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Sachverhalt und Antréage

1 Auf die europiische Patentanmeldung Nr. 93 103 815.2
wurde das europdische Patent Nr. 0 562 358 mit

14 Ansprichen erteilt.

IT. Gegen die Patenterteilung legte die Beschwerdefiihrerin
Einspruch ein. Als Einspruchsgriinde wurden mangelnde
Neuheit und mangelnde erfinderische T&dtigkeit
(Artikel 100 a) in Verbindung mit den Artikeln 54 (1)
und 56 EPU) genannt.

Die Einwdnde wurden durch funf Entgegenhaltungen
gestiitzt, 'wovon folgende fiir diese Entscheidung relevant

sind:

D3: Prospekt "Comfortpette® 4700, Varipette® 4710 und
-Comfortip® cristal" von Eppendorf (1986),

D4: US-A-5 024 109.

III. Die Einspruchsabteilung hat das Patent in gedndertem

Umfang mit 13 Anspriichen aufrechterhalten.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Korrektur des Volumenfehlers AV bei der
Auslegung eines Pipettiersystems mit einer
Kolbenhubpipette und einer darauf steckbaren
Pipettenspitze, wobei die Kolbenhubpipette
Einstelleinrichtungen zur Verdnderung des Kolbenhubs
sowie Anzeigeeinrichtungen fir das jeweils pipettierte
Fliissigkeitsvolumen hat und das Verhdltnis vom Kolbenhub

zum angezeigten Flissigkeitsvolumen durch einen
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Pipettenkorrekturfaktor a bestimmt ist, die
Pipettenspitze eine Spitzentéffnung, einen damit
verbundenen Volumenbereich flir die Aufnahme
einstellbarer Fliissigkeitsvolumina und eine damit
verbundene Aufsteckéffnung flr die Kolbenhubpipette
aufweist und zwischen Spitzendffnung und Kolben ein
Totvolumen V. ausgebildet ist, wobei der zu korrigierende
Volumenfehler AV daraus resultiert, dal das Totvolumen Vi
zwischen dem Fliissigkeitsspiegel und dem Kolben der
Pipette durch das Gewicht der Fliissigkeitssdule in der
Pipettenspitze vergroBert wird, wobei die Korrektur des
Volumenfehlers AV durch bauliche Abstimmung des
Totvolumens V., des Pipettenkorrekturfaktors a und des
Verlaufs des Querschnitts Q der Pipettenspitze, die
einen zylindrischen Arbeitsbereich aufweist, in den der
Fliissigkeitsspiegel im gesamten Einstellbereich
aufnehmbarer Fliissigkeitsvolumina emporsteigt, derart
erfolgt, daR das von den Anzeigeeinrichtungen angezeigte
Flissigkeitsvolumen Vp,, dem aufgenommenen
Fliissigkeitsvolumen Vpuss oder einer vorgegebenen

Abweichung entspricht."

In der angefochtenen Entscheidung wurde ausgefihrt, daf
der Gegenstand des geé&nderten Anspruchs 1 sich von der in
D3 verdffentlichten Varipette 4710 mit Comfortip cristal
nur durch eine andere Ausgestaltung der Pipettenspitze
unterscheide. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung
hatte die Verwendung einer Pipettenspitze, die einen
zylindrischen Arbeitsbereich aufweist, wie jetzt

beansprucht, fiir einen Fachmann nicht nahe gelegen.
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Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin
(Einsprechende) Beschwerde eingelegt. Mit der

Beschwerdebegriindung wurden eine neue Entgegenhaltung

D6: US-A-3 810 391

und Dokumente, die eine offenkundige Vorbenutzung

belegen sollen (D7), eingereicht.

