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betreffend das européische Patent 1 198 293
(DE 600 03 184)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 7. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter
Schramm, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer, den Richter Katker, den Richter
Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und den Richter Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 1 198 293 wird im Umfang der Pa-
tentanspriche 1 bis 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19 bis 22 mit Wirkung
fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig

erklart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 20. Juli 2000 beim Europdaischen
Patentamt in englischer Sprache angemeldeten und mit Wirkung fiir die Bundes-
republik Deutschland erteilten Patents 1 198 293 (Streitpatent), das die Prioritaten
der Anmeldungen US 145381 P vom 23.Juli1999 und US 619116 vom
19. Juli 2000 in Anspruch nimmt und vom Deutschen Patent- und Markenamt un-
ter der Nummer 600 03 184 gefiihrt wird. Das Streitpatent, das in der erteilten
Fassung und mit vier Hilfsantradgen verteidigt wird, tragt die Bezeichnung ,Two-
part microplate comprising thin-well insert and related fabrication® und umfasst in
der erteilten Fassung 22 Patentanspriche, deren Patentanspruch 1 wie folgt lau-

tet:



1. A thin-well microplate comprising:

a skirt and frame portion (11}, constructed of a
first material, having a top planar surface (15)
and a bottom (16), having a plurality of holes
(13) arranged in a first array pattern extending
through the top planar surface, and skirt walls
(17a-d) of equal depth extending from the top
planar surface to the bottom;

a well and deck portion (12), constructed of a
second material, joined with the top planar sur-
face (15) of the skirt and frame portion to form
a unitary plate;

a plurality of sample wells (14} integral with the
well and deck portion (12) arranged in the first
array pattern such that the plurality of sample
wells extend downwardly through the plurality
of holes (13) in the top planar surface of the skirt
and frame portion.

In der (offensichtlich mangelbehafteten) berichtigten deutschen Ubersetzung ge-
maf DE 600 03 184 T4 lautet der Patentanspruch 1:

1. Dinnwandige Mikroplatte, die aufweist:
ginen Rand- und Rahmenabschnitt (11), der aus ei-
nem ersten Material aufgebaut ist, der eine obere
ghene Oberfliche (15) und einen Boden (16) hat,
der mehrere Locher (13) hat, die in ginem ersten An-
ordnungsmuster angeordnet sind, das sich (ber die
obere ebene Oberflache erstreckt, und Randwande
(17a—d) von gleicher Tiefe, die sich von der oberen
ghenen Oberfliche zu dem Boden ersirecken,
ginen Wand- und Tragabschnitt (12), der aus einem
zweiten Material aufgebaut ist, der mit der oberen
ebenen Oberflache (15) des Rand- und Rahmenab-
schnittes verbunden ist, um eine einheaitliche Platte
auszubilden;
mehrere Abschnittswande (14), die einstiickig mit
dem Wand- und Tragabschnitt (12) sind, die in dem
ersten Anordnungsmuster angeordnet sind, so dass
mehrere der Abschnittswande sich abwarts durch die
mehreren Locher (13) in der oberen ebenen Oberfla-
che des Rand- und Rahmenabschnitts erstrecken,



Wegen des Wortlauts der mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 riickbe-
zogenen Patentanspriche 2 bis 12 und 15 bis 22 wird auf die Patentschrift
EP 1 198 293 B1 sowie auf die berichtigte Ubersetzung DE 600 03 184 T4 verwie-

sen.

Die Klagerin, die mit ihrer am 28. Mai 2015 eingereichten Nichtigkeitsklage das
Streitpatent im Umfang der Patentansprtiche 1 bis 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19 bis 22

angreift, macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend.

Gegen das Patent war bereits ein erstes Nichtigkeitsverfahren anhangig (Akten-
zeichen 3 Ni 45/10 (EP)), mit dem das Streitpatent ebenfalls im 0. g. Umfang so-
wie zusatzlich hinsichtlich der Patentanspriiche 13 und 14 und ebenfalls mit dem
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit angegriffen worden ist. Klager
des damaligen Verfahrens waren die R... GmbH und deren Geschaftsfuhrer
F...R...und R... R.... Die R... GmbH ist alleinige Gesellschafterin der

Klagerin des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens (A... GmbH). F... und

R... R... sind Geschaftsfuhrer sowohl der R... GmbH als auch der A...

GmbH und waren dies bereits zur Zeit der Einreichung der Nichtigkeitsklage im
Verfahren 3 Ni 45/10 (EP). Der Senat hat das Streitpatent mit Urteil vom
24. April 2012 im Umfang der Patentanspriiche 13 und 14 mit Wirkung fir das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart und die Klage im
Ubrigen abgewiesen. Die hiergegen eingelegte Berufung ist zuriickgenommen

worden.

Die Klagerin stttzt ihr Vorbringen auf folgende Dokumente:

D1 Original des Katalogs ,NUNC™Products, 1996 Catalog* der
Nalge Nunc International, Naperville, IL 60563-1796, S. 1-48

D2 US 5514 343 A

D3 Urteil des Bundesgerichtshofs vom 29. Juli2014 im

Verletzungsverfahren X ZR 5/13



Die Klagerin ist der Ansicht, dass der Gegenstand der Patentanspruchs 1 des
Streitpatents bereits von der Druckschrift D1 neuheitsschadlich vorweggenommen

sei.

Hierbei sei — im Gegensatz zum friheren Nichtigkeitsurteil des Senats im Verfah-
ren 3 Ni 45/10 (EP) — von der weiten Auslegung des Patentanspruchs 1 auszuge-
hen, wie sie der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 29. Juli 2014 (X ZR 5/13, D3) im
parallelen Verletzungsverfahren vorgenommen habe. Darin habe er angenommen,
dass der Patentanspruch 1 keine ausdrickliche Angabe dazu enthalte, auf welche
Weise das Rand- und Rahmenteil und das Mulden- und Abdeckteil zu einer ein-
heitlichen Platte verbunden wurden (,joined .... to form a unitary plate®), was es fur
den Fachmann nahelege, dass auch eine formschlissige Verbindung genigen
konne (vgl. a. a. O. S. 8 Rn. 16).

