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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Europaische Patent
Nr. O 881 950 zu widerrufen.

Anspruch 1 des erteilten Patents hat folgenden Wortlaut:

"1. Temperierblock (8, 48, 58, 68) fur Laborthermostaten
zur Erzeugung eines sich im Temperierblock (8, 48, 58,
68) erstreckenden, im wesentlichen linearen
Temperaturgradienten,

mit Aufnahmen (11, 11°, 71, 72) an einer Aufnahmeseite
(10) zur Aufnahme der mit Probeflissigkeit gefiullten
Bereiche von Behaltern (1)

und mit wenigstens zwei in Richtung des zu erzeugenden
Temperaturgradienten hintereinander liegenden, den
Temperierblock warmeleitend kontaktierenden
Temperiereinrichtungen (20, 19, 197, 59, 597, 60, 607),
die mit aneinander grenzenden Feldern der der
Aufnahmeseite gegenuberliegenden Kontaktierseite (15)
des Temperierblockes (8, 48, 58, 68) in groRflachigem
Kontakt stehen, und denen Aufnahmen (11, 117, 71, 72)
gegenuberliegen,

wobei die Temperiereinrichtungen (20, 19, 197, 59, 597,
60, 607) an eine Regeleinrichtung angeschlossen sind,
die zur Steuerung der Temperiereinrichtungen (20, 19,
197, 59, 597, 60, 607) derart ausgebildet ist, dall die
Temperiereinrichtungen (20, 19, 197, 59, 597, 60, 607)
zur Erzeugung des Temperaturgradienten auf
unterschiedliche, iIn der Richtung ansteigende
Temperaturen bringbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dal3 jeder der
Temperiereinrichtungen (20, 19, 197, 59, 597, 60, 607)
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jeweils mehrere in Gradientenrichtung hintereinander

liegende Aufnahmen (11, 117, 71, 72) gegenuberliegen."

Im Verlauf des Einspruchsverfahrens wurden von den
Parteien unter anderem folgender Stand der Technik

angezogen:

D19: US 5 525 300 A

In der angefochtenen Entscheidung gelangte die
Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass auf Grund des
im erteilten Anspruch 1 enthaltenen Merkmals 'eines sich
im Thermoblock erstreckenden im wesentlichen linearen
Temperaturgradienten™ das erteilte Patent gegen die
Bestimmungen des Artikels 123(2) EPU verstoBe. In diesem
Zusammenhang war sie der Auffassung, dass die
Interpretation des Merkmals "eines sich Im
Temperierblock erstreckenden, Im wesentlichen linearen
Temperaturgradienten™ nur lauten konne: *"mehr oder
weniger linear Uber den ganzen Block, ohne Abflachung™.
Ferner habe das besagte Merkmal eine technische
Bedeutung, es erfulle demnach auch nicht "die in

T 0231/89 und G 0001/93 genannten Kriterien zur
Moglichkeit der Ignorierung oder Streichung des Merkmals
ohne gegen Artikel 123(3) zu verstol3en”. Die
Einspruchsabteilung hat diejenigen der damals
vorliegenden Hilfsantrage, die sie zum Verfahren
zugelassen hat (Hilfsantrage 2, 3 und 5 bis 8), wegen
VerstolRen gegen die Bestimmungen der Artikel 123(2) oder
(3) EPU zuriickgewiesen. Insbesondere war sie beziglich
des damaligen Hilfsantrags 3 der Auffassung, das das
Ersetzen von "im wesentlichen linearen™ durch "im
mittleren Bereich linearen" nach Artikel 123(3) EPU zu

beanstanden sei, da aufgrund der in diesem Fall
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moglichen beliebigen Form der auferen Bereiche des
Gradienten der Schutzbereich von Anspruch 1 erweitert

seil.

Mit i1hrer Beschwerdebegrindung vom 7. August 2007
reichte die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) drei
gednderte Anspruchssatze als Hauptantrag, ersten
Hilfsantrag beziehungsweise dritten Hilfsantrag ein,
wobei der zweite Hilfsantrag den erteilten Ansprichen

entspreche.

Der Wortlaut von Anspruch 1 gemall dem dritten
Hilfsantrag unterscheidet sich von jenem des Anspruchs 1
wie erteilt dadurch, dass der Ausdruck *im wesentlichen
linearen Temperaturgradienten'™ ersetzt wurde durch *im
wesentlichen, namlich In der Mitte, linearen

Temperaturgradienten™ (Hervorhebung durch die Kammer).

