiedliche Effekte erzeugt, aus de-
nen die Eigenschaften der Zelle abgeleitet werden kénnen. Das Prinzip der Unter-
suchung beruht auf der Emission von optischen Signalen seitens der Zelle, wenn
diese einen Laserstrahl passiert. Durch einen Hullstrom fokussiert, tritt die Probe
in den Mikrokanal einer hochprazisen Kivette aus Glas oder Quarz ein, sodass je-
de Zelle einzeln nacheinander durch den Messbereich eines Laserstrahls gefuhrt
wird. Das dabei entstehende Streulicht oder Fluoreszenzsignal wird von einem
Detektor ausgewertet. Das Ergebnis sind quantitative Informationen Utber jede ein-
zelne analysierte Zelle. Durch die Analyse einer gro3en Anzahl von Zellen inner-
halb eines sehr kurzen Zeitintervalls (>1000 Zellen/sec) sind schnell reprasentati-

ve Informationen Uber Zell-Populationen zu erhalten (vgl. a. a. O.).

Bei einer Form der Durchflusszytometrie werden fluoreszenz-markierte Zellen je
nach Farbung in unterschiedliche Reagenzgefalie sortiert. Entsprechende Gerate
werden als flow sorter (auf deutsch: Fluss-Sortierer) oder als FACS (= fluo-
rescence-activated cell sorting) bezeichnet (vgl. a. a. O.). Ein FACS-Gerat besitzt
neben den Fluoreszenzdetektoren zuséatzlich einen Vibrator zur Unterteilung des
Flissigkeitsstroms in kleine Tropfchen (hydrodynamische Fokussierung) und ei-
nen elektrostatischen Sortiermechanismus. Die Tropfchengrol3e ist so gewahlt,
dass nur wenig mehr als eine Zelle hineinpasst, was zu einer Vereinzelung fuhrt.
An der Elektrode des Sortiermechanismus wird der Tropfen bei einer zu sortieren-
den Zelle umgekehrt polarisiert und fallt durch ein elektrisches Feld in ein anderes
Gefal3 als nicht zu sortierende Zellen (vgl. a. a. O.). Die Durchflusszytometrie wird
u. a. in der Biotechnologie verwendet, z. B. um Spermazellen mit dem Ge-
schlechtschromosom X und solche mit dem Chromosom Y voneinander zu tren-

nen. Somit kann man das Geschlecht eines durch In-vitro-Fertilisation erzeugten



Embryos bestimmen, indem vor der In-vitro-Fertilisation die Spermien mit einem X

und einem Y-Chromosom getrennt werden (vgl. a. a. O.).

Der Aufbau eines Flusszytometersystems ist in Figur 1 der Anmeldung gezeigt:

: Spermazellquelle

: Dlse

. Hullflissigkeit

: Hullflussigkeitsquelle

: Dusendoffnung
: Oszillator

: Strom

: Tropfen
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. Zellsensorsystem

10: Sensor

11: Laserexciter
12: Sortierungs-/Unterscheidungssystem
13: elektrostatische Ablenkplatten

14: Sammler

19: Steuerung fur Oszillator

Die verschiedenen Langen des X-Chromosoms und des Y-Chromosoms verursa-
chen verschiedene Grade der Einfarbung der jeweiligen Spermazellen. Daher
kann durch die Bestimmung des Grades an Farbstoff zwischen X-tragenden und
Y-tragenden Spermien mit Hilfe ihrer unterschiedlichen Emissionsgrade unter-
schieden werden. Dies erfolgt mittels eines Zellsensorsystems 9, welches einen
Sensor 10 und einen Laserexciter 11 zur Anregung eines Farbstoffes in den Sper-
mazellen aufweist, und das den Grad der Einfarbung der Spermazellen registriert

(Offenlegungsschrift, S. 11 zweiter Abs.).



