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Sachverhalt und Antréage

3141.D

Auf di e europdai sche Patentannel dung 88 109 827.1 mt der
Bezei chnung "Di agnosti scher Testtrager und Verfahren zu
dessen Herstellung" wurde das européi sche Patent

Nr. 0 297 389 auf der G undl age von zwdl f Ansprichen
erteilt. Anspriche 1 und 7 hatten fol genden Wortl aut:

" 1. Di agnosti scher Testtrager mt m ndestens zwei
Schichten (2,5; 2,6), die mt Abstand zuei nander
befestigt sind, so dall ein Spalt (8) zw schen i hnen

vor handen i st, dadurch gekennzei chnet, dall di e Schichten
(2,5; 2,6) durch eine Mehrzahl diskreter Schnel zkl eber -
bereiche (7, 13, 14) mteinander verbunden sind, wobei
die D cke der Schnel zkl eberbereiche (7, 13, 14) fir die
Breite des Spaltes (8) bestimend ist,

di e Schnel zkl eber ber ei che auf der Verbi ndungsfl &che

zwi schen den Schichten (2,5; 2,6) verteilt sind,

zwi schen den Schnel zkl eber berei chen nehrere

ZwW schenr dune (9) vorhanden sind, und

ein Fl Ussigkeitstransport in dem Spalt (8) durch die
Zwi schenraunme (9) zw schen den Schnel zkl eber ber ei chen
(7, 13, 14) hindurch noglich ist.

7. Verfahren zur Herstellung eines Testtragers nach

ei nem der Anspruche 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, dal
der Schnel zkl eber in Form der diskreten Bereiche

zwi schen denen Zw schenr dunme vor handen sind, auf ein
erstes Schichtmaterial in einer Starke, die grofBer als
der gewinschte Spalt ist, aufgebracht wird und ein
zweites Schichtmaterial, wadhrend der Schnel zkl eber

ausrei chend hei 3 ist, um bindefahig zu sein, derartig
gegen di e Schnel zkl eber berei che gedrickt wird, dal es
mt dem Schnel zkl eber bindet, jedoch ein durch die D cke
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der erstarrten Schnel zkl eber ber ei che besti mmter Abstand
zW schen den Schichtnaterialien bestehen bleibt."

D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 6 und 8 bis 12 betrafen
weitere Merkmal e des Testtragers genmald Anspruch 1 bzw.
des Verfahrens genmald Anspruch 7.

1. Es wrde ein Einspruch eingelegt, mt demder Wderruf
des Patents unter Berufung auf Artikel 100 a) EPU
(mangel nde Neuheit und erfinderische Tatigkeit)
beant ragt wurde.

I11. Mt Entscheidung vom 23. Dezenber 1996 wi es die
Ei nspruchsabt ei | ung den Ei nspruch zur tck.

| V. Di e Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) |egte gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung Beschwerde ein und
begrindete sie. D e Beschwerdegegnerin erwi derte die
Beschwer debegr indung und rei chte am 23. COktober 1997
einen ersten Hlfsantrag ein, in dessen Hauptanspruch
kl argestellt wurde, dal der Spalt (8) ein Kapillarspalt
ist. GendlR eines 2. Hilfsantrags wurde das Wrt
"m ndestens” in der Beschreibung in Spalte 5, Zeile 23
gestrichen. Di e Anspriche blieben unveréandert.

V. Fol gende Druckschriften werden in dieser Entschei dung
zitiert:

(D1)  EP-A-0 287 883;

(D2) EP-A-0 166 365:

(D3)  US-A-4 582 684;

(D4)  US-A-4 426 451;
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(D5) Prospekt der Ei nsprechenden "I ndi kator- und
Test papi ere” 1985, Seiten 22 und 23.

Mt Ei ngabe vom 24. Oktober 2001 teilte die

Beschwer degegnerin mt, dall sie auf eine Teil nahne an
der nundlichen Verhandl ung verzichte und den Antrag, sie
dur chzuf thren, zuridcknehne.

Ei ne mindl i che Ver handl ung fand am 18. Dezenber 2001
statt.

Di e Argumente der Beschwerdefidhrerin werden w e folgt
zusamengef aldt :

Haupt ant r ag
Zur Neuhei t
Ent gegenhal tung (D1)

- Ent gegenhal tung (Dl1), die alteres européai sches Recht
far das vorliegende Patent darstellt (Artikel 54 (3)
EPU), offenbare einen Testtrager, wobei die obere
Schicht mttels Schnel zkl eberparti kel n, die auch als
Abst andsel enent e fungi eren, auf der Tragerschicht
befestigt sind. Somt sei das beanspruchte
Anal yseel enent ni cht nehr neu.