Dem Streitpatent lasse sich nicht entnehmen, dass der integrale Aufbau des Mul-
den- und Deckteils (,well and deck portion®) zwingend ein kérperlich zusammen-
hangendes Gebilde bedeute. Vielmehr kdnne jede Mulde mit einem Element des
mit der oberen ebenen Oberflache (,top planar surface”) des Rand- und Rah-
menteils verbundenen ,Mulden- und Deckteils® einstlckig sein, wonach das
Merkmal ,integral®* auch eine Mehrzahl nicht zusammenhangender Plattenele-
mente umfasse. Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 verlange nur, dass die
Mehrzahl der Probenapfe (,plurality of sample wells®) integral mit dem Mulden-
und Deckteil (,well and deck portion“) sei, ohne dass sich ein Hinweis finde, dass
diese Mehrzahl der Probenapfe untereinander selbst zusammenhangend ausge-
bildet sein mussten. Damit falle auch die Ausfihrungsform gemafld Figur 5 des

Streitpatents unter den Patentanspruch 1.

Bei dieser Auslegung des Patentanspruchs 1 offenbare das im Katalog D1 auf
S. 32 dargestellte Mikrotitersystem mit Muldenstreifen samtliche Merkmale des
Patentanspruchs, so dass diese Druckschrift neuheitsschadlich sei. Auch die Ge-
genstande der Hilfsantrage seien nicht patentfahig, denn sie wiesen platt selbst-

verstandliche Merkmale auf.



Schliel3lich kénne auch gegentuber der Kombination der D1 mit der D2 keine erfin-
derische Tatigkeit gegeben sein, was die Klagerin im Einzelnen nicht weiter aus-
gefuhrt hat.

Die Klagerin beantragt,

das europdaische Patent 1 198 293 im Umfang der Patentanspri-
che 1 bis 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19 bis 22 mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erkla-

ren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung eines der in der mundlichen Verhandlung
Uberreichten Hilfsantrage 1 bis 4 erhalt.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Patentanspruch 1,
mit dem Unterschied, dass im ersten Halbsatz zwischen den Wartern ,.... arranged
in a first array pattern extending through the top planar surface, ...“ und den Wor-

tern ... and skirt walls (17 a-d) ...“ folgendes Merkmal aufgenommen wird:

.--. and having a circular opening (20) integral with the top planar

surface (15)...".

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 2 entspricht Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 1, mit dem Unterschied, dass am Ende des Patentanspruchs folgendes

Merkmal angefiigt wird:



.---, and wherein the number and pattern of sample wells
correspond to the number and pattern of the array of holes (13), of

the skirt and frame portion (11).”

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 entspricht dem erteilten Patentanspruch 1,
mit dem Unterschied, dass er wie folgt eingeleitet wird:

»A thin-well microplate for thermal cycling procedures comprising:

“

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 4 enthélt samtliche Merkmale der Hilfsan-
tradge 1 bis 3, d. h. er entspricht Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2, wobei er

zusatzlich die Einleitung des Patentanspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 3 enthélt.

Die Beklagte, die die Nichtigkeitsklage als unzuldssig und unbegrindet ansieht,
tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Sie verweist auf fol-

gende Dokumente:

WRSTO01 Urteil des 3.Senats des Bundespatentgerichts vom
24. April 2012 in der Nichtigkeitsklage 3 Ni 45/10 (EP)

WRST02 Amtsgericht Augsburg, Handelsregister B, HRB 6735: Abruf
vom 29. Juni 2015, 3 S.

WRST03 Amtsgericht Augsburg, Handelsregister B, HRB 23281: Abruf
vom 29. Juni 2015, 2 S.

WRSTO04 Notarbescheinigte Liste der Gesellschafter und der
Ubernommenen Geschéftsanteile der Firma adcatec GmbH,
URNTr. 1679/2010 des Notars Dr. E. Pauker, Schwabmunchen,
vom 5. Oktober 2010 und notarielle Beglaubigung vom
17. Dezember 2014, 2 S.

WRSTO05 Schriftsatz der Beklagten vom 29. Marz 2012 im Verfahren
3 Ni 45/10 (EP) (29 S.) mit Anlagen (Hauptantrag und Hilfsan-
trage I-lV. mit  Anderungsangaben und in Reinschrift



(20 + 17 S.); Merkmalsgliederung Anspriche 1 und 13 (3 S.);
Thermo Scientific Nunc NucleoLink Product Guide 2008 von
Thermo Fisher Scientific Inc., 52477. Ver. 2.0 — 09/2008 —
YNI, 28 S.; Deutsche Ubersetzung des Thermo Scientific
Nunc NucleoLink Product Guide 2008, 28 S.; Vermessungs-
daten mit Zeichnung eines Probennapfes eines Lock-Well™-
Moduls der D1, 1 S.

WRSTO06 Eidesstattliche Versicherung des Herrn Detlef Schwarzwald
vom 16. Marz 2016, 1 S.

Nach Auffassung der Beklagten ist die Nichtigkeitsklage wegen entgegenstehen-
der Rechtskraft des Senatsurteils vom 24. April 2012 im Verfahren 3 Ni 45/10 (EP)
unzuldssig. Die Klager des damaligen und des jetzigen Nichtigkeitsverfahrens
seien wirtschaftlich identisch, wobei sie auf Handelsregisterausziige und notarielle
Urkunden zur A... GmbH und R... GmbH (Anlagen WRST02 bis WRST04)
verweist. Einzige Gesellschafterin der A... GmbH als der jetzigen Klagerin sei

die damalige Klagerin R... GmbH. Die weiteren damaligen Klager, die Herren
F...und R... R..., seien die (einzigen) Geschaftsfuhrer der A... GmbH.

Ein eigenes gewerbliches Interesse der Klagerin an der Nichtigkeitsklage sei (au-
Ber mit einem bloRen Hinweis auf das Handelsregister) nicht dargetan. Insbeson-
dere trete die Klagerin nicht als Wettbewerberin in Erscheinung. Ermittlungen bzw.
Suchanfragen nach ihr fihrten nur zur Webseite und zur Telefonnummer der R...
GmbH. Dies spreche fir eine blof3e Strohmanneigenschaft der Klagerin. Ange-
sichts dieser besonderen Umsténde, die lUber die blofRe Alleingesellschafterstel-
lung der R... GmbH an der Klagerin hinausgingen, sei die Klagerin A...

GmbH, die Interessen der mit ihr wirtschaftlich identischen damaligen Klager ver-
folge, als Strohmann nach Treu und Glauben an der Klageerhebung gehindert. Sie
musse sich daher die Rechtskraft des die damalige Klage weitgehend abweisen-

den friheren Urteils im Verfahren 3 Ni 45/10 (EP) entgegenhalten lassen.

