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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 40 19 182.6-52

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 12. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Anders sowie die Richter Dr. Greis, Dr. Hartung und Dr. van Raden

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grunde

Mit Beschlul® vom 12. Februar 1999 wies das Patentamt - Prifungsstelle fir die
Klasse G 01 N - die Anmeldung zurlck, weil der Gegenstand des geltenden An-
spruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Gegen diesen Beschlul

hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 25. Marz 1999 Beschwerde eingelegt.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben und das Patent zu
erteilen mit den Anspruchen 1-12 vom 17. Dezember 1999, Be-
schreibung Seiten 3 und 4 vom 28. Dezember 1999, 5 und 6
vom 17. Dezember 1999, im ubrigen den Unterlagen der An-
meldung vom 15. Juni 1990, mit Korrektur auf Seite 4 der Be-

schreibung: "bis 0,27 mbar".

Der Patentanspruch 1 vom 17. Dezember 1999 lautet:

"1. Verfahren zum Impragnieren von Gewebeproben mit Pa-
raffin, bei dem (Verfahren) die jeweilige Gewebeprobe mit
einem Fixiermittel fixiert, unter Verwendung von Alkohol
entwassert und anschlieRend in einem geschlossenen,
evakuierten Arbeitsraum (2) bei einer vorgegebenen Be-
triebstemperatur durch Plazieren in flissigem Paraffin mit

diesem durchtrankt wird, und zwar nach einer vorausge-



henden Behandlung mit Isopropyl-Alkohol und unter An-
wendung von Ultraschall auf die Gewebeprobe (3) sowie
auf das diese Gewebeprobe (3) umschliellende flussige
Paraffin, wobei die Betriebstemperatur niedriger ist als die
Siedetemperatur des Isopropyl-Alkohols bei Normal- bzw.
Atmospharendruck, jedoch so gewahlt ist, um das Paraffin
im flissigen Zustand zu halten, dadurch gekennzeichnet,
dall das Vakuum im Arbeitsraum (2) so eingestellt ist, da®
bei dem im Arbeitsraum (2) herrschenden Druck der Siede-
punkt des Isopropyl-Alkohols gleich der Betriebstemperatur

ist."

Der Anmelder ist der Ansicht, die Auswahl des Vakuums in Verbindung mit den

ubrigen Merkmalen sei aus dem Stand der Technik nicht nahegelegt.

In der mundlichen Verhandlung wurden unter anderem die folgenden Druck-

schriften zum Stand der Technik erortert:

1. DE 32 09 841 A1,
2. DE 29 32 112 A1.

Die Beschwerde ist zulassig, fuhrt aber nicht zum Erfolg, denn der Gegenstand
des Patents ist nicht patentfahig (§§ 1, 4 PatG).

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 mag neu sein; ihm liegt jedoch keine erfin-

derische Tatigkeit zugrunde.



Aus der Druckschrift (2) ist ein Verfahren bekannt, das unstreitig die Merkmale des

Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 aufweist. Es geht um ein Verfahren zum

Impragnieren von Gewebeproben in Paraffin, bei dem:

1. die Gewebeprobe mit einem Fixiermittel fixiert,

2. unter Verwendung von Isopropyl-Alkohol entwassert,

3. durch Plazieren in flissigem Paraffin mit diesem durchtrankt wird,

4. in einem Arbeitsraum, der

4.1 geschlossen und

4.2 evakuiert ist,

5. bei einer vorgegebenen Betriebstemperatur, die

5.1.niedriger ist als die Siedetemperatur des Isopropyl-Alkohols bei

Atmospharendruck,

5.2. das Paraffin zumindest im Arbeitsraum in flissigem Zustand halt.

6. unter Anwendung von Ultraschall auf die Probe und das umgebende

Paraffin.

Das angemeldete Verfahren nach Patentanspruch 1 ist demgegenuber dadurch
gekennzeichnet, dald das Vakuum so eingestellt ist, dal3 der Siedepunkt des Iso-

propyl-Alkohols gleich der Betriebstemperatur ist.



Damit soll ein Verfahren aufgezeigt werden, welches schnell und wirtschaftlich
durchfuhrbar ist und bei kurzer Verfahrensdauer hochqualitative Gewebeschnitte

ermoglicht.