In der Beschwerdebegrindung sowie in einem weiteren
Schreiben vom 22. Februar 2008 vertrat die
Beschwerdefiuhrerin die Auffassung, dass keiner der
jeweiligen Anspriche 1 gegen Artikel 123 (2) oder (3)
EPU verstoRe.

Die beiden Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 haben iIn ihren
jeweiligen Antworten auf die Beschwerdebegrindung
beziglich Anspruch 1 gemall dem zweiten Hilfsantrag (wie
erteilt) unter anderem Einwande nach Artikel 123(2) EPU
erhoben, und beziglich Anspruch 1 gemall dem dritten
Hilfsantrag Einwande unter Artikel 123(3) EPU. Die
Beschwerdegegnerin 2 hat zudem noch Einwande betreffend
die Klarheit des geanderten Anspruchs 1 gemall dem

3. Hilfsantrag erhoben.
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VI. Im Verlauf der mundlichen Verhandlung am 27. Marz 2007
hat die Beschwerdefuhrerin thren mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Hauptantrag und
ersten Hilfsantrag zurickgenommen, und einen neuen

2. Hilfsantrag eingereicht.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemé&l3 dem in der mindlichen
Verhandlung eingereichten 2. Hilfsantrag unterscheidet
sich von jenem des erteilten Anspruchs 1 dadurch, dass
die Merkmale "Erzeugung eines .. Iim wesentlichen linearen
Temperaturgradienten™ erganzt sind durch die unmittelbar
danach eingefugte Angabe ™, namlich eines im mittleren
Bereich des Temperierblockes linearen

Temperaturverlaufs™ (Hervorhebung durch die Kammer).

VII. Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrecherhaltung des
Patents wie erteilt oder alternativ gemdl3 dem
1. Hilfsantrag, eingereicht als dritter Hilfsantrag mit
Schreiben vom 7. August 2007, oder gemall dem
2. Hilfsantrag eingereicht wahrend der mundlichen
Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 beantragten die
Zuruckweisung der Beschwerde.

VI11. Die entscheidungserheblichen Ausfihrungen der Parteien
zu den gultigen Antragen der Beschwerdefiuhrerin konnen
wie folgt zusammengefasst werden:

Die Beschwerdefiuhrerin argumentierte, dass Im
wesentlichen lineare Gradienten zwar nicht wortlich aber
doch implizit in der Anmeldung in threr ursprunglich

eingereichten Fassung offenbart seien. Die Anspriche des
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Patents seien - soweit unklar - Im Lichte der
Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen. Dabeil sei
mit der Bereitschaft vorzugehen, sie zu verstehen, und
nicht mit dem Willen, sie misszuverstehen. Daraus ergéabe
sich, dass im wesentlichen linear nur bedeuten kodnne
beziehungsweise bedeuten misse: 1m mittleren Bereich
linear. Nichts anderes wirde der Fachmann - auch bei
Bericksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen
der urspriunglichen Anmeldung - dem Ausdruck im
wesentlichen linear zuordnen. Eine weitergehende
Linearisierung uUber den gesamten Block sei immer nur als
bevorzugtes Merkmal prasentiert worden, und nie als ein
fUr die Neuheit und erfinderische Tatigkeit wesentliches
Merkmal . Selbst wenn die Kammer zu dem Schluss gelénge,
dass das Merkmal im wesentlichen linear weder implizit
noch explizit urspriunglich offenbart sei, sei Anspruch 1
daher im Hinblick auf G 0001/93 (Abl. EPA, 1994, 541),
Punkte 9 und 16, dennoch nicht nach Artikel 123(2) EPU
zu beanstanden, da das Merkmal keinen technischen
Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung
liefere. Im vorliegenden Fall ergabe die Aufnahme des
strittigen Merkmals keinen ungerechtfertigten Vorteil
fir den Patentinhaber und schréanke lediglich den
Schutzbereich des urspringlich wesentlich breiteren
Anspruchs 1 ein, ohne fur die erfinderische Tatigkeit
des Anspruchsgegenstands von Bedeutung zu sein.

Bezuglich der Hilfsantrage 1 und 2 war die
Beschwerdefiihrerin der Auffassung, dass die Anderungen
im jeweiligen Anspruch 1 den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) und (3) EPU genlgten, da die
ursprunglichen Unterlagen, und iInsbesondere Seite 11,
zweiter Absatz, eine ausreichende entsprechende

Offenbarung lieferten. Auch In der resultierenden
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gednderten Form seien die betreffenden Merkmale
zumindest implizit in klarer und eindeutiger Weise
urspringlich offenbart. Bei den vorgenommenen Anderungen
handle es sich um eine Erlauterung, Klarstellung
beziehungsweise Prazisierung des Ausdrucks "im
wesentlichen™, durch welche eine eventuelle Beanstandung
unter Artikel 123(2) EPU jedenfalls ausgeraumt wére.
Diesbeziglich verwies sie auf den Leitsatz der
Entscheidung T 0553799 vom 21. Februar 2001 (nicht im
Abl. EPA publiziert). Durch die hinzugefigten Merkmale
sei der Ausdruck "im wesentlichen”™ jeglicher Bedeutung
entkleidet.