Das X-Chromosom enthélt mehr DNA als das Y-Chromosom. Da der Farbstoff an
die DNA gebunden wird, nimmt das X-Chromosom mehr Farbstoff auf und gibt bei
Laseranregung mehr Fluoreszenzlicht ab als das Y-Chromosom (vgl. D1, S.5
Z.13-22).

Die vom Sensor erhaltenen Signale werden einem Sortierungs- / Unterschei-
dungssystem 12 zugefihrt, welches jeden einzelnen Tropfen, je nachdem, ob die
gewinschte Zelle innerhalb dieses Tropfens existiert oder nicht, unterschiedlich
aufladen kann. Die elektrostatischen Ablenkungsplatten 13 lenken die aufgelade-
nen Tropfen 8 je nach Aufladung unterschiedlich ab, so dass diese in den entspre-
chenden Sammlern 14 landen (Offenlegungsschrift, S. 11 letzter Abs.). Bspw. wer-
den die X-tragenden Spermientropfen positiv aufgeladen und daher in die eine
Richtung abgelenkt, wahrend die Y-tragenden Spermientropfen negativ aufgela-
den und in die andere Richtung abgelenkt werden (Offenlegungsschrift, S. 12

erster Abs.).

Die Figur 2 der Anmeldung zeigt in vergroRerter Darstellung den Bereich des

freien Falls der Spermazellen durch das Flusszytometer:
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2: Duse
7: Strom
8: Tropfen

10: Sensor

11: Laserexciter
14: Sammler
15: Spermazelle

16: abgelenkte Tropfen

22l

FIG 2

Fur die kommerzielle Spermasortierung ist die Verwendung von Hochgeschwin-
digkeitsflusszytometern als Zellsortierer besonders wichtig. Bekannte Cytometer
arbeiten mit Oszillatorfrequenzen von groéf3er als 5 kHz und kénnen bis in den
50 kHz-Bereich betrieben werden. Damit sind Sortiergeschwindigkeitsraten von
mehr als 500 Sortierschritten pro Sekunde erreichbar. Bei der Hochgeschwindig-
keitssortierung sind die Zellen hohen Dricken ausgesetzt. Limitierender Faktor
sind die Beanspruchungsgrenzen der speziellen Zellen. Diese h&ngen vom Zelltyp
und der Vor- und Nachbehandlung der betreffenden Zellen ab (Offenlegungs-
schrift, S. 12 letzter Abs. und S. 13). Gemal3 der Anmeldung ist dazu die Hullflis-
sigkeit spezifisch ausgewahlt und auf die Vorsortierungszellflissigkeitsumgebung
bzw. Nachsortierungszellfliissigkeitsumgebung abgestimmt. Die Wahl der richtigen

Flissigkeitsumgebung, bspw. Zitrat fur Rinderspermien bzw. Hepes-Puffer fur
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Pferdespermien, beugt hohen Beanspruchungen der Zellen durch hohe Sortierge-
schwindigkeiten vor (S. 14 und S. 15 erster Abs.).

Damit die Spermazellen nicht geschadigt werden, ist es weiterhin notwendig, dass
die Sammelbehalter 14 (vgl. Figur 4) grof3 genug sind, insbesondere Uber eine
weite Offnung verfiigen, um ein Zusammenprallen der Zellen mit der Behalterwan-
dung zu vermeiden (S. 18 letzter Abs.). Die Sammlerflissigkeit sollte ausreichend

Nahrstoffe beinhalten. Bspw. fir Rindersperma 6 % Eidotterzytratlevel (S. 20).

