BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L’OFFICE EUROPEEN

PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS
Interner Verteilerschliissel:

(A) [ ] Veroffentlichung im ABIL.

(B) [ 1 An Vorsitzende und Mitglieder

(C) [X] An Vorsitzende

(D) [ ] Keine Verteilung

Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. Marz 2013

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2162/09 - 3.3.05
Anmeldenummer: 03025615.0
Veroffentlichungsnummer: 1419818

IPC: BO1L 3/00, GOIN 33/53
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Vorrichtung zum schrittweisen Transport von Flissigkeit unter
Ausnutzung von Kapillarkraften

Anmelderin:
Boehringer Ingelheim microParts GmbH

Stichwort:
Kapillarstop/BOEHRINGER

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 123(2), 84, 52(1), 54(1) (2), 56

Schlagwort:
"Erfinderische Tatigkeit (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

EPA Form 3030 Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.
Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung geédndert werden.

C9420.D



Europaisches European Office européen

o) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Aktenzeichen: T 2162/09 - 3.3.05
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Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 24. Juni 2009
zur Post gegeben wurde und mit der die
europadische Patentanmeldung Nr. 03025615.0
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: H. Engl

Mitglieder: B. Czech
P. Guntz
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITTI.

Iv.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, mit der die Europaische

Patentanmeldung Nr. 03025615.0 zurickgewiesen wurde.

Begriindet wurde die angefochtene Entscheidung damit,
dass der Gegenstand des damals vorliegenden Anspruchs 1
nicht neu sei im Hinblick auf die Offenbarung der

Entgegenhaltung

D1: US 4 849 340 A.

Zusatzlich merkte die Prifungsabteilung an, dass der
Gegenstand von Anspruch 1 im Hinblick auf eine

Kombination der Entgegenhaltungen D1 und

D6: US 5 230 866 A

jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhe.

In ihrer Beschwerdebegriindung erlauterte die
Beschwerdefiihrerin, warum ihrer Auffassung nach der
Gegenstand des fir nicht gewdhrbar erachteten
Anspruchs 1 im Hinblick auf die Offenbarung des
Dokuments D1 sehr wohl als neu und erfinderisch

anzusehen sei.

Die Beschwerdefiihrerin wurde zu einer miindlichen
Verhandlung geladen. In der Anlage zur Ladung aduRerte
die Kammer bezliglich der vorliegenden Anspriiche Bedenken

unter den Artikeln 123(2) und 84 EPU.
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Ferner wies die Kammer unter anderem auf Punkte hin, die
bei der Beurteilung der Neuheit bzw. erfinderischen
Tatigkeit im Hinblick auf die Dokumente D1 und D6 von

Relevanz seien.

V. Daraufhin reichte die Beschwerdefiithrerin mit ihrem
Schreiben vom 26. Februar 2013 einen gednderten
Anspruchsatz sowie gednderte Beschreibungsseiten ein und
machte geltend, dass die Beanstandungen der Kammer unter
den Artikeln 123(2) und 84 EPU im Hinblick auf die in
den Anspriichen vorgenommenen Anderungen gegenstandlos
seien. Lediglich zur Illustrierung des Begriffs
"Kapillarstop" bezog sich die Beschwerdefiithrerin auf die
Publikationsnummern weiterer, groBteils nachpublizierter
Patentdokumente. Sie vertrat die Auffassung, dass der
Gegenstand des eingeschrankten Anspruchs 1 durch D1
nicht vorweggenommen sei und im Hinblick auf D6 auch

nicht nahegelegen habe.

VI. Am 13. Marz 2013 fand die miindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. Erdrtert wurde insbesondere die Frage der
erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf die Dokumente
D1 und D6. Als Reaktion auf von der Kammer geauBerte
Bedenken beziiglich der Konformitat der zu diesem
Zeitpunkt vorliegenden Unterlagen (Anspriche,
Beschreibung und Zeichnungen) mit den Bestimmungen der
Artikel 123(2) bzw. 84 (Klarheit) EPU reichte die
Beschwerdefiithrerin als neuen und einzigen Antrag einen
neuen Satz von geanderten Anspriichen sowie eine daran

angepasste Beschreibung ein.

Der unabhangige Anspruch 1 des neu eingereichten Satzes

hat folgenden Wortlaut (Anderungen gegeniiber Anspruch 1
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der urspringlich eingereichten Anmeldung durch die

Kammer kenntlich gemacht) :

"l.