- I mH nblick auf Spalte 6, Zeilen 44 ff. der
Ent gegenhal tung (Dl1) seien die Abstandsel enente 3,
23, 23" (siehe Figuren 1 und 2) als Schnel zkl eber zu
betracht en.

- We die Figuren 1 und 4 des Streitpatents bel egten,
konne ein Zwi schenraum (9) auch zw schen zwei im
Randber ei ch | i egenden Schnel zkl eber berei chen (7, 14)
liegen. Alleiniges Kriteriumsei, dal ein Raum
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vor handen sei, der sich zw schen zwei Schnel zkl eber -
berei chen erstrecke. Dieses Kriteriumsei ebenfalls

bei dem Testtrager gemal3 Figur 2 von Entgegenhal tung
(D1) erfdllt.

Ent gegenhal tungen (D3) und (D4)

D ese Ent gegenhal tungen of fenbarten ebenfalls einen
Testtrager, wobei die obere Schicht mttels

Schnel zkl eberparti kel n, die auch als Abstandsel enente
fungi eren, auf der Tragerschicht befestigt sind.

O f enkundi ge Vor benut zung

Zur

Ei ne of f enkundi ge Vor benut zung ei nes Anal yseel enent s
gemald Anspruch 1 ("Medi-Test") habe vor dem
Prioritatstag des Streitpatents stattgefunden (siehe
Ent gegenhal tung (D5) und das mt Schrei ben vom

19. 11. 93 ei ngerei chte Beweisstuck 1, d. h. eine
Packung von Teststreifen "Medi-Test Conbi-9" mt

Abl auf dat um August 1984). Auf den am 18. Oktober 1995
von der Ei nsprechenden ei ngereichten Fotos sei ein
Spalt zwi schen der oberen Schicht und der

Tr agerschi cht der Teststreifen "Medi-Test Conbi-9" zu
er kennen.

erfinderischen Tatigkeit

Bei de Ent gegenhal tungen (D3) und (D4) offenbarten
Testtréager, wobei die Reaktionsschicht im Abstand zur
Tr ager schi cht angeordnet sei, um ei nen Fl lUssigkeits-
transport in dem Spalt zu ernoglichen. Stelle der
Fachmann fest, dall bei dem "Medi-Test"-Testtrager der
FI GUssi gkei t stransport ungenitgend sei, |liege die
Losung di eses Problens i mH nblick auf die Entgegen-
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hal t ungen (D3) und (D4) nahe. Im dbrigen zeige

Ent gegenhal tung (D2) di e Verwendung von punktfoérmg
auf get ragenem Schnel zkl eber, der die in den

Ent gegenhal t ungen (D3) und (D4) beschri ebenen

Abst andsst iicke ersetzen konne.

Hi | f santr age

- Die Prazisierung auf einen "Kapillarspalt" sei weder

erforderlich, noch andere sich etwas an der
Feststel lung, dalR der Anspruch 1 nicht neu se
(1. Hlfsantrag).

- Die Streichung des Wrtes "m ndestens” in der
Beschrei bung in Spalte 5, Zeile 23, habe kei nen
Ei nfl ul3 auf den Anspruch 1, in demdie Art der
Verteilung der Schnel zkl eber berei che nicht festgel egt
sei (Hlfsantrag 2).

Di e Argunmente der Beschwerdegegnerin werden w e fol gt
zusammengef aldt :

Haupt antr ag
Zur Neuhei t
Ent gegenhal tung (D1)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich vom
Testtrager der Entgegenhaltung (D1) durch fol gende
Mer kmal e:

- Der in Figur 2 der Entgegenhaltung (Dl) beschriebene
Testtréager wei se kei ne uber die Flache zw schen den
Schichten verteilten Kl eberparti kel auf, sondern
| ediglich vier Abstandshalter, die sich
ausschliel3lich an den Randern der Verbi ndungsfl ache
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befi nden. Daher seien zwi schen den Schnel zkl eber -
berei chen nicht nehrere Zw schenr aunme, sondern nur
ei n einziger Zw schenraum vor handen.