Ein weiterer Aspekt der Anmeldung ist die Verwendung von niedrig dosierten Men-
gen von Sperma fur die kunstliche Befruchtung. Bei einer nattrlichen Befruchtung
sind Milliarden von Spermien beteiligt. Eine typische kinstliche Befruchtung wird
bspw. mit Millionen von Rinderspermien bzw. Hunderten von Millionen Pferdesper-
mien durchgefihrt. Mit niedriger Dosierung soll gemafl der Anmeldung gemeint
sein, dass weniger als die Halfte bzw. weniger als 10 % der Spermienanzahl fir
eine typische kinstliche Befruchtung verwendet wird (S. 23 letzter Abs.). Laut Be-
schreibung sind im Stand der Technik niedrige Dosierungen von etwa
300.000 Spermien pro 0,184 ml erreichbar (S. 26 vorletzter Abs.).

3. Zulassigkeit der geltenden Patentanspriiche

a) Patentanspruch 1

Der geltende Anspruch 1 ist aus dem urspringlichen Anspruch 1 hervorgegangen.

Im Merkmal MO ist der geltende Anspruch 1 nun nicht mehr wie der urspriingliche
Anspruch 1 auf ein ,Verfahren zur Herstellung eines Saugetiers mit vorherbe-
stimmten Geschlecht” gerichtet, sondern auf ein ,Verfahren zur Herstellung einer
kinstlichen nach Geschlecht sortierten Befruchtungsprobe eines nicht-menschli-
chen Saugetiers®. Die Einschrankung auf ein ,nicht-menschliches Saugetier” ist ur-

sprunglich offenbart (vgl. urspringlicher Anspruch 3: ... aus der Gruppe von Rin-
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dern und Pferden ...“) und somit zuléssig. Auch die Anderung im Merkmal MO, wo-
nach nun nicht mehr wie urspringlich im Anspruch 1 angegeben, ein Sdugetier mit
vorbestimmten Geschlecht mit dem beanspruchten Verfahren hergestellt werden
soll, sondern eine kunstliche nach Geschlecht sortierte Befruchtungsprobe, ist zu-
lassig. Hierzu wurden die Verfahrensschritte e und f des urspringlichen An-
spruchs 1, die sich auf die kunstliche Befruchtung beziehen, weggelassen. Dies ist
zulassig, da die Herstellung einer Befruchtungsprobe ein auch urspringlich offen-
barter Zwischenschritt (vgl. Anspruch 1, Verfahrensschritt d); S. 23 letzter Abs.)

auf dem Weg zur Herstellung eines Séugetierabkdmmlings ist.

Die Einschrankung im Merkmal M1 (Verfahrensschritt a) auf Rinderspermienzellen
ist im urspranglichen Anspruch 3 (,... ausgewahlt aus der Gruppe von Rindern ...%)
sowie in der urspringlichen Beschreibung (S. 8 zweiter Abs.: ... fur Rindersper-
mazellen, ...“; ab S. 30 letzter Abs. bis S. 32 vorletzter Abs.: ,Beispiel 1¢) offenbart.

Das Merkmal M2a (,Sortieren dieser Spermazellen nach ihrem Geschlecht mit Hil-
fe von FlulRzytometrie®) geht auf auf die Verfahrensschritte b und ¢ des urspringli-
chen Anspruchs 1 (= Sortieren dieser Spermazellen nach ihrem Geschlecht) sowie
auf die urspringliche Beschreibung (S. 7 letzter Abs.: ... Sortierung von Sperma-
zellen zur Bestimmung ihres Geschlechts durch die FluRzytometer-Trennungs-
technik ...“; S. 10 zweiter Absatz: ... mittels Gebrauch der Flulzytometrie ...“) zu-

rick.

Das Merkmal M2b (,... und mit einer Hullflissigkeit, die Citrat enthalt®) ist in der
ursprungliche Beschreibung (S. 14 Z. 9 [von unten] bis S. 15 zweiter Abs.: ,.... Zi-

trat-Konstanzen fur Rinderspermazellen ...“) offenbart.
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Das Merkmal M3 (Citrat-Sammelfliissigkeit mit 6 % Eidotter vor dem Beginn des
Sammelschrittes) schlie3lich ist im urspringliche Anspruch 23 (Schritt €) sowie in
der ursprungliche Beschreibung (S. 19 Z. 5 [von unten] bis S. 20 Z. 5 [von unten]:
,Daher existiert vor dem Beginn des Sortierungsprozesses die Sammlerflissigkeit

mit einem 6 % Eidottergehalt in der Zytratlosung ...“) offenbart.