Im Ubrigen sei die Klage unbegriindet. Die bereits im Verfahren 3 Ni 45/10 (EP)
berticksichtigte D1 sei nicht neuheitsschadlich. Dies gelte auch dann, wenn man



die Auslegung des Bundesgerichtshofs aus dem im Verletzungsverfahren erlasse-
nen Revisionsurteil (vom 29. Juli 2014, X ZR 5/13) zugrunde lege. Denn ausweis-
lich des Streitpatents offenbare die D1 schon keine erfindungsgemalfe Mikroplatte
mit dinnwandigen Napfen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs, kein (in-
tegrales) Mulden- und Deckteil (,well and deck portion®) und keine Verbindung des
Mulden- und Deckteils mit der oberen ebenen Oberflache der Rahmenplatte mit
der gemal der Auslegung des Bundesgerichtshofs erforderlichen Festigkeit unter

Bildung einer einheitlichen Platte (,unitary plate®).

Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 fehle auch nicht die erfinderische Tatig-
keit. Er sei insbesondere nicht durch eine Kombination der Druckschriften D1 und
D2 nahegelegt. Denn sofern der Fachmann ausgehend von der D1 Uberhaupt die
D2 heranziehe, liefen sowohl die D1 als auch die D2 der Idee einer einheitlichen
Platte mit integraler Ausbildung des Mulden- und Deckteils durch das Vorsehen
von Achterstreifen mit Napfen oder brechbaren Verbindungsstegen zwischen den
Néapfen diametral entgegen, schliel3lich zielten beide Druckschriften auf die Indivi-
dualisierung der N&apfe. Die Losung der im Streitpatent geschilderten Problematik
liege auch nicht allein in der Ausfihrung der Mikroplatte als einheitliche Platte,
sondern im Hinblick auf ihre Eignung bei PCR-Reaktionen in der weder in D1 noch
in D2 angeregten Kombination von temperaturbestandigen Materialien fir Mulden-
und Deckteil und Rand- und Rahmenteil. In der D1 oder der D2 finde sich sichtlich

keine Anregung fur ein temperaturbestandiges Rand- und Rahmenteil.

Entscheidungsgriinde

1. Die auf die Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit (Art. Il § 6
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPU) gestiitzte Klage ist zulassig.
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Insbesondere ist die Klagerin nicht an der Klage gehindert. Die Nichtigkeitsklage
ist als Popularklage ausgestaltet, so dass sich die Frage der Klagebefugnis nicht
stellt. Die Klagerin muss sich auch nicht nach § 325 Abs. 1 ZPO die Rechtskraft
des Senatsurteils vom 24. April 2012 im Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 45/10 (EP) ent-
gegenhalten lassen, da sie nicht Klagerin des Vorprozesses gewesen ist. Eine
uber 8325 Abs.1 ZPO hinausgehende Rechtskraftwirkung bzw. -erstreckung
kommt nur auf Grund gesetzlicher Regelung in Betracht. Vorschriften, wonach
eine GmbH die Abweisung einer Nichtigkeitsklage ihres Alleingesellschafters ge-
gen sich gelten lassen muss, gibt es indessen nicht (vgl. BGH GRUR 2012, 540,
Rn. 11, 12 — Rohrreinigungsdiise).

Die Klagerin muss sich auch nicht die in der Person der damaligen Klager begrin-
deten Einwendungen entgegenhalten lassen, weil sie — wie die Beklagte meint —
bei wirtschaftlicher Betrachtung mit diesen identisch sei und nur ein rechtliches
Gewand darstelle, mit dem sich die friheren Klager am Geschéftsleben beteilig-
ten. Diese fur den Einwand der Nichtangriffabrede aus Treu und Glauben aufge-
stellten Grundsatze lassen sich auf das Institut der Rechtskraft und der Rechts-
krafterstreckung nicht Ubertragen (BGH a. a. O., Rn. 14).

Die Klagerin ist auch nicht nach Treu und Glauben am Angriff auf das Patent ge-
hindert. Rechtsverhéltnisse, aus denen sich Griinde fur eine Klageerhebung ent-
gegen Treu und Glauben ergeben kénnen, wie vertragliche Nichtangriffsverpflich-
tungen, Lizenzvertrdge, Nutzungsberechtigungen aus Arbeitnehmererfindungs-

recht 0. A. bestehen nicht.

Schlie3lich bestehen keine zureichenden Anhaltspunkte, dass die Klagerin nur als
Strohmann fiur die damaligen Klager auftritt und sich unter diesem Gesichtspunkt
die rechtskraftige Teilabweisung der Nichtigkeitsklage entgegen halten muss. Dies
wlrde voraussetzen, dass die Klagerin ausschlie3lich im Auftrag und Interesse
der friheren Klager sowie auf deren Weisung und Kosten ohne jedes eigene ins
Gewicht fallende gewerbliche Interesse an der Vernichtung des Patents vorgeht
(vgl. BGH a. a. O. — Rohrreinigungsdise, Rn. 15; GRUR 1998, 904 re. Sp. —
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Burstenstromabnehmer; vgl. a. GRUR 2010, 992, Rn. 9 — Ziehmaschinenzugein-
heit I). Bereits dann, wenn durch den Bestand des Schutzrechts eine derzeitige
oder auch nur eine in der Zukunft moégliche gewerbliche Tatigkeit des Klagers in
Frage gestellt wird, kann daraus nicht gefolgert werden, dass die Nichtigkeitsklage
nur als Stronmann des friheren Klagers erhoben sei (BGH a.a.O. Rn. 10 —
Ziehmaschinenzugeinheit Il; a. a. O. — Bustenstromabnehmer). Nur wenn das le-
diglich theoretische Risiko einer Inanspruchnahme aus dem Patent besteht, kann

die Zulassigkeit der Nichtigkeitsklage verneint werden.

Die Klagerin wolle sich, wie sie mit Schriftsatz vom 19. April 2016, S. 1, sinnge-
maf behauptet hat, den Marktzutritt fir Mikro(titer)platten verschaffen, woran sie
derzeit durch die Wirkung des Klagepatents gehindert werde. Die Beklagte, die fur
die Strohmann-Eigenschaft die Beweislast tragt (vgl. Schulte, Patentgesetz,
9. Aufl., 881 Rz.9; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl.,
Rn. 150), hat diese Behauptung nicht zu entkraften vermocht. Zwar tritt die Klage-
rin — worauf die Beklagte unbestritten hinweist — derzeit nicht auf dem Markt als
Wettbewerberin in Erscheinung, wobei entsprechende Ermittlungen bzw. Nachfra-
gen zur Adresse und Telefonnummer sowie zum Internetauftritt ihrer Gesellschaf-
terin fuhren. Dies ist jedoch, ebenso wie die Gesellschafts- und Geschaftslei-
tungsverhéltnisse kein zureichender Grund, der Klagerin jegliches ins Gewicht
fallende eigene Interesse an der Nichtigerklarung des Patents abzusprechen. Sol-
che Verhaltnisse sind bei Unternehmensverbiinden mit beherrschten Unterneh-
men nicht ungewdhnlich. Insbesondere erscheint es naheliegend, dass ein Unter-
nehmen, dessen Gesellschaftsanteile einem anderen Unternehmen gehoéren und
das auch von dessen Geschaftsfihrern geleitet wird, naturgemaf gleichgerichtete
Interessen innerhalb des Verbundes verfolgt. Ein zumindest zuklnftiges eigenes
Interesse an der Nichtigerklarung des Streitpatents kann der Klagerin daher nicht

abgesprochen werden.