- Unt er Bericksichtigung der Beschrei bung und der
Zei chnungen sei der Anspruch 1 des Streitpatents
dagegen so zu verstehen, dafl m ndestens dre
Schnel zkl eber berei che derarti g angeordnet sein
nissen, dal3 ei ner der Bereiche zw schen den bei den
anderen |iege. Daher sollen m ndestens zwei
Zw schenr dune auf beiden Seiten des
"dazw schenl i egenden” Schnel zkl eber ber ei ches
vor handen sei n.

- Aullerdem sei en di e Abstandsel enente 23, 23" (siehe
Fi gur 2 der Entgegenhaltung (D1l)) aus fol genden
G Unden kei n Schnel zkl eber:

- Dein Spalte 6, Zeilen 44 ff. der
Ent gegenhal tung (D1) erwahnten Pol ynmeren kénnen
zwar als Bestandteil eines Schnel zkl ebers
verwendet werden, sie seien jedoch nicht als
Schnel zkl eber geei gnet.

- Aus der Verarbeitung i m hei 3| Gssi gen Zust and
gemald der vorliegenden Erfindung resultiere be
der Abkihl ung ei ne charakteristische Forngebung
der Schnel zkl eber berei che mt gekr unmnten
Begrenzungsf | &chen. Dagegen w esen die
Abst andsel enent e der Ent gegenhal tung (D1)) eine
recht ecki ge Form auf.

Ent gegenhal tungen (D3) und (D4)

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich vom

3141.D Y A
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Testtréager der Entgegenhaltung (D3) und (D4) dadurch,
dalR in deren Vorrichtung der Abstand zw schen den
Schi chten durch das stets vorhandene Di stanzst ick
(kein Schnel zkl eber) sichergestellt werde. Daruber

hi naus sei en zwi schen den Schnel zkl eber ber ei chen

ni cht nehrere Zw schenrdune, sondern nur ein einziger
Zw schenr aum vor handen.

O f enkundi ge Vor benut zung

Zur

Bezlgl i ch der offenkundi gen Vorbenut zung des " Medi -
Test"-Testtragers zeigten die vom Pat enti nhaber am
5. Juli 1994 eingereichten Fotos A bis D, dalR kein
Spalt vorhanden sei und dal3 kein Fl Ussigkeits-
transport an der Tragerschicht stattfinde.

erfinderischen Tatigkeit
Di e Lehren der Entgegenhal tungen (D3) und (D4)

ent halten kei ne Anregung, die "Medi-Test"-Streifen so
abzuwandel n, dalR sie dem Anspruch 1 entsprachen.

Hi | f santr age

Der (berbegriff des erteilten Anspruchs 1 werde im
Anspruch 1 des Hilfsantrags derart klargestellt, dal3
der Spalt (8) ein Kapillarspalt sei (1. Hilfsantrag).

In Spalte 5, Zeile 23 der Beschreibung des
Streitpatents werde das Wrt "m ndestens" gestrichen,
um ei ne Ausf dhrungsform auszuschli el3en, bei der
santliche Klebstoffstreifen nahe den Randern der zu
ver kl ebenden Schi cht en angeordnet sind. Eine sol che
Ausf Uhrungsf orm hatte nur einen Zwi schenraum zw schen
den Schnel zkl eber berei chen, die in diesem Fall auch
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ni cht auf der Verbi ndungsfl &che verteilt waren und
stinde somt im Gegensatz zu dem Anspruch 1
(H I fsantrag 2).

Di e Beschwerdefidhrerin (Ei nsprechende) beantragte die
Auf hebung der angef ochtenen Entschei dung und den
W derruf des européai schen Patents Nr. 0 297 389.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte
schriftlich, die Beschwerde zurickzuwei sen
(Haupt antrag) ;

hi | f swei se, di e angefochtene Entschei dung auf zuheben und
das Patent aufrechtzuerhalten mt Anspruch 1

ei ngerei cht am 23. ktober 1997, und Ansprichen 2 - 12
wie erteilt (1. Hilfsantrag);

ferner hilfsweise, auf der Basis we erteilt mt

gl ei chzei ti ger Anderung der Beschrei bung dadurch, daBR in
Spalte 5, Zeile 23 der EP 0 297 389 Bl das Wrt

"m ndestens"” gestrichen wrd (Hilfsantrag 2).

Ent schei dungsgr tinde

Di e Beschwerde ist zul assig.

