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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2006 032 610

BPatG 152
08.05



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
14. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys.
Dr. Maksymiw, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Minzberg, des Richters

Dr. Himmelmann sowie der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner beschlossen:

1. Auf den Antrag der Einsprechenden vom 8. Januar 2016, den
Tatbestand des Beschlusses des Senats vom 29. September
2015 zu berichtigen, wird
a) der Satzbestandteil ,entgegen der von der Einsprechenden
vertretenden Auffassung“ in Abschnitt II. 3.1 auf Seite 10,
erster Absatz, dritter vollstandiger Satz, und

b) der Satzbestandteil ,nach Art. Il § 8 IntPatUG* in Abschnitt
[I. 5.4 auf Seite 22 unten

des Beschlusses des Senats vom 29. September 2015 gestrichen.

2. Im Ubrigen wird der Antrag zuriickgewiesen.

Griinde

Mit Schriftsatz vom 8. Januar 2016, per Fax eingegangen am selben Tag, hat die
Einsprechende beantragt, den Tatbestand in dem in der mundlichen Verhandlung
am 29. September 2015 verkiindeten und der Einsprechenden am 28. Dezem-

ber 2015 zugestellten Beschluss des Senats vom 29. September 2015 zu
berichtigen.



Die Einsprechende hat vorgetragen, sie habe nicht die Auffassung vertreten, dass
chemische Verbindungen mit Hydroxylgruppen wie TRIS oder DTT Alkohole im
Sinne des Streitpatentes seien. Diese Auffassung habe vielmehr die Patent-
inhaberin vertreten, was deren Schriftsdtze vom 31. August 2013 und 25. No-
vember 2014 belegen wirden. Die Einsprechende sei der Auffassung der Patent-
inhaberin in ihrem Schriftsatz vom 26. Mai 2015 entgegengetreten. Insofern sei die
Darstellung des Parteivorbringens der Einsprechenden im Beschluss unzutreffend

und zu berichtigen.

Weiter hat die Einsprechende vorgetragen, dass sie sich in der mindlichen
Verhandlung bei der Diskussion des Standes der Technik nicht auf das Verbot des
Doppelschutzes nach Art. Il § 8 IntPatUG berufen habe. Diese Vorschrift habe sie
weder zitiert noch herangezogen. Auch insoweit sei der Beschluss unzutreffend
und zu berichtigen.

Die Einsprechende beantragt mit Schriftsatz vom 8. Januar 2016, dass
1. der Satz auf Seite 10, erster Absatz, dritter vollstandiger Satz des Beschlusses

,<Andere chemische Verbindungen mit Hydroxylgruppen, wie TRIS oder DTT,
wird der Fachmann entgegen der von der Einsprechenden vertretenen
Auffassung fur die Isolierung von Nukleinsauren somit nicht in Betracht
ziehen, zumal der Fachmann TRIS als eine fur biochemische Zwecke
geeignete Puffersubstanz kennt und Dithiothreiol (DTT) als ein stark
reduzierendes Reagenz (vgl. z. B. D1, S. 8, zweiter und dritter Abs., oder D7,
S.5,2.17).°

wie folgt geandert wird

,<Andere chemische Verbindungen mit Hydroxylgruppen, wie TRIS oder DTT,
wird der Fachmann entgegen—der—von—der—Einsprechenden—vertretenen
Auffassung fur die Isolierung von Nukleinsauren somit nicht in Betracht
ziehen, zumal der Fachmann TRIS als eine flr biochemische Zwecke
geeignete Puffersubstanz kennt und Dithiothreiol (DTT) als ein stark
reduzierendes Reagenz (vgl. z. B. D1, S. 8, zweiter und dritter Abs., oder D7,
S.5,Z.17).°

und dass
2. der Abschnitt 5.4 auf S. 22 unten bis 23 oben gestrichen wird.



Die Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung tber den Tatbestandsberichti-

gungsantrag hat die Einsprechende nicht beantragt.

Zu dem Tatbestandsberichtigungsantrag der Einsprechenden vom 8. Januar 2016
hat die Patentinhaberin innerhalb der gewéhrten Frist zur Stellungnahme keine
Erklarung abgegeben.

1. Der Senat entscheidet Gber den Antrag auf Tatbestandsberichtigung der
Einsprechenden vom 8. Januar 2016 in der Besetzung mit denjenigen Richtern,
die an dem am 29. September 2015 verkiindeten Beschluss mitgewirkt haben,
weil nach 8§96 Abs.2 Satz?2 PatG an dem Beschluss, mit dem Uber den
Tatbestandsberichtigungsantrag entschieden wird, die Richter mitwirken, die bei

der Entscheidung, deren Berichtigung beantragt ist, mitgewirkt haben.

2. Der Senat konnte hinsichtlich des Antrags der Einsprechenden auf
Tatbestandsberichtigung im schriftlichen Verfahren entscheiden, weil die
Beteiligten keinen Antrag auf mindliche Verhandlung gestellt haben, auch wenn
8§ 96 PatG im Gegensatz zu 8 95 Abs. 2 Satz1 PatG weder ausdricklich die
mundliche Verhandlung freistellt noch im Gegensatz zu 8§ 320 Abs. 3 ZPO eine
ausdrickliche Regelung enthalt, dass tber den Antrag mindlich zu verhandeln ist,

wenn eine Partei dies beantragt.