Aus der Druckschrift (3) ist als Schwierigkeit bei der Impragnierung von entwas-
serten Gewebeproben mit Paraffin im Vakuum bekannt, dal} es bei einer schlag-
artigen Verdampfung des Ldsungsmittels zu einer Blasenbildung kommen kann.
Jedes Verfahren, das, wie die in den Druckschriften (2) und (3) beschriebenen
Verfahren, auf einer Paraffindurchtrankung einer entwasserten Gewebeprobe im
Vakuum beruht, mufd sich mit diesem Problem auseinandersetzen. In der Druck-

schrift (2) ist keine Aussage daruUber getroffen, wie dieses Problem zu l6sen sei.

Die Druckschrift (3) schlagt vor, den Druck im Arbeitsraum schrittweise so weit zu
vermindern, dal} die Verdampfung langsam vonstatten geht; die zur Blasenbildung
fuhrenden flichtigen Stoffe, also die im Vakuum ihren Siedepunkt erreichenden
Entwasserungsmittel, werden nach dem vorgeschlagenen Verfahren zu Beginn
des Evakuierungsvorgangs bei niedrigem Teilvakuum abgesaugt, ohne dal} es zu

schadlichen Gewebezerstorungen oder Blasenbildungen kommt (s insbes S 6).

FUr den Fachmann, einen in der Technik der Aufbereitung von Gewebeproben flr
die Histologie erfahrenen Mediziner, mufte sich damit im Umgang mit dem Ver-
fahren nach Druckschrift (2) die Uberlegung, bei der Bestimmung des Vakuumes,
mit dem gearbeitet werden sollte, entsprechend dem Vorschlag aus der Druck-
schrift (3) vorzugehen, geradezu aufdrangen. In dieser Druckschrift ist eine si-
chere Losung fur das Problem der schlagartigen Verdampfung mit der Folge einer
Gewebeschadigung angegeben: Bis zum weitgehenden Verdampfen des Entwas-
serungsmittels ist mit einem schonenden Teilvakuum zu arbeiten, das um des
langsamen Verdampfens willen notwendigerweise gerade im Bereich des Siede-
punkts des Entwasserungsmittels liegen mufl. Dal} in der Druckschrift (3) als Ent-
wasserungsmittel vor allem Azeton genannt ist, konnte fir den Fachmann keinen

Grund darstellen, die Anregungen aus dieser Druckschrift fur die praktische Aus-



fuhrung des Isopropyl-Alkohol verwendenden Verfahrens nach Druckschrift (2) zu
verwerfen, denn Azeton ist dort nur als Beispiel fur hygroskopische Flissigkeiten
zur Entwasserung genannt (S 4). Dasselbe gilt fur den Vorschlag in der Druck-
schrift (3), die Evakuierung in einem spateren Verfahrensschritt gegebenenfalls bis
zu einem Bereich von 0,05 bis 0,2 Torr fortzusetzen. Dieser Bereich ist zum einen
nur beispielhaft genannt; zum anderen ist fur die schonende Evakuierung in der

Siedephase des Losungsmittels die weitere Evakuierung ohne Belang.

Fir den Fachmann, der ausgehend von der Druckschrift (2) den Einsatz von Iso-
propanol als Entwasserungsmittel und die Lage der Betriebstemperatur unter der
Siedetemperatur des Isopropanols bei Normaldruck beibehalt, lag es nahe, die in
der Druckschrift (3) genannte Erkenntnis zu nutzen und die Evakuierung so zu
steuern, dald der Siedepunkt des Isopropanols bei dieser Betriebstemperatur kon-
trolliert erreicht und gehalten wird, so dal} die in der Druckschrift (3) geforderte

und beschriebene schonende Verdampfung ablaufen kann.

Dal} bei dem angemeldeten Verfahren aus dem Verfahren nach Druckschrift (3)
nur der erste Schritt Gbernommen und auf die vorgeschlagene weitere Absenkung
des Vakuums verzichtet wird, kann eine erfinderische Tatigkeit auch nicht be-
grunden. Es wird damit zwar der in der Druckschrift (3) genannte Vorteil der be-
sonders schnellen Durchtrankung mit Paraffin - mdglicherweise zugunsten eines
einfacheren Aufbaus der Vorrichtung im Hinblick auf die Erzeugung des Vaku-

ums - aufgegeben, doch stellt sich das blof3e Inkaufnehmen von Nachteilen oder



der Verzicht auf Vorteile nicht als erfinderisch dar (BGH GRUR 1996, 857
- Rauchgasklappe).

Vorsitzender Richter Dr. Greis Dr. Hartung Dr. van Raden
Dr. Anders ist wegen ur-

laubsbedingter Abwe-

senheit an der Unter-

schriftsleistung verhin-

dert.

Dr. Greis

be