Vorrichtung zum schrittweisen Transport von

Fliissigkeit, insbesondere von zu untersuchender

Probenfliissigkeit, durch mehrere strémungstechnisch in

Reihe liegende Reaktionskammern unter Ausnutzung von

Kapillarkrdften mit

einem Kanal (14), durch den Fliissigkeit auf Grund von
Kapillarkrdften transportierbar ist, und

mindestens zwel verschlossenen Entliiftungsdffnungen
(38,40,42), die an ldngs des Kanals (14) voneinander
beabstandeten Verbindungsstellen (22,24,26) in
Fluidverbindung mit dem Kanal (14) stehen und einzeln
geoffnet werden kénnen,

wobei die Verbindungsstellen (22,24,26) den Kanal
(14) in mehrere Kanalabschnitte (44,46,48)
unterteilen,

wobel die Fluidverbindunges zwischen jeweils einem
Kanalabschnitt (44,46,48) und der diesem zugeordneten
verschlossenen Entliiftungséffnunger (38,40,42) durch
einzelnes Offnen derselben von Fliissigkeit
durchstrémbar ist einzelngebffret—werden kénnren,
wobel 1n den Kanalabschnitten (44,46,48) den
Verbindungsstellen (22,24,26) in Strémungsrichtung
betrachtet jeweils vorgelagert mindestens eine Kammer
(50,52,54) angeordnet 1ist,

wobei von dem Kanal (14) an dessen Verbindungsstellen
(22,24,26) kapillare Entliiftungskandle (30,32,34)
abzweigen, die in den Entliiftungséffnungen (38,40,42)
enden,

wobei den Entliiftungséffnungen (38,40,42) jeweils ein
innerhalb des jeweiligen Entliiftungskanals (30,32,34)

angeordneter Kapillarstop vorgelagert ist und
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VIIT.
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- wobei die Kapillarstops jeweils als hydrophobe
Teiloberfldche des jeweiligen Entliiftungskanals

(30,32,34) ausgebildet sind."

Die Argumentation der Beschwerdefiithrerin beziiglich des

geltenden Antrags kann wie folgt zusammengefasst werden:

Die in der Anmeldung vorgenommenen Anderungen gaben
keinen Anlass mehr zu Beanstandungen unter den Artikeln

123 (2) oder 84 EPU.

Die Neuheit gegeniiber Dokument D1 stiinde im Hinblick auf
die in Anspruch 1 aufgenommenen, einschrd@nkenden

Merkmale auBer Frage.

Ausgehend von Dokument D1 als nadchstliegendem Stand der
Technik habe die Aufgabe in der Bereitstellung einer
Vorrichtung mit vereinfachter Handhabung bestanden, ohne
das Erfordernis der WiederverschlieBbarkeit der
Entliftungsoffnungen. Durch die anspruchsgemale
Ausgestaltung der Entliftungskandle werde zudem das
Flissigkeits-Totvolumen in der Vorrichtung in
vorteilhafter Weise reduziert. Die jeweiligen Lehren der
Dokumente D1 und D6 seien nicht kombinierbar. D6 rege
zudem nicht an, die Vorrichtung gemdal D1 durch das
Vorsehen von kapillaren Entliftungskandlen mit
Kapillarstopps gemaB vorliegendem Anspruch zu

modifizieren.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Zuriickweisungsentscheidung und die

Erteilung eines Patents mit folgender Fassung:
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- Anspriche 1 bis 7 und Beschreibungsseiten 1 bis 12,
wie eingereicht wa@hrend der miindlichen Verhandlung
vom 13. Marz 2013;

-  Figurenblatter 1/2 und 2/2, wie publiziert in
EP 1 415 818 Al.

Entscheidungsgrinde

Zuldssigkeit des geltenden Antrags

1. Die im Verlauf des Beschwerdeverfahrens und zuletzt in
der miindlichen Verhandlung vorgenommenen Anderungen der
Anspriiche konnen alle als Reaktion auf von der Kammer
erhobene Einwdnde angesehen werden. Es handelt sich
dabei im Wesentlichen um prazisierende Klarstellungen,
Einschrankungen bzw. Streichungen, die keine komplexen

Fragen aufwarfen.

Unter Berilicksichtigung dieser speziellen Umstande hat
die Kammer im Rahmen ihres Ermessens entschieden, den
Antrag der Beschwerdefiihrerin trotz des spaten

Vorbringens zu beriicksichtigen (Artikel 13(1) (3) VORBK).