Was mit der "Mitte" beziehungsweise dem "mittleren
Bereich™ gemeint sei, ware im Kontext vollig klar, wobei
der 2. Hilfsantrag sich noch genauer an den Wortlaut der

Beschreibung anlehne.

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten, dass

Anspruch 1 gemaR Hauptantrag nach Artikel 123(2) EPU zu
beanstanden sei. Sie betonten, dass in der
ursprunglichen Anmeldung nicht zwischen linearen und Im
wesentlichen linearen Temperaturgradienten unterschieden
werde. Mit dem Merkmal betreffend die Erzeugung eines
"1m wesentlichen linearen Temperaturgradienten” konne im
Hinblick auf den Inhalt der Anmeldung nichts anderes
gemeint sein als ein Uber den gesamten Block linearer
Temperaturverlauf, wie er auch aus dem Stand der Technik
bekannt i1st, beispielsweise aus der bereits in der
ursprunglichen Anmeldung genannten D19. "Im
wesentlichen”™ linear konne nur bedeuten bis auf
geringfugige Abweichungen linear. Die in den Figuren 3a
und 4a gezeigten Kurven mit abgeflachten Enden seien
demnach nicht im wesentlichen linear. Die Erzeugung

eines linearen beziehungsweise linearisierten
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Temperaturverlaufs sei jedoch in der Anmeldung - wenn
Uberhaupt - ausschlielZlich in Verbindung mit dafiur
erforderlichen konstruktiven Mallnahmen offenbart, wie
mit den In den Figuren gezeigten Nuten. Da keine
entsprechenden Merkmale in Anspruch 1 gemald Hauptantrag
aufgenommen wurden, werden nunmehr Gegenstande
beansprucht, die so in der urspriunglichen Anmeldung

nicht offenbart seien.

Bezuglich der Hilfsantrage 1 und 2 machten die

Beschwerdegegnerinnen im Hinblick auf die Merkmale ™in
der Mitte" beziehungsweise "im mittleren Bereich"
mangelnde Klarheit geltend. Insbesondere sei unklar, von
wo bis wo sich die besagte "Mitte" beziehungsweise der
besagte "mittlere Bereich”™ erstrecke.

Ferner machten sie beziuglich beider Antrage geltend,
dass die in Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen eine
unzulassige Erweilterung des Schutzbereichs zur Folge
hatten. Insbesondere umfasse der jeweilige Anspruch 1,
Im Gegensatz zu Anspruch 1 wie erteilt, nunmehr
Ausftuhrungsformen, beil denen die Linearitat des
Temperaturverlaufs iIn &ulReren Bereichen des Blocks nicht

mehr erforderlich sei.

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag

Anspruch 1 - Urspriingliche Offenbarung - Artikel 100(c) EPU

1. Zunachst sei festgehalten, dass das Merkmal ""eines .. Im
wesentlichen linearen Temperaturgradienten™, bezuglich
dessen Bedeutung die Parteien unterschiedlicher

1604.D
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Auffassung waren, erst im Verlauf der Sachprufung in
Anspruch 1 aufgenommen wurde. Im Rahmen der Prufung des
Einspruchsgrunds nach Artikels 100(c) EPU stellt sich
daher zundchst die Frage, durch welche Teile der
Anmeldung in threr ursprunglich eingereichten Fassung
(in der Folge mit "Anmeldung"™ bezeichnet) die Aufnahme
des besagten Merkmals in Anspruch 1 moglicherweise

gestutzt wird.

2. Die Anmeldung offenbart Temperierblocks flr
Laborthermostaten, die auf ihrer den Aufnahmen fur
Probebehédlter gegenuberliegenden Seite mit wenigstens
zwel Temperiereinrichtungen in groRflachigem Kontakt
stehen, wobei letztere die Erzeugung unterschiedlicher
Temperaturen an unterschiedlichen Stellen der
Temperierblocks ermoglichen, siehe Anspruch 1 der
veroffentlichen Anmeldung (WO 98720975 A). Bei einer
derartigen Betriebsweise der Temperiereinrichtungen kann
innerhalb eines solchen Temperierblocks Uber dessen
Lange ein bestimmter “Temperaturverlauf'” eingestellt
werden, der in der Anmeldung auch als "Temperaturprofil’,
"Temperaturgradient™ beziehungsweise "Temperaturkurve"
bezeichnet wird, siehe hierzu beispielsweise Seite 2,
Textzeilen 5 bis 7 und 10 bis 15, Seite 11, die ersten
beiden Absatze der Anmeldung.