2. Die Klage erweist sich auch als begriindet, denn der Gegenstand des
Streitpatents gemald Hauptantrag beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.
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2.1. Das Streitpatent betrifft in der Fassung des angegriffenen Patentanspruchs 1
eine Mikro(titer)platte umfassend ein Rand- und Rahmenteil aus einem ersten
Material und ein Napf- bzw. Mulden- und Deckteil aus einem zweiten Material, die

zusammen eine einheitliche Platte bilden.

In der biologischen und klinischen Forschung und Diagnostik kommen in einer
Platte angeordnete Napfe oder Réhrchen zur Anwendung (a. a. O.: [0002]). Neh-
men diese nur kleine Probevolumen auf, spricht man von Mikro(titer)platten
(a. a. O.: [0002]: ,microplates®). Solche Mikro(titer)platten werden in diesem Ge-
biet haufig bei der DNA-Sequenzierung und -Vervielfaltigung (PCR) zum Einsatz
gebracht (a. a. O.: [0004]), wobei die Proben einer zyklischen thermischen Belas-
tung (a. a. O.: [0004]: ,thermal cycle®) mit Aufheiz- und Abklhlvorgangen ausge-
setzt sind. Eine speziell fur diesen Zweck ausgebildete Mikro(titer)platte mit dinn-
wandigen und damit eine gute Wéarmedubertragung gewéhrleistenden Napfen kann
als ,thin-well microplate® bezeichnet werden (a.a.O.: [0007]). Weil
Mikro(titer)platten zunehmend automatisiert mit Hilfe von Robotern gehandhabt
werden, ist aber auch ihre Dimensionsstabilitdt und Unversehrtheit im Zuge der
Behandlung gefordert (a. a. O.: [0008], [0016]). Nach Streitpatent sind Losungen
aus dem Stand der Technik bekannt, die dem Widerspruch zwischen Dimensions-
stabilitat und Warmeleitfahigkeit unter anderem durch Einsatz von
Mikro(titer)platten aus unterschiedlichen Materialien begegnen (a. a. O.: [0016]).
So werden dinnwandige Napfe einzeln oder als streifenférmiger Verbund in einen
Einsatz (tray) aus einem anderen Material lose eingesetzt. Dies erfordere aber ein
unerwinschtes manuelles Vorgehen, und der lose Verbund stehe der hochprazi-

sen Verarbeitung mit Robotern entgegen (a. a. O.: [0016]).

2.2. Somit besteht das technische Problem bzw. die Aufgabe darin, eine mit
dinnwandigen Né&pfen gestaltete einheitliche Mikro(titer)platte bereitzustellen, die
auch bei thermozyklischen Ablaufen fur eine Handhabung durch hochprazise Ro-

boter in automatisierten Ablaufen geeignet ist (a. a. O.: [0018]).
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2.3. Gelost wird diese Aufgabe gemald Patentanspruch 1 in der maf3geblichen

englischen Verfahrenssprache durch eine Mikro(titer)platte mit den folgenden

Merkmalen:

2.1
2.2
2.3
2.4
241
24.2
2.5
251
252

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3

A thin-well microplate comprising,

a skirt and frame portion,

constructed of a first material

having a top planar surface

and a bottom,

having a plurality of holes

arranged in a first array pattern

extending through the top planar surface,

and skirt walls,

of equal depth

extending from the top planar surface to the bottom;

a plurality of sample wells

arranged in the first array pattern

such that the plurality of sample wells extend downwardly through
the plurality of holes in the top planar surface of the skirt and
frame portion;

a well and deck portion

joined with the top planar surface of the skirt and frame portion

to form a unitary plate;

the well and deck portion is constructed of a second material,

the plurality of sample wells are integral with the well and deck
portion.

2.4. Bei dem vorliegend zustandigen Fachmann handelt es sich um einen mit der

Entwicklung von Mikro(titer)platten betrauten Diplomingenieur der Fachrichtung

Verfahrenstechnik, der bei Bedarf auf das Fachwissen eines Chemikers (Fach-

richtung makromolekulare Chemie) und eines (Molekular-)Biologen zurtickgreifen

kann.
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2.5. Die erteilten Patentanspriche sind zuldssig (vgl. WRSTO1, Urteil des
3. Senats des Bundespatentgerichts vom 24. April 2012 in der Nichtigkeitsklage
3 Ni 45/10 (EP), S. 11).

2.6. Es kann dahingestellt bleiben, ob die von der Klagerin geltend gemachte
mangelnde Neuheit (Art. 54 EPU) des Patentgegenstands gegeniiber der D1 ge-
geben ist. Es kommt daher nicht darauf an, ob das Merkmal 5 des Patentan-
spruchs 1 nach Streitpatent, anders als dies die Klagerin sieht und anders als es
die Druckschrift D1 zeigt, eine integrale und damit einstickige Ausbildung des
Mulden- und Deckteils festlegt. Ebenso bedarf es keiner Klarung, inwieweit die
fehlende Angabe der Napfwanddicke in der Druckschrift D2 die Lehre der im
Streitpatent gleichfalls nicht zahlenméaRig gefassten Wandstarke der ,dinnwandi-
gen“ Napfe in der Mikro(titer)platte (Teilmerkmal 1: ,thin-well) vorwegzunehmen
vermag. Schliel3lich soll die Wandstéarke erst nach der bevorzugten Ausfuhrungs-

form des Patentanspruchs 3 einen adaquaten Warmeubergang ermaoglichen.

2.7. Die Bereitstellung der Mikroplatte nach dem erteilten Patentanspruch beruht
jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Art. 56 EPU).

Vor die Aufgabe gestellt, eine mit dinnwandigen Napfen gestaltete, einheitliche
Mikroplatte bereitzustellen, die auch bei thermozyklischen Ablaufen fir eine
Handhabung durch hochprazise Roboter in automatisierten Ablaufen geeignet ist,
wird sich der angesprochene Fachmann auf der einen Seite Gedanken darUber
machen, wie er die Stabilitat der Mikroplatte fiir eine schadlose Handhabung durch
Roboter gewahrleistet. Fur den Einsatz dieser Mikroplatte in thermocylischen
Verfahren wird er zwangslaufig auch auf die Thermostabilitat der eingesetzten

Materialien sowie auf einen guten Warmeubergang in den Napfen achten.