Anderungen in den Anspriichen und der Beschreibung

2. Die in den Anspriichen vorgenommenen Anderungen finden
eine hinreichende Basis in der Anmeldung in ihrer

urspringlich eingereichten Fassung.

2.1 Anspruch 1 entspricht einer Kombination der
urspringlichen Anspriiche 1, wobei die Préadzisierung der
Ausgestaltung der Entliftungskandle (kapillar,
vorgelagerter Kapillarstopp in Form hydrophober
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Teiloberflache) durch folgende Passagen der
urspringlichen Beschreibung gestiitzt ist:

- Seite 3, Zeilen 23 bis 26; und

- Seite 5, Zeilen 9 bis 13 und 19 bis 23.

In den abhadngigen Anspriichen wurden lediglich
Streichungen bzw. Anderungen redaktioneller Natur

vorgenommen.

Auch die Klarheit der gednderten Anspriiche ist nicht zu
beanstanden. Insbesondere ist die Ausgestaltung des
Kapillarstopps, sowie die Funktionsweise der Vorrichtung

prazisiert worden.

Die an die eingeschrankten Anspriiche angepasste
Beschreibung gibt keinen Anlass zu Beanstandungen
betreffend die Klarheit der Anspriiche. Die vorgenommenen
Anderungen (im Wesentlichen Streichungen bzw.
Einschrankungen) ergeben auch keinen Gegenstand, der
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausgeht.

Die geltenden, geadnderten Anmeldungsunterlagen erfiillen

demnach die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 84 EPU.

Neuheit

C9420.D

Dokument D1 offenbart unstreitig eine Vorrichtung mit
allen Merkmalen von Anspruch 1 der urspringlich
eingereichten Anmeldung. Die in Figur 71 dargestellte
Vorrichtung weist zudem Entliftungskandle auf, die von
Verbindungsstellen abzweigen und in Entliftungsoffnungen

enden (siehe "vents" 392, 394 und 396).
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Allerdings ist D1 nicht unmittelbar und eindeutig zu
entnehmen, dass besagte Entliftungskanale kapillar
dimensioniert sein miissen, ganz zu schweigen von einer
als Kapillarstopp wirkenden Teiloberfldache im Inneren

derartiger Entliiftungskandle.

7. Die Kammer hat sich davon lberzeugt, dass keine der
anderen von der Prifungsabteilung bzw. der Kammer selbst
zitierten Entgegenhaltungen eine Vorrichtung mit allen

Merkmalen von Anspruch 1 aufweist.

8. Der Gegenstand des Anspruchs 1 und der von Anspruch 1
abhdngigen Anspriiche 2 bis 6 ist demnach neu (Artikel

52 (1) und 54(1) (2) EPU.

Erfinderische Tadtigkeit

9. Die Anmeldung betrifft eine Vorrichtung zum
schrittweisen Transport von Flissigkeit, insbesondere
von zu untersuchender Probenfliissigkeit, durch mehrere
stromungstechnisch in Reihe liegende Reaktionskammern

unter Ausnutzung von Kapillarkraften.

10. Als nachstliegender Stand der Technik ist unstreitig die
bereits in der urspringlich eingereichten Anmeldung
genannte Entgegenhaltung D1, und insbesondere die darin
offenbarte Vorrichtung gemal Figur 71, anzusehen, welche
ebenfalls eine derartige Vorrichtung offenbart (vgl.

obigen Punkt 6).

11. Ausgehend von einer Vorrichtung gemal Figur 71 von D1
besteht die technische Aufgabe laut Beschwerdefiihrerin
in der Bereitstellung einer Vorrichtung, welche

einfacher zu handhaben ist (siehe diesbeziiglich auch

C9420.D
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Seite 2, 2. Absatz der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung) .

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Anmeldung eine
Vorrichtung gemal dem vorliegenden Anspruch 1 vor,
welche insbesondere dadurch gekennzeichnet ist,

dass die "von dem Kanal (14) an dessen
Verbindungsstellen (22,24,26)" abzweigenden
Entliiftungskanale (30,32,34), "die in den
Entliiftungséffnungen (38,40,42) enden", "kapillare"
Kanale sind, und dass "den Entliiftungséffnungen
(38,40,42) jeweils ein innerhalb des jeweiligen
Entliiftungskanals (30,32,34) angeordneter Kapillarstop
vorgelagert ist", welcher "jeweils als hydrophobe
Teiloberfldche des jeweiligen Entliliftungskanals

(30,32,34) ausgebildet" ist.