3. Die Begriffe "linear™ beziehungsweise "linearisiert”
werden in der Anmeldung nicht definiert. Sie kommen
lediglich 1n der Beschreibung der Anmeldung vor, und
zwar ausschlielRlich im Zusammenhang mit weiteren
technischen Merkmalen. So wird im 2. Absatz auf Seite 3
der Beschreibung festgestellt: '"Das Temperaturprofil
Uber dem Temperierblock, also der jeweilige

Temperaturgradient, entspricht nicht immer dem

1604.D
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angestrebten Temperaturprofil. Abweichungen entstehen
insbesondere an den Enden des Temperierblockes, In dem
der Einflu3 benachbarter Temperiereinrichtungen abnimmt
und somit der Temperaturgradient abflacht”. Unter
Bezugnahme auf die in den urspringlichen abhangigen
Anspriuchen 3 und 4 angefuhrten konstruktiven Merkmale
heiRt es Im 2. Absatz auf Seite 3 "Mit solchen
Abschnitten anderen Warmeleitwiderstands lalkt sich die
Temperaturkurve korrigieren. Insbesondere lalt sich
durch Erhdhung des Warmeleitwiderstands ein hoéherer
Temperaturgradient erzielen, so dall die Abflachungen an
den Enden der Temperaturkurve korrigiert werden konnen'
und im darauffolgenden Absatz "Damit lasst sich das
erzeugte Temperaturprofil linearisieren” (Hervorhebung

durch die Kammer).

Der Begriff "linearisieren'” bezieht sich demnach sowohl
auf ein anzustrebendes Temperaturprofil Uber den
Temperierblock als auch auf das "Korrigieren™ eines
erzeugten Temperaturprofils durch konstruktive

MaRnahmen.

Auf Seite 11, 2. Absatz der Beschreibung heil3t es "Es
ergibt sich, wie die Temperaturkurve der Fig.3a zeigt,
in der die Temperatur T Uber die Strecke S dargestellt
ist, im mittleren Bereich des Temperierblocks 8 ein
linearer Temperaturverlauf” und im folgenden 3. Absatz
"Da die Steilheit des Temperaturgradienten der iIn Fig.3a
dargestellten Temperaturkurve proportional zum Produkt
aus warmestrom und Warmelertwiderstand ist, kann durch
ortliche Veradnderung des Warmeleitwiderstands die Form
der Temperaturkurve beeinflusst und i1nsbesondere, wie
die Fig. 3a zeigt, die Kurve linearisiert werden"

(Hervorhebungen durch die Kammer).
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Im Zusammenhang damit entnimmt der Leser den Figuren 3
und 3a, dass durch spezielle, in der rechten Halfte des
Temperierblocks vorgenommene konstruktive MalRnahmen
(Nuten 37 und 38) eine (nicht dargestellte) Abflachung
(Abweichung von der Form einer Geraden) dahingehend
beeinflusst oder korrigiert wird, dass die
Temperaturkurve von der Mitte des Temperierblocks bis an

dessen Rand an die Form einer Geraden angenahert wird.

Bei naherer Prifung des Gesamtinhalts der Anmeldung
(siehe insbesondere Seite 3, 2. und 3. Absatze; Seite 11,
1. Absatz bis Seite 12, 3. Absatz; Figuren 3, 3a, 4 und
4a) ergeben sich folgende Zusammenhange. In den Figuren
3 und 4 und den dazugehdrigen Beschreibungspassagen
(Seite 11, 1. Absatz bis Seite 12, 2. Absatz; Seite 13,
3. Absatz) sind spezielle Ausfihrungsformen von
Temperierblécken beschrieben, und in den Figuren 3a und
4a sind darin erzeugte Temperaturprofile (ausgezogene
Linien) dargestellt. Den besagten Figuren und
Beschreibungspassagen ist zu entnehmen, dass die in den
gezeigten Temperierblécken erzeugten Temperaturprofile
in einem mittleren Bereich des Temperierblocks linear
sind, jedoch in einem oder beiden Randbereichen der
Temperierblocke deutlich abflachen (in Figur 3a auf der
linken Seite, In Figur 4a auf beiden Seiten). Den
besagten Figuren und Beschreibungspassagen ist aber auch
zu entnehmen, dass ein Uber die gesamte Lange des
Temperierblocks — also auch In dessen beiden
Randbereichen - lineares Temperaturprofil dann erhalten
wird, wenn der Warmeleitwiderstand des Temperierblocks
etwa durch Nuten (37, 38) der iIn Figur 3 gezeigten Art