Im geltenden Anspruch 1 wurde gegentber dem urspringlichen Anspruch 1 das
Teilmerkmal, wonach die Befruchtungsprobe eine geringe Anzahl von Spermien
im Vergleich zu einer Dosierung bei einer typischen kunstlichen Befruchtung ent-
halten soll (= niedrig dosierte Befruchtungsprobe; vgl. Verfahrensschritt d), wegge-
lassen. Da dieses Merkmal jedoch sowohl im urspringlichen Anspruchssatz (vgl.
bspw. die urspriinglichen Anspriiche 1, 48, 63, 72, 121, 137, 148, 157, 162, 174)
als auch in der urspringlichen Beschreibung (S. 7 zweiter und dritter Abs., S. 8
letzter Abs., S. 23 letzter Abs.) ein zentraler Aspekt der vorliegenden Anmeldung
ist, hat der Senat groRe Zweifel ob die Streichung dieses Merkmals nicht zu einer
unzulassigen Erweiterung des geltenden Anspruchs 1 fuhrt. Dies kann jedoch da-

hingestellt bleiben, da der geltende Anspruch 1 jedenfalls nicht patentfahig ist.

b) Unteranspriche 2-6

Die Unteranspriche 2 bis 4 grinden auf den urspringlichen Ansprichen 16, 17
und 20. Der Unteranspruch 5 ist auf Seite 18 letzter Abs. der urspringlichen Be-
schreibung offenbart. Der Unteranspruch 6 grindet auf dem urspringlichen An-

spruch 29.
4. Patentfahigkeit der geltenden Patentansprtiche
Als hier zustandigen Fachmann sieht der Senat einen Zellbiologen mit Universi-

tatsabschluss und beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet der Flusszytometrie, wie

auch der Vertreter der Anmelderin zutreffend ausgefihrt hat.
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a) Das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist dem Fachmann
aus der Zusammenschau der Druckschriften D4 und L8 nahegelegt.

Aus der D4 ist ein Verfahren zur Herstellung einer kinstlichen nach Geschlecht
sortierten Befruchtungsprobe eines nicht-menschlichen Saugetiers bekannt (vgl.
S. 1257 und 1258, Abschnitt ,Experiment 2: Flow Cytometrically Sorted Sperm®; =
Merkmal M0O) bekannt, bei dem Rinderspermienzellen gesammelt werden (S. 1257
vorletzter und letzter Abs.: ,Semen from 7 Holsten bulls ... and 1 Angus bull ... was
used in Experiment 2%, ,Semen was collected via artificial vagina, ...“; = Merk-
mal M1) und mit Hilfe von Flusszytometrie nach ihrem Geschlecht sortiert werden
(S. 1257 vorletzter Abs: ,.... spermatozoa were sorted based on the DNA content of
the X- and Y- chromosome ...“, S. 1258 erster Abs.: ,The sperm cells were sorted
based on their DNA content using a modified Epics V/750 series flow cytome-
ter/cell sorter ...“; = Merkmal M2a). Die gesammelten Rinderspermienzellen wer-
den vor dem Sortieren mit einer Flissigkeit verdinnt, die Hepes-Puffer enthalt
(S. 1257 letzter Abs.: ,Semen was ..., diluted 1:4 in a Hepes-buffered diluent ...%).
Nach dem Anfarben (S. 1258 erster Abs.: ,Hoechst 33342 (7.12 uM) was added
...) und Durchlaufen des Flusszytometers werden die nach Geschlecht sortierten
Spermienzellen in R6hrchen aufgefangen, die eine Sammelfliissigkeit mit 20 % Ei-
gelb enthalten (S. 1258 erster Abs.: ,... microcentrifuge tubes ... containing 100 pl
of Test-yolk (20 %) extender ...%).