Damit findet neben der D1 die Druckschrift D2 seine unmittelbare Beachtung (vgl.
BGH GRUR 2009, 382, Rn.51 - Olanzapin, BGH GRUR 2009, 1039, 2.Ls,
Rn. 20 — Fischbissanzeiger), denn gerade die D2 sucht in gleicher Weise wie das
Streitpatent nach Losungen, um den losen Sitz der Napfe in einer Rahmenplatte
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mit Offnungen fir die Napfe zu vermeiden, die — wie beim automatisierten Hand-
ling — bewegt oder auf den Kopf gestellt wird (vgl. D2: Sp. 1 Z. 30-34 ,None of
these known well receiving structures may ensure that a well is safely received...;
vgl. Streitpatent a. a. O. Sp. 5 Z. 7-8 ,.... tubes or strips of tubes are loosely inser-

ted“ und 16-19 ,.... the geometry and loosely fitting nature of these products®).

Nach Streitpatent sind ,multi-well plates” und ,microtitration plates“ als gleichbe-
deutend definiert (a. a. O.: Absatz [0002]), so dass das Mikro(titer)system der D2
mit in den Offnungen des Lochrahmens angeordneten Probennapfen gattungsge-
malf ist (D2: Sp 1 Z. 39-42; Teilmerkmal 1). Die Dicke der Napfwéande ist in der D2

nicht angegeben (Teilmerkmal 1 ,thin-well®).

Die D2 beschreibt ein integral aufgebautes Rand- und Rahmenteil (,skirt and
frame portion”) nach Merkmal 2 (D2: Sp.1 Z.41, Sp.4 Z.14-18 ,rectangular
frame-like holder or tray“), das alle gestaltenden Merkmale nach Patentanspruch 1

aufweist.

Es besteht aus einem — ersten — geeigneten Plastikmaterial, wie einem Polymer
oder Copolymer, beispielsweise z.B. Acryl-Butadien-Styrol (D2: Sp. 4 Z. 14-18;
Merkmal 2.1), wahrend die Napfe aus einem davon verschiedenen — zweiten —
transparenten Plastikmaterial wie Polystyrol bestehen (D2: Sp. 4 Z. 48-49; Merk-
mal 4.3). Das Rand- und Rahmenteil nach D2 weist eine obere ebene Oberflache
(D2: Sp. 4 Z.20 i. V. m. Fig. 1 ,flat wall 12 Merkmal 2.2) und einen Boden auf
(D2: Boden in Fig. 1, vgl. Streitpatent Boden 16 in Fig. 1; Merkmal 2.3). Der im
Streitpatent gewahlte Ausdruck ,top planar surface” (2.2) betrifft dabei nicht allein
die nach oben weisende, plane Oberflache des Lochrahmens, sondern bezeichnet
die ebene Oberflache in ihrer gesamten Ausdehnung, da andernfalls die Locher
nicht durch die obere ebene Oberflache hindurch verlaufen kdénnen (,extending
through the top planar surface®; vgl. Merkmal 2.4.2). Die obere ebene Oberflache
des Rand- und Rahmenteils nach D2 weist eine Vielzahl von Offnungen auf, die
sich in einem ersten (Anordnungs)Muster, beispielsweise passend fur 12 Reihen
Streifen mit jeweils 8 Napfen, durch die obere ebene Oberflache erstrecken (D2:
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Fig. 1 und Sp. 4 Z. 20-22; Merkmale 2.4 bis 2.4.2). Die Rand- bzw. Mantelwande
(D2: Sp. 4 Z.20 .frame part 11 i. V. m. Fig. 1) erstrecken sich von der oberen
planaren Oberflache in gleicher Tiefe zum Boden (D2: Fig. 1; Merkmale 2.5 bis
2.5.2). Dabei ist es fiur die Erfullung des Merkmals 2.5.1 (,equal depth®) ohne Be-
lang, ob zwei Wande Uber die planare Oberflache hinausragen, wie dies die Fig. 1
der D2 zeigt, denn das Merkmal 2.5.1 gewahrleistet in seiner gebotenen funktio-
nellen Auslegung lediglich die horizontale Lage des Mulden- und Deckteils. Im Ub-
rigen sieht der erteilte abhangige Patentanspruch 11 des Streitpatents eine nicht
naher ausgestaltete Ausnehmung (,indentation) in jeder Wand der Mikroplatte

vor, die sich folglich auch Gber die Lange der Wand erstrecken kann.

Was die Napfe anbelangt, zeigt die D2 in der beispielhaften Ausgestaltung nach
Fig. 1 Streifen mit acht Napfen (D2: Sp. 4 Z. 39 ,straight rows 17; Merkmal 3), die
in dem ersten Muster der ebenen Oberflache des Rand- und Rahmenteils ange-
ordnet sind und sich durch die Vielzahl von Léchern nach unten erstrecken (D2:
Fig. 1i. V. m. Sp. 3 Z. 18-19 und Sp. 5 Z. 25-26; Merkmale 3.1 und 3.2).

Fur die Verbindung des Mulden- und Deckteils mit dem Rand- und Rahmenteil
(Merkmale 4, 4.1 und 4.2) zu einer einheitlichen Platte offenbart die D2 das Ein-
rasten jedes einzelnen Napfs mittels eines in eine Napfmulde einrastenden
Schnappverschlusses (D2: Sp. 1 Z. 39-60; ,...snap into locking engagement with
the depression or groove formed in the side wall of the well.“), was zu einer wech-
selseitig fixierten achsialen Position des Napfes fuhrt (D2: Sp. 5 Z. 13-14). Zusatz-
lich zu dieser formschlissigen Verbindung kann der Napf aber auch kraftschlissig
mit dem Rand- und Rahmenteil verbunden werden (D2: Sp. 2 Z. 1-3; ,... means
may still be stressed to a certain extent when they are in locking engagement ...%).
Vor dem Hintergrund der Auslegung des Bundesgerichtshofs (D3) zur Eignung ei-
ner bereits formschlissigen Verbindung von Mulden- und Deckteil und Rand- und
Rahmenteil fir das Handling mit Robotern offenbart die D2 eine darlber hinaus
gehende kraftschlissige Verbindung, weshalb die Merkmale 4 bis 4.2 aus der D2

hervorgehen.
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Soweit die Merkmale 4 und 5 die Vielzahl der Napfe integral mit dem Mulden- und
Deckteil beanspruchen, ist dies jedenfalls bei einem einstiickigen Mulden- und
Deckteil erfillt.