In geeigneter Weise verandert wird.
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In Verbindung mit den allgemeineren Angaben auf Seite 3
(2. und 3. Absatz) der Anmeldung, wo vom Korrigieren der
Temperaturkurve im Sinne eilner Linearisierung von dessen
abgeflachten Endbereichen die Rede i1st, stellen die
Figuren 3, 3a, 4 und 4a (siehe die strichlierten
Abschnitte der dargestellten Temperaturprofile) und
deren Beschreibung demnach eine Offenbarung der
Erzeugung von insgesamt linearen Temperaturprofilen im

Temperierblock dar.

Es war nicht streitig, dass der unbestimmte, aber die
Linearitat des Temperaturgradienten relativierende
Ausdruck "im wesentlichen”™ in der Anmeldung nicht
verbatim zu finden ist. Dementsprechend enthalt die
Anmeldung auch keinerlei Angaben dazu, was mit diesem
Ausdruck gemeint sein konnte. In der Anmeldung wird zwar
zwischen linearen/linearisierten und nicht
linearen/linearisierten Temperaturprofilen
beziehungsweise Bereichen der letzteren unterschieden,
an keiner Stelle wird jedoch zwischen einem "linearen”
und einem "im wesentlichen linearen"
Temperaturgradienten unterschieden. Der Fachmann
entnimmt der Anmeldung jedenfalls, dass die
Temperaturkurve dann als "linear'™ angesehen wird, wenn
auch Abflachungen in dessen Endbereichen "linearisiert”

sind.

In der mundlichen Verhandlung hat die Beschwerdefihrerin
unter Beteiligung i1hres Experten ausgefuhrt, dass es iIn
einem Temperierblock mit den konstruktiven Merkmalen von
Anspruch 1, wie auch in den Figuren der Anmeldung
gezeigt, und insbesondere aufgrund der
aneinandergrenzend angeordneten, grofl3flachigen

Temperiereinrichtungen, in jedem Fall zur Erzeugung
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eines Temperaturgradienten komme, welcher einen linearen
mittleren Bereich aufweise. Der mittlere Bereich ende
jeweils dort, wo die Temperaturkurve abflache. Die
Ausdehnung des mittleren Bereichs kdnne nicht genauer
bemalRt werden, da sie von den Betriebstemperaturen der
Vorrichtung, der Raumtemperatur, der Dimensionierung des
Temperierblocks und von dessen Isolierung an seinen
linken und rechten Seiten abhange. Im Extremfall falle
der besagte mittlere lineare Bereich mit dem Bereich des

Wendepunkts der Temperaturkurve zusammen.

Nach Auffassung der Kammer ist der Anmeldung (siehe die
unter den Punkten 3. und 4. zitierten
Beschreibungspassagen) jedoch nicht zu entnehmen, dass
die Linearitat des zu erzeugenden Temperaturprofils
lediglich in einem nicht naher definierten mittleren
Bereich des Temperierblocks von Bedeutung wére, und dass
demnach Abweichungen von der Linearitdt des
Temperaturprofils in den Randbereichen des
Temperierblocks, wie sie beispielsweise in den Figuren
3a und 4a gezeigt sind, als geringfugig und demnach als
nicht wesentlich anzusehen waren. Vielmehr werden
Abflachungen des Temperaturgradienten an den Enden des
Temperierblocks in der Anmeldung ausdrucklich als
"Abweichungen™ vom "angestrebten Temperaturprofil™
bezeichnet, die durch Abschnitte anderen
warmleitwiderstands korrigiert werden konnen (Seite 3,
2. und 3. Absatze). In den Figuren 4 und 4a (siehe
Position 38" und die strichpunktierte Linie) iIn
Verbindung mit der Beschreibung (Seite 12, Zeilen 5 bis
7) wird zwar die Moglichkeit angesprochen, das
Temperaturprofil Uber die Linearitdt hinaus zu veréandern,
diese Moglichkeit i1st aber iIn Abwesenheit einer

Zweckangabe eher zur Erlauterung der dafir notwendigen
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konstruktiven MalBahmen zu werten. Ferner wird iIn der
Einleitung der Anmeldung ausdricklich auf -
beispielweise aus Dokument D19 - bekannte,
gattungsgemalle Temperierblécke hingewiesen, bei welchen
ebenfalls eiln Uber den gesamten Temperierblock linearer
Temperaturgradient angestrebt wird (siehe D19 Spalte 6,
Zeilen 25 to 28).