Haupt antr ag
Neuhei t
Ent gegenhal tung (D1)

3141.D

Zu entscheiden ist Uber die Neuheit des beanspruchten
CGegenstands, d. h. eines diagnostischen Testtragers mt
m ndestens zwei Schichten, die imAbstand zuei nander
befestigt sind, so daB ein Spalt zw schen ihnen
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vor handen ist. Der Testtrager wird ferner dadurch
gekennzei chnet, dal

i) di e Schichten durch eine Mehrzahl diskreter
Schrrel zkl eber berei che m t ei nander verbunden si nd,
wobei die D cke der Schnel zkl eber berei che fur die
Breite des Spaltes bestinmmend ist,

i) di e Schnel zkl eber ber ei che auf der Verbi ndungs-
fl &che zw schen den Schichten verteilt sind,

i) zwi schen den Schnel zkl eber berei chen nehrere
Zw schenr aune vor handen sind, und

V) ein Fl Ussigkeitstransport in dem Spalt durch die
Zw schenr dune zwi schen den Schnel zkl eber ber ei chen
hi ndurch ndglich ist.

Zundchst besteht unter den Parteien Einigkeit daruber,
dall die Figur 2 der Entgegenhal tung (D1) einen
Testtrager mt santlichen Merkmal en der vorstehenden
Mer kmal sanal yse of fenbart, allerdi ngs gemal3 der
Argunent ati on der Beschwerdegegnerin mt fol genden
Ausnahmen:

A. Die Abstandsel enente 23, 23' (siehe Figur 2 der
Ent gegenhal tung (Dl1)) seien kein Schnel zkl eber.

B. Der in Figur 2 der Entgegenhal tung (Dl) beschriebene
Testtréager weise keine uber die Flache zw schen den
Schichten verteilten Kl eberparti kel auf, sondern
| ediglich vier Abstandshalter, die sich
ausschliel3lich an den Randern der Verbi ndungsfl ache
befi nden. Daher seien zw schen den Schnel zkl eber -
ber ei chen nicht nehrere Zw schenraune, sondern nur
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ei n einziger Zw schenraum vor handen (Merkmale ii) und

iii)).

Beziglich des Merkmals A stimt die Kanmer zu, dal3 die
Beschwer degegnerin ein "nelt adhesive" (siehe

Ent gegenhal tung (D3), z. B. Spalte 6, Zeile 16) einem
Schrel zkl eber gl ei chsetzt (siehe Ei ngabe vom 22. 10. 97,
Seite 12: "AuBBerdemist der bei der Literaturstelle [D3]
ei ngeset zte Schnel zkl eber"). Bei gl ei chem Mal3st ab ei ner
Ausl egung nmufd es sich aber bei einem "thernoplastic

mat eri al whi ch upon heating can be utilized to adhere
the top layer 4 to the | ower |ayer 2" (siehe

Ent gegenhal tung (D1), Spalte 6, Zeilen 45 - 47; diese
Ausf ihrungen gelten auch fur die Kl eberbereiche 23, 23
gemald Figur 2) ebenfalls umeinen Schnel zkl eber handel n,
wenn man bertcksichtigt, dal3 di e Kl ebfahigkeit
("adhere"; "adhesive") eines thernoplastichen ("Unfornen
durch die Htze") Materials oder eines Schnel zkl ebers
mt deren Schnel zf ahi gkeit ("nmelt"; "upon heating")

ei nhergeht. Es fol gt daraus, dal das Merkmal A der

Ent gegenhal tung (D1) zwar nicht wortwdrtlich, jedoch
inmplizit zu entnehnen ist.

Di e Beschwerdegegnerin tréagt vor, dald ein "thernoplastic
mat eri al” kein Schnel zkl eber sei, weil die in Spalte 6,
Zeilen 44 ff. der Entgegenhaltung (Dl) erwahnten

Pol ymeren nicht als Schnel zkl eber, sondern nur als
Bestandtei |l eines Schnel zkl ebers geei gnet seien. Die
Kanmer kann sich di eser Ausfidhrung nicht anschlielRen,
wei | der oben genannte Absatz (z. B. "polyam des and
copol yner thereof and the |ike") dem Fachmann di esel be
Lehre wie die von Spalte 2, Zeilen 46 - 47 des
Streitpatents (z. B. "Auf Basis von Pol yam den")
vermttelt, d. h. daR Pol yam de als Bestandteil e eines
Schnel zkl eber s geei gnet si nd.
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Es wurde von der Beschwerdegegnerin ferner betont, dal3
di e Abst andsel enente 23, 23" genmdal3 Figur 2 der