Dabei vermittelt die D2 schon in der Diskussion des Standes der Technik dem
Fachmann, dass zu Reihen verbundene N&pfe separiert oder unsepariert in den
Halterahmen eingebracht werden (D2: Sp. 1 Z. 12-20). Sie beschreibt diese aus
dem Stand der Technik bekannte Verbindung der Néapfe zu Reihen Uber brech-
bare (,breakable“) Verbindungsglieder als moégliche Ausgestaltung der Erfindung,
dariiber hinaus aber auch die Verbindung dieser Reihen tber die brechbaren Ver-
bindungsglieder zu einer Platte oder Matrix von N&pfen, wobei eine derartige
Platte beispielweise 8 x 12 Napfe aufweist (D2: Sp. 3 Z. 18-27 und 48-53). Dies
entspricht der Besetzung aller Lécher in der Lochplatte nach Fig. 1 der D2. Das
Streitpatent selbst sieht in dieser 8 x 12-Verteilung eine typische Grole (a. a. O.:
[0003]). Nicht zuletzt legt die D2 in diesem Zusammenhang das gleichzeitige (,at
the same time®) Einbringen von zwei oder mehr Reihen dar, was verbundene Rei-
hen notwendig macht und damit auch das Einbringen der ungebrochenen Platte
beinhaltet (D2: Sp. 5 Z. 25-26). Daher gehen die Merkmale 4 und 5 aus der D2

hervor.

Durch die Verbindung der z. B. 96 Napfe miteinander zu einer Platte wird deren
relative Beweglichkeit in der Horizontalen aufgehoben. Wenn diese Platte tUber
z. B. 96 Schnappverschliisse mit dem Rand- und Rahmenteil verbunden ist, kann
jede praktisch bedeutsame relative Bewegung der beiden Komponenten zueinan-
der ausgeschlossen werden, selbst wenn das nach D2 weniger bevorzugte Ein-
rasten der N&pfe in das Rand- und Rahmenteil unter Spannung entfallt (D2: Sp. 2

Z.5-11 ,in the preferred embodiment of the system according to the invention the

cross-sectional dimensions of the groove are such that the resilient aperture defi-

ning means is substantially unstressed when engaging with the groove®; Unter-

streichungen hinzugefigt).
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Aus der Druckschrift D2 gehen folglich alle Merkmale des erteilten Patentan-
spruchs 1 mit Ausnahme der expliziten Erwdhnung eines dinnwandigen Napfes
(Teilmerkmal 1) hervor. Damit brauchte der Fachmann lediglich der Lehre der D2
zu folgen, um zu einer Mikroplatte zu gelangen, die in hochprazisen Laborrobotern

zur Durchfuhrung von vollautomatisierten Verfahren verwendet werden kann.

Somit erlaubt der in der D2 beschriebene Aufbau der Mikroplatte weder ein Ver-
kippen und Wackeln der eingesetzten Napfe, noch lauft er dem Konzept der ein-
heitlichen Platte zuwider, wenn die die N&pfe verbindenden Verbindungsglieder

als brechbar (,breakable®) geschildert sind.

Beim Einsatz von Mikro(titer)platten in thermozyklischen Ablaufen ist es auch nach
Streitpatent gelaufiger Stand der Technik, dass die N&apfe dinnwandig ausgestal-
tet sind, um einen guten Warmetransport zu gewahrleisten (a. a. O.: [0007] Z. 34-
39). Daneben spielen die Materialeigenschaften der Mikroplatten eine Rolle
(a. a. O.: Sp. 3 Z. 3-15), wobei sich die Eigenschaften von Polypropylen (PP) als
winschenswert (a. a. O.: Sp. 4 Z. 1 ,desirable®) fur die Herstellung der dunnwan-
digen N&pfe erwiesen haben (a. a. O.: [0013] li. Sp. Z. 58 — re. Sp. Z. 13). Nicht
zuletzt stellt das Streitpatent Mikro(titer)platten mit unterschiedlichen Materialien
fur die Napfe und das Rand- und Rahmenteil als aus dem Stand der Technik be-
kannt dar (a. a. O.: [0016] Sp. 4 Z.57 — Sp. 5 Z. 8). Der Einsatz von temperatur-
stabilem Polypropylen (PP) fur das Napfmaterial und dessen Ausbildung in dinn-
wandiger Form sind somit dem Fachwissen des Fachmanns zuzurechnen, wes-
halb er diese Ausgestaltungen vor dem Hintergrund der erfindungsgemaien Auf-

gabe von vornherein bericksichtigt.

Nach Auffassung der Patentinhaberin ist in dem Katalog D1 auf S. 33 das Han-
delsprodukt der Mikrotiterplatte nach D2 abgebildet. Dies kann dahingestellt blei-
ben, denn der Katalog D1 offenbart Mikrotiterplatten, die einen mit der aus D2 be-
kannten Mikrotiterplatte im Wesentlichen identischen Aufbau aufweisen und fir die
jeweiligen Einsatzzwecke aus verschiedenen Materialien gefertigt sind (D1: S. 32-
33). Gerade vor der erfindungsgemalien Aufgabe des Einsatzes fur PCR gerat die
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fur diesen Einsatz ausgelegte Mikroplatte auf S. 32 der D1 in den Blick des Fach-

manns.

Der Katalog D1 liefert ihm die Angaben zu in diesem Bereich anwendbaren Plas-
tikmaterialen (D1: S. 48, Tabelle oben) und er bestatigt sein Fachwissen, dass
Polypropylen (PP) als Napfmaterial fir PCR geeignet ist (stabil bis 140°C), wah-
rend die dem Fachmann gelaufige geringe thermische Belastbarkeit von Polystyrol
(stabil bis 70/90°C; vgl. auch Streitpatent: [0012]) dieses Material als fir PCR un-
geeignet ausweist. Soweit das Produkt ,LockWell™Modules, Framed* als Ver-
kaufsprodukt der Titerplatte nach D2 Polystyrol als Material fur die Napfe vorsieht
(D1: S. 33, Z. unter Fig.), sieht der Fachmann von dessen Einsatz ab und weicht
auf ein anderes Material wie das aus dem Stand der Technik bekannte PP aus.
Weitere geeignete Materialien fir die Napfe wie aktivierte hitzestabile Polymere
oder Polycarbonat findet er in dem fiir PCR ausgelegten Produkt ,NucleoLink ™
Strips“ auf S. 32 der D1 (a. a. O.: S. 32, Tabelle unten, Z. 1-4).