Die in den Figuren 3 und 4 dargestellten speziellen
Temperierblocke stellen selbst im Zusammenhang mit den
entsprechenden Beschreibungspassagen keine unmittelbare
und eindeutige generische Offenbarung von
Temperierblécken zur Erzeugung von solchen
Temperaturgradienten dar,

- welche lediglich in einem mittleren Bereich linear
sein mussen, wobel dieser mittlere Bereich jedoch
relativ schmal sein kann und nicht unbedingt um die
geometrische Mitte des Blocks herum angeordnet sein
muss, und

- deren Form zudem aufllerhalb des mittleren Bereichs
beliebig sein kann und durch "externe'™ MalBnahmen, wie
beispielsweise thermische Isolierungen, verénderbar sein
kann (siehe obigen Punkt 5.1).

Es gibt demnach in der Anmeldung keinerlei Grundlage
dafir, einen Temperaturgradienten, der nicht insgesamt,
sondern lediglich 1n einem nicht ndher definierten
mittleren Bereich linear ist, als einen "im wesentlichen
linearen'” Temperaturgradienten anzusehen. Insbesondere
iIst aus der Anmeldung nicht eindeutig ersichtlich, dass
die Linearitat des Temperaturgradienten in den
Randbereichen des Blocks, welche auch relativ breit sein
konnen (siehe obigen Punkt 5.1), unwesentlich wére.
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Die Kammer gelangt daher zu dem Schluss, dass iIn der
Anmeldung unmittelbar und eindeutig lediglich
Temperierblocke zur Erzeugung solcher im ublichen Sinn
"im wesentlichen™ linearer Temperaturgradienten
generisch offenbart sind, die insgesamt linear sind und
deren Form auch in den Randbereichen der Temperierblécke
héchstens geringfugige Abweichungen von der Form einer
Geraden aufweisen. Daran andert auch die von der
Beschwerdefiuhrerin angesprochene Tatsache nichts, dass
der urspringliche Anspruch 1 der Anmeldung wesentlich
breiter war, sodass selbst Temperierblécke zur Erzeugung
von nicht korrigierten, In den Figuren 3a und 4a
dargestellten Temperaturgradienten darunter fielen. Bei
der Beurteilung der urspriunglichen Offenbarung der
Anmeldung ist auch nicht von Belang, dass die
Beschreibung der Ausfihrungsformen gemall den Figuren 3
und 4 vor der Patenterteilung nicht geandert wurde, dass
das Merkmal "eines im wesentlichen linearen
Temperaturgradienten™ in den Oberbegriff und nicht in
das Kennzeichen von Anspruch 1 aufgenommen wurde, und
dass die Merkmale betreffend die verénderte
warmeleirtfahigkeit des Temperierblocks urspringlich
Gegenstand abhangiger Anspriche waren.

Der erteilte Anspruch 1 ist demnach als auf
Temperierblocke zur Erzeugung solcher "im wesentlichen™
linearer Temperaturgradienten beschrankt anzusehen, die
insgesamt linear sind und deren Form auch in den
Randbereichen der Temperierbldcke hochstens geringfugige
Abweichungen von der Form eilner Geraden aufweisen. Der
Anspruch kann nicht im Sinne der Beschwerdefiuhrerin
dahingehend interpretiert werden, dass Temperierblocke

zur Erzeugung von (nicht im wesentlichen linearen)
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Profilen, wie sie iIn den Figuren 3a und 4a (ausgezogene
Linien) gezeigt werden, mit umfasst sein sollen.

Das Merkmal betreffend die "Erzeugung eines sich iIm
Temperierblock (8, 48, 58, 68) erstreckenden, iIm
wesentlichen linearen Temperaturgradienten' wurde erst

im Verlauf der Sachpriufung in Anspruch 1 aufgenommen.

Spezielle Ausfiuhrungsformen von Temperierblocks mit
allen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 sind zwar iIn
der urspringlichen Anmeldung offenbart (siehe Punkte 4.
und 5.5), allerdings lediglich im Zusammenhang mit
zusatzlichen, nicht in Anspruch 1 aufgenommenen,
konstruktiven Merkmalen, wie die iIn Figur 3 gezeigten
Nuten 37 und 38. Es sind aber gerade diese nicht
aufgenommenen konstruktiven Merkmale, die laut der
Beschreibung der Anmeldung erforderlich sind, um in den
beschriebenen Temperierblocks einen Temperaturgradienten
Zu erzeugen, der insgesamt im wesentlichen linear

beziehungsweise linearisiert ist.