3. Der Antrag der Einsprechenden auf Tatbestandsberichtigung vom 8. Ja-
nuar 2016 ist zulassig, weil die Einsprechende den nach 8§ 96 Abs.1 PatG
erforderlichen Antrag innerhalb der dort genannten Frist von zwei Wochen nach

Zustellung der Entscheidung gestellt hat.



4. Der Antrag der Einsprechenden, den in Gliederungsabschnitt!l. 3.1
enthaltenen Satz auf Seite 10 des Beschlusses des Senats vom 29. September
2015 zu berichtigen, ist nach § 96 Abs. 1 PatG begrindet.

4.1 Die Einsprechende beantragt die Berichtigung des Tatbestandes, obwohl die
zu Dberichtigende Textpassage unter dem Gliederungspunktll. in den
Entscheidungsgriinden enthalten ist. Denn zum Tatbestand gehoért auch das in
den Entscheidungsgriinden enthaltene tatsachliche Vorbringen (BGH, Urteil vom
29. April 1993, IX ZR 215/92, NJW 1993, 1851, 1852, Rn. 13; BGH, Urteil vom
7. Dezember 1993, VI ZR 74/93, NJW 1994, 517, 519, Rn. 29; Zoller/Vollkommer,
ZPO, 31. Aufl. 2016, 8 320 Rn. 4 mit weiteren Nachweisen). Tatbestand im Sinne
des 8§ 96 Abs. 1 PatG sind alle Teile einer Entscheidung, die Feststellungen tber
das Parteivorbringen enthalten (Schulte/Puschel, PatG, 9. Aufl. 2014, 8§ 96 Rn. 3
mit Nachweisen). Denn nach § 314 ZPO, der nach § 99 Abs. 1 PatG entsprechend
anzuwenden ist, liefert der Tatbestand des Urteils Beweis fur das mundliche

Parteivorbringen, der nur durch das Sitzungsprotokoll entkréftet werden kann.

4.2 Der Satzbestandteil auf Seite 10 des Beschlusses des Senats vom 29. Sep-
tember 2015, dessen Streichung die Einsprechende beantragt, ist nicht ,offenbar”
unrichtig. Voraussetzung fur eine Berichtigung nach 8 96 Abs. 1 PatG ist, dass der
Tatbestand der Entscheidung ,andere Unrichtigkeiten oder Unklarheiten® enthalt.
,<Andere® grenzt § 96 Abs. 1 PatG von 8§ 95 Abs. 1 PatG ab, wonach ,offenbare
Unrichtigkeiten in der Entscheidung“ zu berichtigen sind. Eine ,andere“ Unrich-
tigkeit ist deshalb eine solche, die nicht ,offenbar” ist (Benkard/Schafers, PatG,
11. Aufl. 2015, § 96 Rn. 4).

4.3 Die Tatbestandsdarstellung auf Seite 10 des Beschlusses des Senats vom
29. September 2015 ist sachlich unrichtig, weil die Einsprechende sich nicht
gegen die dort dargestellte Auffassung gewendet hat. Unrichtig ist der Tatbestand
dann, wenn eine in ihm enthaltene Angabe unzutreffend ist (Benkard/Schéfers,

a.a. 0., 896 Rn. 4). Die Einsprechende hat schriftsatzlich nicht die Auffassung



vertreten, dass chemische Verbindungen mit Hydroxylgruppen wie TRIS oder DTT
Alkohole im Sinne des Streitpatentes sind. Denn die Einsprechende hat in ihrem
Schriftsatz vom 26. Mai 2015 auf der Seite 3 im vorletzten Absatz erklart:

.Bei einer puffernden Substanz wie Tris oder einem reduzierten Agenz wie
DTT handelt es sich jedoch bekanntermaf3en nicht um einen »Alkohol,
der die Bindung von Nukleinsauren an einen festen Trager induziert oder
fordert.”

Im selben Schriftsatz heil3t es auf Seite 6 im vorletzten und letzten Absatz:

~<Anhaltspunkte flr die von der Patentinhaberin vorgeschlagenen deutlich
breitere Auslegung des Begriffes »Alkohol«, wonach der Fachmann auch
Verbindungen wie bspw. die Puffersubstanz Tris und das reduzierende
Agenz DTT unter den bei der Bindung zu vermeidenden »Alkohol« fassen
wurde, finden sich im Streitpatent dagegen nicht. ... Diese Auslegung wird
auch durch den weiteren Stand der Technik gestutzt, der belegt, dass der
auf dem Gebiet der Nukleinsaureaufreinigung tatige Fachmann Verbin-
dungen wie Tris und DTT im Zusammenhang mit der Adsorption von
Nukleinsauren an feste Trager gerade nicht als einen »Alkohol« versteht,
der die Bindung fordert.”