Der Verbund von Mulden- und Abdeckteil mit dem Rand- und Rahmenteil der
Mikrotiterplatte nach D2 ist Iésbar (D2: Sp. 2 Z. 29-33), so dass dem Rand- und
Rahmenteil die Funktion eines Halters zukommt. Dabei lehrt die D2 den Fach-
mann, die Napfe handisch oder mittels anderer Vorrichtungen zu entfernen (D2:
Sp. 2 Z. 29-33), was die theoretische Moglichkeit erdffnet, auch ein durch Robo-
terhandling vom Rand- und Rahmenteil getrenntes Mulden- und Deckteil separat

in den Thermocycler einzubringen.

Fir den Fachmann erschliel3t sich aus dem Merkmal einer einheitlichen
Mikro(titer)platte (Merkmale 1 und 4.2) das Einbringen des Verbundes aus Rand-
und Rahmenteil mit Mulden- und Deckteil in den Thermocycler. Soweit das Streit-
patent dabei aus dem Stand der Technik bekannte, aus unterschiedlichen Materi-
alien gefertigte Mikro(titer)platten wegen der Notwendigkeit des Zusammenset-
zens aus verschiedenen, locker verbundenen Einzelteilen als fir die PCR-Anwen-
dung ungeeignet wertet (a. a. O. [0016] Z. 13-19), besteht die Mikro(titer)platte der
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D2 aus zwei Teilen, die in einer Weise verbunden sind, dass das Handling mit
dem Roboter ermdglicht wird.

Somit besteht das einzige in D1 und D2 nicht explizit genannte Merkmal in der
Auswahl eines thermostabilen Materials fur das Rand- und Rahmenteil. Bereits die
D1 gibt eine Reihe geeigneter temperaturstabiler Polymere vor (D1: S. 48, Tabelle
oben) und auch die D2 beschrankt die Auswahl transparenter Plastikmaterialien
hinsichtlich der Temperaturstabilitat nicht, so dass eine solche Auswahl dem fach-

ublichen Kénnen zuzurechnen ist und ohne erfinderisches Zutun getroffen wird.

Der Patentanspruch 1 hat danach keinen Bestand.

Die weiteren Patentanspriche 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19-22 des Hauptantrags
bedtrfen keiner isolierten Prifung, da die Beklagte in der mindlichen Verhandlung
erklart hat, dass sie den Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht
und das Streitpatent in der Reihenfolge Hauptantrag und Hilfsantrage 1 bis 4 ver-
teidigt (vgl. BGH GRUR 2007, 862 — Informationsibermittlungsverfahren Il; BGH
GRUR 1997, 120 — Elektrisches Speicherheizgerat; BPatG GRUR 2009, 46 —

lonenaustauschverfahren).

Die von der Beklagten hilfsweise verteidigten Fassungen nach den Hilfsantrdgen 1

bis 3 erweisen sich gleichfalls als nicht bestandsfahig.

1. Nach Hilfsantrag 1 sind die Offnungen in der ebenen Oberflache des Rand-

und Rahmenteils als ,circular opening” und damit kreisformig ausgestaltet.

Dieses die Ausgestaltung des Rand- und Rahmenteils beschrankende Merkmal ist
im Streitpatent und auch urspriinglich offenbart (Streitpatent: [0040], Z. 10-12;
WO 01/07160 A2: S. 13 Z. 12-13), weshalb der Patentanspruch zulassig ist.
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Mithin sind kreisformige Offnungen im Rand- und Rahmenteil bei Mikroplatten aus
dem Stand der Technik Ublich. In diesem Zusammenhang hat der Senat bereits zu
Beginn der Verhandlung auf die EP 0 488 769 B1 hingewiesen, welche, den Par-
teien bekannt, zur Teilnichtigkeit des Streitpatents im ersten Nichtigkeitsverfahren
3 Ni 45/10 (EP) gefiihrt hat. Zudem ergreift die D2 bereits die MaBnahme, die Off-
nungen des Rand- und Rahmenteils von Mikroplatten an beliebige Formen der
Néapfe anzupassen (D2: Sp. 2 Z.12-28) und fuhrt Moglichkeiten der form- und
kraftschlissigen Befestigung auf. Im Befolgen dieser Lehre kann keine erfinderi-

sche Tatigkeit gesehen werden.

2. In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 wird dem Patentanspruch 1 nach
Hilfsantrag 1 das Merkmal ..., and wherein the number and pattern of sample
wells correspond to the number and pattern of the array of holes (1) of the skirt
and frame portion (11).” angefugt, das sowohl im Streitpatent und auch urspriing-
lich offenbart ist (Streitpatent: [0044], Z. 31-37; WO 01/07160 A2: S. 14 Z. 31 —
S. 15 Z. 2). Der Auffassung der Patentinhaberin, dass dies die vollstdndige Bele-
gung der Offnungen mit den N&apfen und damit eine weitere Beschrankung be-
deute, kann nicht gefolgt werden.

Die vollstandige Belegung aller Offnungen ergibt sich in Ubereinstimmung mit den
Ausfuhrungen im Streitpatent (a. a. O.: [0044]) bereits daraus, dass der Mulden-
und Deckteil integral ausgebildet ist (Merkmal 5). Somit geht das Merkmal nicht
Uber die Merkmale 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 3, 3.1, 3.2 nach Hauptantrag hinaus und der

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist nicht zul&ssig.

Selbst wenn mit diesem Merkmal eine Beschrankung verbunden sein sollte, wird
dem Fachmann nach den obigen Ausfuihrungen eine vollstdndige Belegung auch
in der D2 nahegelegt, die im Ubrigen eine insoweit nahezu identische Formulie-
rung wahlt (D2: Sp. 3 Z. 18-20 ,a number of wells corresponding to the number of

apertures in each row").
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3. Die Zulassigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3, der die ,thin-well
microplate® in funktioneller Hinsicht als ,for thermal cycling procedures® geeignet
charakterisiert, steht gleichermalRen in Frage. Die Eignung der Mikroplatte fur die
PCR-Reaktion ist, durch den Bundesgerichtshof unbeanstandet (D3: S. 5 Rn. 10),
bereits Teil der erfindungsgemafien Aufgabe (vgl. WRSTO1: S. 7, le. Abs.). Die
Zweckangabe fugt dem Patentanspruch 1 somit kein technisches Merkmal hinzu,

weshalb der der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 nicht zulassig ist.

Nach den obigen Darlegungen ergeben sich alle fur die PCR-Anwendung notwen-
digen Ausgestaltungen der Mikroplatte ohnehin dem Fachmann aus der Kombina-

tion der D2 und D1 sowie aufgrund seines Fachwissens in nahe liegender Weise.