Der Fachmann kennt auch die Druckschrift L8 in der verschiedene Flussigkeiten
auf ihre Geeignetheit zur Verdinnung von Spermaproben von Rindern untersucht
und miteinander verglichen werden (vgl. S. 3836, Abschnitt ,ABSTRACT": ,Semen
from four Holstein bulls was evaluated to compare effects of four extender treat-
ments on postthaw semen quality”). Zwar werden die Spermienzellen in der L8
nach der Verdinnung eingefroren (S. 3837, Abschnitt: ,Extender Treatments®:
,Extended semen was packaged in straws and frozen after 4 h of equilibration at
5°C"). Der Fachmann, der auf der Suche nach einer moglichst gut geeigneten Ver-

dunnungsflussigkeit fir Rinderspermienzellen ist, wird aber auch Verdinnungs-
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flussigkeiten in Betracht ziehen, die zum Einfrieren von Spermazellen geeignet
sind. Denn der Einfrierprozess stellt ebenso wie der Sortierprozess mittels eines
Flusszytometers eine grof3e mechanische Belastung flr die Spermienzellen dar,
wobei die Verdunnungsflissigkeit die Spermazellen vor dieser Belastung mdg-
lichst gut schitzen soll. In der L8 ist angegeben, dass mit einer Verdiinnungsflis-
sigkeit, die Eigelb und Citrat enthalt, die besten Ergebnisse erzielt werden (ab
S. 3846, rechte Spalte, Abschnitt ,CONCLUSIONS®: ,The results of this initial stu-
dy show that ... in demonstrating the potential benefit of extender containing egg
yolk-citrate ...“). Der Fachmann wird diese Citrat enthaltende Verduinnungsflissig-
keit daher auch bei dem in der D4 angegebenen Verfahren zum Sortieren von Rin-
derspermienzellen mittels Flusszytometrie in Betracht ziehen. Da dieser Verdin-
nungsflissigkeit vor dem Sortierprozess lediglich noch ein Farbstoff
(Hoechst 33342; vgl. S. 1258 erster Abs.) zugegeben wird, stellt diese dann auch
die Hullflussigkeit fur das Sortieren der Spermienzellen dar [= Merkmal M2b]. Der
Fachmann wird im Rahmen orientierender Versuche diese in der L8 als am geeig-
netsten bewertete Citrat und Eigelb enthaltende Verdinnungsflissigkeit (vgl.
S. 3837, rechte Spalte, Abschnitt ,Extender Treatments®: ,... 20 % (vol/vol) egg
yolk in 2.9 % (wt/vol) sodium citrate dihydrate (egg yolk-citrate)) auch fir das Sam-
meln der nach Geschlecht sortierten Spermazellen verwenden. Das Vorsehen von
6 % Eidotter in dieser Flussigkeit anstatt wie in der L8 angegeben 20 % Eidotter
ist eine rein fachméannische MalRnahme. Denn der Fachmann wird Versuche zum
Auffinden des optimalen Eidottergehalts durchfiihren und dabei im Rahmen dieser
Versuche selbstverstandlich auch einen Eidottergehalt von 6 % vor dem Beginn
des Sammelschrittes in Betracht ziehen [= Merkmal M3].

Damit ist der Fachmann aber bereits in naheliegender Weise beim Verfahren des
Patentanspruchs 1 angelangt.

b) Da der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht patentfahig ist,
fallen aufgrund der Antragsbindung notwendigerweise auch die jeweils auf den
Patentanspruch 1 direkt bzw. indirekt riickbezogenen Unteranspriche 2 bis 6 (vgl.
BGH GRUR 1997, 120 ff. - elektrisches Speicherheizgerat).
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens aus-
dricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Ver-
fahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. Haul3ler Dr. M. Muller Veit Heimen
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