Ebenso wenig hat sich die Einsprechende in der mindlichen Verhandlung am
29. September 2015 in der Weise, wie es in dem Beschluss des Senats vom

29. September 2015 auf Seite 10, erster Absatz, festgehalten ist, gedul3ert.

4.4 Insoweit war der Tatbestand des Beschlusses des Senats vom 29. Sep-
tember 2015 in Abschnitt Il. 3.1 auf Seite 10 auf den Antrag der Einsprechenden
nach 8 96 Abs. 1 PatG durch Streichung des Satzbestandteils ,entgegen der von

der Einsprechenden vertretenden Auffassung“ zu berichtigen.

5. Der Antrag der Einsprechenden, die Ausfihrungen des Senats unter dem
Gliederungspunkt Il. 5.4 auf den Seiten 22 f. des Beschlusses vom 29. September
2015 zu streichen, ist teilweise begrindet.

5.1 Aus den unter 4.1 genannten Grinden, beantragt die Einsprechende auch

hinsichtlich ihres Begehrens, die Ausfiihrungen des Senats unter dem Gliede-



rungspunkt Il. 5.4 des Beschlusses zu streichen, die Berichtigung des Tatbe-

standes.

5.2 Auch hinsichtlich der Ausfihrungen des Senats unter dem Gliederungs-
punkt Il. 5.4 auf den Seiten 22 f. des Beschlusses vom 29. September 2015 ist der
Beschluss nicht im Sinne des § 95 Abs. 1 PatG ,offenbar® unrichtig. Vielmehr geht

es um ,andere Unrichtigkeiten oder Unklarheiten“ im Sinne des § 96 Abs. 1 PatG.

5.3 Die Tatbestandsdarstellung unter dem GliederungspunktIl. 5.4 auf den
Seiten 22 f. des Beschlusses des Senats vom 29. September 2015 ist sachlich
insoweit unrichtig, als die Einsprechende Art. Il § 8 IntPatUG nicht ausdricklich

genannt hat, im Ubrigen aber richtig.

Zur Begruindung ihres Antrags hat die Einsprechende vorgetragen:

,Die Einsprechende hat sich im Rahmen der miundlichen Verhandlung bei
der Diskussion des Standes der Technik nicht auf das Verbot des
Doppelschutzes nach Art. Il § 8 IntPatUG berufen. Diese Vorschrift wurde
seitens der Einsprechenden entgegen der Darstellung im Beschluss weder
zitiert noch herangezogen. Mdglicherweise wurde hier das im Rahmen der
Neuheitsdiskussion angeflihrte Argument der Einsprechenden, man kénne
die Lehre der D2 nicht nacharbeiten, ohne das Patent zu verletzten,
missverstanden. Weil Art. Il § 8 IntPatUG von der Einsprechenden in der
mindlichen Verhandlung nicht angefuhrt wurde, ist diese Darstellung des
Parteivorbringens im Beschluss unzutreffend und wir bitten daher um
Berichtigung.”

Die Einsprechende hat in der mindlichen Verhandlung am 29. September 2015
Art. 1l 88 IntPatUG nicht ausdriicklich genannt, wohl aber hat sie in der
mundlichen Verhandlung wiederholt auf das Verbot des Doppelschutzes im
Zusammenhang mit der Druckschrift D2 hingewiesen. Der in dem Gliede-
rungspunkt Il. 5.4 geschilderte Tatbestand ist insofern nicht unrichtig im Sinne des
8 96 Abs. 1 PatG. Denn der Tatbestand ist dann nicht unrichtig oder unklar, wenn
das Parteivorbringen sinngemal zutrifft, auch wenn es nicht wortlich

wiedergegeben ist (Zoller/Vollkommer, a.a.O., § 320 Rn. 4 mit Nachweisen).



Unrichtig ist der Tatbestand des Beschlusses nur insoweit, als dort behauptet wird,
die Einsprechende habe Art. Il § 8 IntPatUG miindlich vorgetragen.

5.4 Der unter dem Gliederungspunkt Il. 5.4 genannte Tatbestand war deshalb
nach 8 96 Abs. 1 PatG wie folgt zu berichtigen:

,9.4 In der miundlichen Verhandlung hat die Einsprechende im Zusam-
menhang mit der Druckschrift D2 wiederholt auf das Verbot des
Doppelschutzes hingewiesen. Nachdem das Verbot des Doppelschutzes
jedoch nicht zu den in 8§21 PatG abschlieRend genannten Wider-
rufsgriinden gehort, die im vorliegenden Einspruchsverfahren zu dem von
der Einsprechenden beantragten Widerruf des Patents fuhren kénnten,
vermag auch dieser Einwand der Einsprechenden nicht zu greifen.”

Aus dem Beschluss des Senats vom 29. September 2015 unter dem
Gliederungspunkt Il. 5.4 waren die Worte ,nach Art. Il § 8 IntPatUG* zu streichen.

Im Ubrigen war der Antrag der Einsprechenden zurtickzuweisen.

Dr. Maksymiw Dr. Munzberg Dr. Himmelmann Dr. Wagner
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