Schliel3lich erweist sich auch die Verteidigung im Hinblick auf die Gegenstande
der Patentanspriiche gemal3 Hilfsantrag 4, wobei die abhangigen Anspriiche je-
weils auch einzeln verteidigt werden, als nicht erfolgreich, da deren Gegenstande
gleichfalls nicht patentfahig sind.

1. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 fuhrt samtliche Merkmale der
Hilfsantrage 1 bis 3 auf, d. h. er entspricht Patentanspruch 1 gemafi Hilfsantrag 2,
wobei er zusatzlich die Einleitung des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 3
enthalt. Aus den fur den jeweiligen Patentanspruch 1 nach den Hilfsantragen 1
bis 3 genannten Griinden kann auch dieser Patentanspruch keinen Bestand ha-

ben.

Fur die Gegenstande der Unteranspriche ergibt sich keine andere Bewertung.

1.1. Patentanspruch 2: Die beanspruchte Steifigkeit (,rigity“) des Rand - und Rah-
menteils ist nicht in Zahlen gefasst. Alle in D1 oder D2 gezeigten Rahmen weisen
integrale Verschlusseinrichtungen auf (D1: S. 32 Fig. oben, S. 33 li. Sp. Abs. 2
,Spring lock®; D2: Sp. 1 Z. 58-60 ,snap into locking engagement®), so dass eine
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ausreichende Steifigkeit gegeben ist, denn andernfalls wéare das Einrasten nicht
maoglich. Dieses Merkmal kann damit nicht zur Begriindung der erfinderischen Ta-

tigkeit beitragen.

1.2. Patentanspruch 3: Die Fahigkeit der Probenapfe, in angemessener Weise
Warme zu ubertragen, stellt bereits einen Gegenstand der erfindungsgemalfen

Aufgabe dar und wurde oben diskutiert.

1.3. Patentanspruch 7: Das Rand- und Rahmenteil nach den Abbildungen der D1
(a. a. O.: S. 32-33) und der D2 (Fig. 1) zeigt vier Seitenwénde und einen wie im
Streitpatent (vgl. Fig. 4) als Aufstellkante am unteren Ende der Umfassungswéande
des Rahmenteils der "oberen ebenen Oberflache" gegeniber liegenden Boden, so

dass dieses Merkmal in D1 und D2 beschrieben ist.

1.4. Patentanspruch 8: Das Rand- und Rahmenteil nach D2 weist bereits einen
Uber die Randwandung hinausgehenden Boden auf (D2: Boden in Fig. 1, vgl.
Streitpatent Boden 16 in Fig. 1).

1.5. Patentanspruch 11: Die beanspruchten und nach Streitpatent (a. a. O.:
Abs. [0040], Z. 25-31) beliebig geformten Vertiefungen in jeder Wand des Rand-
und Rahmenteils zum Eingriff durch eine automatisierte Einrichtung sind in den
Abbildungen der D1 (S.32-33) und D2 (Fig. 1) wahlweise als abgeschragte
Ecken, als Einkerbungen in der Vorder- und Hinterwand, als weniger Uber die
ebene Oberflache hinausragende Wand etc. ausgebildet. Sie beruhen nicht auf
erfinderischen Uberlegungen, weil es eines der Robotergestaltung korrespondie-
renden Eingriffs bedarf, um die Mikroplatte sicher bewegen zu kdnnen.

1.6. Patentanspruch 12: Verbindungsglieder, die jeweils mindestens zwei der
Vielzahl an Napfen verbinden, sind sowohl bei den Achter-Streifen der D1 als
auch der D2 verwirklicht (D1: S. 32, Abb. oben; D2: Fig. 1). Auch diese Ausge-
staltung kann nichts zur Patentfahigkeit beitragen.
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1.7. Patentanspruch 15: Das erste, fur das Rand und Rahmenteil zu verwen-
dende Material soll ein Polymerharz bzw. Kunstharz sein. Nach Streitpatent sind
Homopolymere als Harz definiert (a. a. O.: [0012] Z. 45-53). Damit erftullen die in
D2 genannten Materialien dieses Merkmal (D2: Sp. 4 Z. 18). Fur die Anwendung
bei hohen Temperaturen gibt die D1 zudem eine Auswahl geeigneter Polymere
vor (D1: S. 46, Tabelle oben).

1.8. Patentanspriche 19 bis 22: Auch bei dem zweiten, fir das Mulden- und

Deckteil zu verwendende Material soll es sich um ein Polymerharz handeln.

Das Streitpatent selbst wertet in diesem Zusammenhang Polypropylen (PP) nach
dem Stand der Technik als Polymer der Wahl (a. a. O.: [0013]) fur die Napfe, wo-
mit sich die Merkmale der Patentanspriiche 19 bis 22 dem Fachmann ohne erfin-
derisches Zutun erschliel3en.

Daneben findet sich flr weitere geeignete Materialien ein Vorbild. So beschreibt
die D1 ein ,activated heat-stable polymer" und gibt eine Auswabhl hitzebestandiger
Polymere vor (D1: S. 32, Tab. Z. 2 und S. 48, Tab. oben mit Temperaturbereichen
fur PP, Polycarbonat, Thermanox, Permanox). Das in D2 beschriebene ,transpa-
rent plastic material® (D2: Sp. 4 Z. 49) erfillt bei fachiblicher Auswahl gleicherma-
Ben den Patentanspruch 19. Der Patentanspruch 20 betont, dass das Polymer-
harz ,nicht gefillt“ ist. Die Transparenz der N&pfe in der Abb. der D1 (D1: S. 32)
und die insoweit explizite Angabe in der D2 veranlassen den Fachmann dazu,
Fullstoffe als kontraproduktiv zu werten. Gerade fur optische Messungen versteht
er das zweite Material primar als nicht geflilites Polymermaterial. Nach Patentan-
spruch 21 soll das ungefiillte zweite Material einer Temperatur von mindestens
100°C standhalten. Dies wird durch die NucleoLink™-Strips der D1 erfiillt (D1:
S. 32, re. Sp. Z. 15-13 von unten) und es werden weitere, dazu geeignete Poly-
mere genannt (D1: S. 48, Tabelle oben). Aufgrund seines Fachwissens wird der
Fachmann fir PCR-Reaktionen Materialien vorsehen, die den notwendigen Tem-

peraturbelastungen gewachsen sind.



-25 -

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i. V.m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwaltin oder Patentanwdltin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof,
Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt
mit der Zustellung des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber

mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkindung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde.

Schramm Dr. Egerer Katker Dr. Wismeth Dr. Freudenreich
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