In der Beschwerdebegriindung wurde den in der
angefochtenen Entscheidung dargelegten Griinden filir das
Vorliegen einer erfinderischen THdtigkeit widersprochen
und ausgefiihrt, daB die Verwendung von Pipettenspitzen
mit einem zylindrischen Arbeitsbereich aus D6 und D7
bekannt sei. Auch die Neuheit wurde weiter bestritten,
sowohl gegeniiber D3 als auch gegeniiber D6 und D7. In
Bezug auf die offenkundige Vorbenutzung wurde eine
Zeugenvernehmung angeboten, falls die eidesstattlichen
Erklarungen, die dem Anlagenkonvolut D7 beigefligt waren
bzw. mit Schreiben vom 16. Mirz 2001 nachgereicht worden
sind, nicht ausreichen wilirden, um die offenkundige

Vorbenutzung zu belegen.

Die Beschwerdegegnerin hat die Argumente der
Beschwerdefihrerin zurilickgewiesen und geltend gemacht,
die verspdtet vorgebrachten Dokumente D6 und D7 seien
nicht relevant und daher nicht zu beriicksichtigen.
Auflerdem unterscheide sich der Gegenstand des
aufrechterhaltenen Anspruchs 1 nicht nur durch die
Ausgestaltung der Pipettenspitze von der aus D3
bekannten Pipette, sondern auch durch die beanspruchte
bauliche Abstimmung des Totvolumens, des
Pipettenkorrekturfaktors und des Verlaufs des

Querschnitts der Pipettenspitze, so dass das angezeigte
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Flissigkeitsvolumen genau dem aufgenommenen
Flissigkeitsvolumen, oder einer vorgegebenen Abweichung,
entspreche. Eine derartige bauliche Abstimmung sei von
keiner der Entgegenhaltungen nahe gelegt worden.
Korrigierte Unterlagen gemdfl Anlage Pl und geédnderte
Unterlagen gemdB Anlage P2 wurden mit der Erwiderung
eingereicht. Es wurde auch bestritten, dass Dé und D7
eine Pipettenspitze offenbaren, die iliber den gesamten
Einstellbereich einen zylindrischen Arbeitsbereich

aufweist.

VI. Wiahrend der miindlichen Verhandlung, die am 24. Juli 2003
durchgefiihrt wurde, haben die Parteien ihre Argumente
weiter vertieft. Die Beschwerdegegnerin hat wdhrend der
miindlichen Verhandlung mehrere ge&dnderte Anspruchsséatze,
bezeichnet als Hilfsantrdge 2-21, vorgelegt. Die
Beschwerdegegnerin machte auBerdem geltend, die Lehre,
den Pipettenkorrekturfaktor zum Ausgleich des durch den
hydrostatischen Druck der zu pipettierenden Flilissigkeit
verursachten Volumenfehlers durch die Wahl der
Spindelsteigung zu realisieren, sei nicht Stand der
Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPU. Die
Ausfihrungen hierzu im Streitpatent betrdfen einen

internen Stand der Technik.

Nach Auffassung der Beschwerdefiihrerin gehdre diese
Verfahrensweise jedoch zum allgemeinen Fachwissen, wie
dies auch in der Beschreibung des Standes der Technik im
Streitpatent dargestellt wurde. Die Beschwerdefiihrerin
machte weiter geltend, dass die Beschwerdegegnerin
dieses allgemeine Fachwissen bisher nicht bestritten
habe, weshalb sie nicht vorbereitet sei, Dokumente
vorlegen zu missen, die dieses allgemeine Fachwissen

belegen. Im Ubrigen miisse die Beschwerdegegnerin ihre

2198.D



w = T 0710/00

eigenen Aussagen 1im Streitpatent gegen sich gelten

lassen und diirfe hiervon nicht mehr abweichen.

VII. Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des europdischen Patents Nr. 0 562 358.
Hilfsweise beantragte sié die Zurickverweisung der
Angelegenheit an die erste Instanz zur Fortsetzung des

Verfahrens.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwerde zurlickzuweisen. Hilfsweise beantragte sie die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patentes auf der Basis eines der
Hilfsantrdge 1 eingereicht als Anlage P2, mit
Schriftsatz vom 5. Dezember 2001, 2 bis 5, 7, 9 bis 21,
eingereicht in der miindlichen Verhandlung, hoéchst
hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und Zurilickverweisung der Sache an die erste Instanz zur

Fortsetzung des Verfahrens.