Ein Thermoblock, in dem ein im wesentlichen linearer
beziehungsweise linearisierter Temperaturgradient allein
durch die iIn Anspruch 1 angegebenen Merkmale erzeugt
wird, ist in der Anmeldung nicht offenbart. Auch der mit
Schreiben vom 14. Februar 2007 eingereichte technische
Bericht der Beschwerdefuhrerin (siehe insbesondere die
Temperaturkurven in den Abbildungen 7 bis 9) zeigt, dass
ein Temperierblock mit allen konstruktiven Merkmalen von
Anspruch 1, aber ohne die besagten Nuten, nicht
notwendigerweise zur Erzeugung eines im wesentlichen
linearen Temperaturgradienten geeignet ist. Alle
gezeigten Temperaturkurven weisen Abflachungen in thren

Randbereichen auf. Sie sind demnach nicht iIm
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wesentlichen linear und nicht mit den in den Figuren 3a
und 4a der Anmeldung gezeigten (ausgezogene Linien)
vergleichbar.

Anspruch 1 wie erteilt ist jedoch (auch) auf solche
Temperierblocks zur Erzeugung eines im wesentlichen
linearen Temperaturgradienten gerichtet, bei denen die
Linearitat nicht notwendigerweise mittels der iIn der
Anmeldung zu diesem Zweck offenbarten MalRnahmen erreicht
wird. Als alternative, nicht offenbarte MalBnahmen zur
Erzeugung eines im wesentlichen linearen
Temperaturgradienten waren beispielsweise zusatzliche
Mittel zur Temperierung (Heizung/Kiuhlung/lsolierung) des
Temperierblocks denkbar. Die Menge derartiger, unter
Anspruch 1 fallender Temperierbldocke stellt demnach
einen Gegenstand dar, der entgegen dem Erfordernis des
Artikels 123(2) EPU uber den Inhalt der Anmeldung in der

ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Im vorliegenden Fall ist also nicht die Aufnahme des per
se ursprunglich offenbarten Merkmals betreffend die
Erzeugung eines "im wesentlichen linearen
Temperaturgradienten”™ zu beanstanden. Dies bedeutet,
dass im vorliegenden Fall die unter Punkt 2. der
Entscheidungsformel der Entscheidung G 0001/93

formulierten Prinzipien nicht zur Anwendung kommen.

Zu beanstanden ist vielmehr die Generierung von
ursprunglich nicht offenbarten Gegenstédnden durch das
Herausgreifen einzelner Merkmale aus urspringlich in
Kombination miteinander offenbarten Merkmalen zwischen
denen ein funktioneller Zusammenhang besteht. Die
besagte Anderung hat der Anmelderin demnach einen

ungerechtfertigten Vorteil verschafft und thr zu einer
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nicht zulassigen Verbesserung threr Position verholfen
(siehe G 0001/93, Punkt 9. der Grunde).

Die durch die Aufnahme des besagten funktionellen
Merkmals generierten Gegenstédnde schréanken zudem den
Schutzbereich des Anspruchs 1 ein, namlich auf
Temperierblocke die derart konstruiert sind, dass sie
einen im wesentlichen linearen Temperaturgradienten zu

erzeugen vermogen.

Folglich steht der Einspruchsgrund nach

Artikels 100(c) EPU der unveranderten Aufrechterhaltung
des Patents entgegen, siehe diesbezuglich auch

G 0001/93, Punkt 1. der Entscheidungsformel.

Der Hauptantrag ist daher nicht gewahrbar.

Hilfsantrage

9.

10.

1604.D

Anspruch 1 gemdfRR dem 1. Hilfsantrag unterscheidet sich
von Anspruch 1 wie erteilt lediglich dadurch, dass der
Ausdruck "im wesentlichen™ durch die zusatzlichen

Angaben ""namlich in der Mitte" ergénzt wurde.

Anspruch 1 gemall dem 2. Hilfsantrag unterscheidet sich
von Anspruch 1 wie erteilt lediglich dadurch, dass die
Merkmale "eines .. im wesentlichen linearen
Temperaturgradienten™ durch die zusatzlichen Angaben
"nadmlich eines im mittleren Bereich des Temperierblockes

linearen Temperaturverlaufs”™ erganzt wurde.