Ent gegenhal tung (D1) eine rechteckige Form aufwei sen, im
Gegensat z zu der gekridmmten Forngebung der Schnel z-

kl eber berei che genmél3 der vorliegenden Erfindung. D e
Kammer stellt jedoch fest, dalR erstens di eses Merkma

ni cht i mAnspruch enthalten ist und zweitens die

Begr enzungsf | &chen der Schnel zkl eber ber ei che der

Ent gegenhal tung (1) ebenfalls gekrinm sein kdénnen
(siehe Spalte 7, Zeile 31: "contoured in a curved
shape"). AufRRerdem kdnnen di e Schnel zkl eber berei che des
vorl i egenden Patents ebenfalls quadrati sche Punkte sein
(siehe Spalte 5, Zeilen 40 - 41).

Bezuglich des verbl ei benden Merkmals B vertritt die
Beschwer degegnerin di e Auffassung, dall der Testtrager
gemall Figur 2 der Entgegenhal tung (D1) nicht nehrere

Zw schenr daunme zw schen den Schnel zkl eber ber ei chen habe,
da sich die vier Abstandhalter 23, 23" ausschliel3lich an
den Randern der Ver bi ndungsfl ache befi nden.

Nach Auffassung der Kammer ist der Begriff

"ZwW schenraumt’ als Raum zwi schen zwei punktf érm gen
(siehe Bezugsziffer 9 in Figuren 1, 2 und 4) oder

zwi schen zwei linearen (Figur 3) Schnel zkl eber berei chen
zu verstehen. Da die rechteckig gel egenen Abst ands-

el emrente 23, 23" genmdll Figur 2 von Entgegenhal tung (D1)
sechs Zw schenr&unme bilden (4 Seiten + 2 Di agonal en),
erfallt der abgebildete Testtréager das Merknmal B

"zw schen den Schnel zkl eber ber ei chen sind nehrere

ZwW schenr dune (9) vorhanden"” des vorliegenden
Anspruchs 1.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin sei das Merkmal B
unter Bericksichtigung der Beschrei bung und der
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Zei chnungen so zu verstehen, dall m ndestens drei
Schnel zkl eber berei che derartig angeordnet sein missen,
dal3 ei ner der Bereiche zw schen den bei den anderen

| i ege. Daher sollen mndestens zwei Zw schenrdune auf
bei den Seiten des "dazw schenli egenden” Schnel zkl eber -
ber ei ches vorhanden sein.

Jedes Abstandsel enent 23, 23" gemdl3 Figur 2 von

Ent gegenhal tung (D1) bildet drei Zw schenr&aune mt den
jeweils anderen. Somt ist nach Auffassung der Kanmer
di eses Kriteriumauch erfullt.

Aus al |l edem fol gt, dalR bei der Entgegenhal tung (D1)
santliche Merkmal e des beanspruchten Gegenst ands
explizit bzw. fir den Fachmann unm ttel bar und ei ndeutig
inmplizit verwrklicht sind, weshal b der diagnostische
Testtréager nach Patentanspruch 1 gegeniber di esem Stand
der Techni k gemaR Artikel 54 (3) EPU nicht neu ist und
damt dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin nicht

st att gegeben werden kann.

Der Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags unterschei det sich
von dem des Hauptantrags durch di e Prazisierung, dalR der
Spalt (8) ein Kapillarspalt ist. Da der Testtrager genmal
Fi gur 2 der Entgegenhaltung (Dl1) ebenfalls einen
Kapi |l arspalt aufweist (siehe z. B. Spalte 4, Zeile 12:
"capillary gap device") ist auch dieser Anspruch nicht
neu. Dem 1. Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin kann
somt auch nicht stattgegeben werden.

Da imH |Ifsantrag 2 dersel be Anspruch 1 enthalten i st
wi e i mHauptantrag, ist er aus densel ben G inden w e der

Haupt antrag zur idckzuwei sen.

Unter diesen Unstanden nmul3 auf die Frage, ob der
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beanspruchte Testtrager neu gegeniber den weiteren
Ent gegenhal t ungen oder der of f enkundi gen Vor benut zung
ist, sow e auf die Frage der erfinderischen Tatigkeit
ni cht ei ngegangen werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen.

Der Geschaftsstell enbeante: Di e Vorsitzende:
P. Crenona U. Kinkel dey
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