Entscheidungsgriinde

L5 Die Beschwerde ist zuléassig.

2. Gem&dR Streitpatent geht die Erfindung von D4 aus
(Seite 2, Zeilen 29-42). Diese Druckschrift offenbart
ein Verfahren zur Korrektur des Volumenfehlers einer
Kolbenhubpipette. Dabei werden die H&he der Flissigkeit
in der Pipettenspitze flir das gewlinschte
Flissigkeitsvolumen, die Anderungen des Totvolumens
aufgrund der Flissigkeitss&dule in der Spitze, die

erforderliche Kolbenverschiebung flir das gewlinschte
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Fliissigkeitsvolumen und die Anderung des Totvolumens
ermittelt. Die HoVhe der Flissigkeitss&dule flir ein
gewilinschtes Volumen wird anhand der Spitzengeometrie
ermittelt, speziell fir eine konische Spitze. Die
Anderung des Totvolumens wird aufgrund hydrostatischer
Uberlegungen bestimmt, die an die Ho6he der Flissigkeits-
sdule ankniipfen. Die Kolbenverschiebung wird aus der
Summe des gewiinschten Volumens und der Anderung des
Totvolumens ermittelt. Diese Technik bedient sich einer
elektromechanischen Pipette, die mit einem Steuerrechner

verbunden ist.

Die Korrektur des Volumenfehlers wird also flir jedes
aufgenommene Volumen neu berechnet. Es gibt keinen
eindeutigen Pipettenkorrekturfaktor, der baulich vom
Totvolumen und dem Verlauf des Querschnitts der

Pipettenspitze bestimmt wird.

Die Parteien sind widhrend des Verfahrens jedoch von D3
als nachstem Stand der Technik ausgegangen (Punkt 5.1
der angefochtenen Entscheidung; Punkt V. der

Beschwerdebegriindung, Punkt 5. der Beschwerdeerwiderung).

D3 offenbart die Eppendorf Varipette® 4710. Durch Drehen
des Bedienungsknopfs wird der volumenbestimmende
Arbeitshub verdndert. Entsprechend dieser Einstellung
wird auch der in die Pipettenspitze hineinragende Kolben
vor- oder zurilickgeschraubt, um das Totvolumen dem
Arbeitsvolumen anzupassen. D3 erwdhnt nicht, dass das
Verhdltnis vom Kolbenhub zum angezeigten Fliissigkeits-
volumen durch einen Pipettenkorrekturfaktor bestimmt
wird, der den Volumenfehler, der durch das Eigengewicht
der Fllussigkeitss&dule in der Pipettenspitze entsteht,

korrigiert. Nach Auffassung der Kammer offenbart D3 auch
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keine Pipettenspitze mit einem zylindrischen
Arbeitsbereich, in dem der Fliissigkeitsspiegel im

gesamten Einstellbereich emporsteigt.

4. Die Entgegenhaltung D6 betrifft dem gegeniiber offenbar
eine Pipette mit einer Spitze mit einem zylindrischen
Arbeitsbereich, in dem der Flissigkeitsspiegel im
gesamten Einstellbereich emporsteigt (siehe Figur 1),
oder legt eine solche Pipette zumindest nahe. Diese
Entgegenhaltung wurde zwar erstmals in der
Beschwerdebegriindung genannt; dies erfolgte jedoch in
Reaktion auf die Aufnahme des Merkmals in Anspruch 1,
wonach der Arbeitsbereich sich auf den zylindrischen
Teil der Pipettenspitze beschrénkt, und die Aussage der
Einspruchsabteilung, dass die Neuheit und erfinderische
Tatigkeit gerade in diesem Merkmal zu sehen ist
(Angefochtene Entscheidung, Punkt 4.2 des Sachverhalts
und Punkte 5.4 und 5.7 der Entscheidungsgriinde). Die
Kammer beriicksichtigt diese Druckschrift als n&chsten

Stand der Technik (Artikel 114 (2) EPU).