Es bestehen seitens der Kammer erhebliche Bedenken, ob
die zusatzlichen Merkmale "in der Mitte" beziehungsweise

im mittleren Bereich als deutlich im Sinne von
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Artikel 84 EPU angesehen werden konnen, auch im Hinblick
auf die diesbezuglichen Ausfihrungen der
Beschwerdefiuhrerin (siehe obigen Punkt 5.1). Da die
beiden Hilfsantrage aber ohnehin aus einem anderen Grund
nicht gewdhrt werden kdénnen (siehe nachfolgenden

Punkt 11.), erubrigt sich ein weiteres Eingehen auf
diese Problematik.

Erweiterung des Schutzbereichs - Artikel 123(3) EPU

Ausgehend vom erteilten Anspruch 1 wie er von der Kammer
verstanden wird (siehe obigen Punkt 5.6) stellen die
Hinzufligungen der besagten Angaben weder eine reine
Erlauterung von ohnehin impliziten Merkmalen noch eine
Prazisierung des Ausdrucks "im wesentlichen linearen"

dar.

Vielmehr wird durch diese Hinzufigungen die Bedeutung
des Ausdrucks "im wesentlichen linearen”™ dahingehend
verandert, dass die jeweiligen Anspriuche 1 nunmehr auch
auf Temperierblodcke zur Erzeugung von
Temperaturgradienten gerichtet sind, welche nicht
notwendigerweise insgesamt linear sind, sondern
lediglich in einem nicht naher definierten mittleren
Bereich. Dies bedeutet, dass der Temperaturgradient in
seinen beiden Endbereichen, und somit auch insgesamt,
nicht-linear sein kann. Insbesondere wéren
Temperierblocke zur Erzeugung nicht linearisierter
Temperaturgradienten, wie sie beispielsweise iIn Figur 4
(ausgezogene Linie mit Abflachungen an beiden Enden) des
Streitpatents dargestellt sind, von Anspruch 1 mit
umfasst. Im Vergleich zum Schutzumfang von Anspruch 1
wie erteilt, der solche nicht linearisierte Gradienten

nach Auffassung der Kammer ausschliellt, ist der
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Schutzumfang des jeweiligen Anspruchs 1 beider
Hilfsantrage daher erweitert.

Die von der Beschwerdefihrerin angezogene Entscheidung
T 0553799 betrifft einen anders gearteten Fall, beil dem
(siehe Punkt 3. der Grinde) nach Auffassung der damit
befassten Kammer ein ursprunglich nicht klar,
unmittelbar und eindeutig offenbartes, und demnach nach
Artikel 123(2) EPU beanstandetes Merkmal betreffend die
Orientierung einer Anzeigevorrichtung (“'display unit (1)
being arranged for use iIn a substantially vertical
position'™) aufgrund der Aufnahme eines zusatzlichen
Merkmals (‘'display surface (10) is downwardly angled
with respect to the vertical by a small acute angle ™)

betreffend die Orientierung einer Untereinheit der

Anzeigegevorrichtung, namlich der Bildschirmflache, zu
einem vollig unwesentlichen Merkmal wurde, also zu einem
Merkmal welches keinen technischen Beitrag zur
beanspruchten Erfindung leistet. Die befasste Kammer war
der Auffassung, dass das verbliebene, nicht offenbarte
Merkmal lediglich den Schutzbereich einschréanke und dass
daher der Verbleib dieses Merkmals im Anspruch im
Hinblick auf Entscheidung G 0001/93 nicht zu beanstanden

sei.

Im vorliegenden Fall i1st hingegen das Merkmal eines "im
wesentlichen linearen Temperaturgradienten' urspringlich
offenbart, und die gemall den beiden Hilfsantragen
zusatzlich eingefigten Merkmale relativieren

beziehungsweise verédndern die Bedeutung ebendieses

Merkmals. Das Erfordernis der Linearitat des gesamten
Temperaturgradienten gemald dem erteilten Anspruch 1 wird
durch die vorgenommenen Anderungen gemindert und somit

iIst der durch das geanderte Merkmal eingegrenzte
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Schutzbereich erweitert worden im Vergleich zum
Schutzbereich des erteilten Anspruchs 1. Im Hinblick auf
die unterschiedliche Fallkonstellation ist die Kammer
der Auffassung, dass die Begrindung im vorliegenden Fall
von den in der Entscheidung T 0553799 angestellten
Uberlegungen nicht tangiert wird.

11.4 Die jeweiligen gednderten Anspriche 1 gemdl dem
1. Hilfsantrag und dem 2. Hilfsantrag verstolRen demnach
beide gegen die Bestimmung des Artikel 123(3) EPU.

12. Schon allein aus diesem Grund ist auch keiner der beiden
Hilfsantrage gewahrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

S. Fabiani G. Raths
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