5. Die Beurteilung zumindest der erfinderischen Tatigkeit
des Verfahrens gem&BR Hauptantrag ist nach Auffassung der
Kammer erst sinnvoll moglich, wenn gekldrt ist, ob die
Korrektur des Volumenfehlers iliber eine Anpassung der
Spindelsteigung, wie von der Beschwerdefiihrerin
vorgebracht, zum allgemeinen Fachwissen gehdrt oder, wie
in der mindlichen Verhandlung von der Beschwerdegegnerin
vorgetragen, der Fachwelt nicht bekannt war. Zwar gibt
die Beschreibung des Streitpatents einige Anhaltspunkte
dafiir, dass eine Korrektur des Volumenfehlers durch eine
Anpassung der Spindelsteigung an sich bekannt war (siehe
Seite 2, Zeilen 19-23 und 49-52), aber nachdem die

Beschwerdegegnerin in der miindlichen Verhandlung
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bestritten hat, dass diese Angaben sich auf das
allgemeine Fachwissen beziehen, und erklédrt hat, es
handele sich dabei um eine firmeninterne Verfahrensweise,
kann sich die Beschwerdefiihrerin nicht mehr auf die
allgemeine Bekanntheit des im Streitpatent dargestellten
Zusammenhangs zwischen Volumenkorrektur und
Spindelsteigung berufen. Dokumente, die die allgemeine
Bekanntheit dieses Zusammenhangs belegen, standen der
Beschwerdefihrerin in der miindlichen Verhandlung nicht
zur Verfligung. Ohne weitere Beweismittel kann die Kammer
jedoch nicht davon ausgehen, dass eine Korrektur des
Volumenfehlers iliber eine Anpassung der Spindelsteigung
zum allgemeinen Fachwissen gehdrt. Weil die
unterschiedlichen Auffassungen hieriliber erst wdhrend der
miindlichen Verhandlung manifest wurden und die
Beschwerdegegnerin im schriftlichen Verfahren nie
angedeutet hatte, dass die Darstellung des Zusammenhangs
zwischen Volumenkorrektur und Spindelsteigung in Kontext
mit der Wirdigung des Standes der Technik im
Streitpatent nicht das tatséchliche Fachwissen am
Prioritéatstag der Anmeldﬁng wiedergibt, geht die Kammer
davon aus, dass die Beschwerdeflihrerin {liberrascht wurde
und auf diese Anderung des Sachverhalts nicht
vorbereitet sein konnte. Der Beschwerdefihrerin muss
daher die Gelegenheit gegeben werden, Beweismittel zum

nunmehr bestrittenen allgemeinen Fachwissen vorzubringen.

6. Fir die Beurteilung der Anspriiche gemafl den noch
aufrechterhaltenen Hilfsantrdgen (1-5, 7 und 9-21) ist
die Feststellung des tatsdchlichen Fachwissens am
Prioritédtstag gleichermafen von Bedeutung. Daher halt
die Kammer es flir geboten, dass die Einspruchsabteilung
die Neuheit und erfinderische T&tigkeit der Gegensténde

der Anspriiche gemdfl Hauptantrag, bzw. gemidf den
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Hilfsantrédgen, in Hinblick auf die vorliegenden
Dokumente und die gegebenenfalls nachzureichenden
Bewéismittel, soweit sie flir die Kl&rung der Frage, ob
die Korrektur des Volumenfehlers einer Kolbenhubpipette
durch Anpassung der Spindelsteigung zum allgemeinen
Fachwissen geh&ért, relevant sind, weiter untersucht. Die
Kammer macht daher von ihrer Befugnis geméab

Artikel 111 (1) EPU Gebrauch, die Sache zur Fortsetzung

des Verfahrens an die erste Instanz zurilick zu verweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache
zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz

zurlickverwiesen.

Die Geschédftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

//f ]ZMW -

U. Bultmann
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