Die besage technische Aufgabe wird durch die Vorrichtung
gemal dem vorliegenden Anspruch 1 auch tatsachlich

gelost.

Aufgrund des vorgelagerten Kapillarstopps gelangt die
Fliissigkeit bei der Verwendung der Vorrichtung nicht bis
zur Entlliftungsoffnung. Da auf diese Weise ein
unerwlinschtes Ausstrdmen von Flissigkeit verhindert wird,
missen die Entliftungsoffnungen zur Gewadhrleistung des
Weitertransports von Flissigkeit im (Haupt)Kanal auch
nicht wiederverschlieBbar sein, im Gegensatz zu der in
D1 beschriebenen Vorrichtung. Dies ermdglicht eine
einfachere Handhabung und Konstruktion der Vorrichtung.
Ein anspruchsgemaler "kapillarer" Entliftungskanal mit
"vorgelagertem" Kapillarstopp ist zudem insofern
vorteilhaft, als das bei Verwendung der Vorrichtung

erforderliche Totvolumen an (Proben-)Flissigkeit, das in
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den Entliftungskanal eindringt, gering gehalten werden

kann.

Es bleibt demnach zu beurteilen, ob die beanspruchte
Losung der technischen Aufgabe im Hinblick auf den

zitierten Stand der Technik naheliegend ist oder nicht.

In D1 werden weder kapillare Entliiftungskandle noch
Kapillarstopps in Form hydrophober Kanalwandungen
angesprochen. Fir sich genommen kann Dokument D1 den
Fachmann demnach nicht in naheliegender Weise zu einer

Vorrichtung gemal Anspruch 1 fihren.

Dokument D6 (siehe Spalte 1, erster Absatz) handelt von
Vorrichtungen, in denen Probenflissigkeit durch - unter
anderem - kapillare Kanadle transportiert wird. An
verschiedenen Stellen der Vorrichtung sind
Kapillarstopps angeordnet ("stop-flow junctions")
mittels derer der Fluss der Probenfliissigkeit durch die

Vorrichtung gesteuert wird.

14.2.1 Fir die Kammer besteht daher kein Zweifel, dass der mit

der technischen Aufgabe befasste Fachmann auch den

Inhalt von D6 in Betracht ziehen wlirde.

14.2.2Besagte Kapillarstopps konnen konstruktiv durch die

geometrisch Ausgestaltung des FlieBwegs, z.B. durch
dessen schlagartige Querschnittserweiterung,
verwirklicht werden (D6: Spalte 1, Zeile 27, bis
Spalte 2, Zeile 3).

14.2.3In Spalte 2, Zeilen 4 bis 8, von D6 wird lediglich

C9420.D

allgemein die Moglichkeit angesprochen, Gegendruck durch

eine Veranderung der Benetzbarkeit (z.B. von hydrophil
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nach hydrophob) der mit der Probenfliissigkeit in Kontakt
stehenden Behdlterwandung ("container wall") aufzubauen.
Eine Kapillarstoppfunktion lasst sich so insbesondere
durch eine geeignete Kombination von Geometrie und
Benetzbarkeit der Behalterwandung bzw. der Kapillare an
der Stelle der Einmindung des kapillaren Kanals erzielen
(D6: Spalte 2, Zeilen 24 bis 35; Spalte 3, Zeilen 9

bis 26).

14.2.4Ein kapillarer Kanal, der einen inneren Bereich mit
hydrophobierter Oberflache aufweist, ist in D6 aber
nicht beschrieben. Die einzigen in D6 im Zusammenhang
mit konkreten Vorrichtungen beschriebenen "stop-flow
junctions" sind geometrisch-konstruktiver Natur. Sie
sind z.B. an Stellen vorgesehen,
- an denen ein kapillarer Kanal in eine senkrecht dazu
angeordnete Wandung einer groReren Kammer einmiindet
(siehe z.B. Position 145 in Figur 2),
- an denen ein Entliftungskanal ("vent channel") mit
eine groBeren Kammer verbunden ist (siehe Positionen 152
und 252 in den Figuren 6, 7G und 7H), oder
- an denen ein Entliftungskanal endet (siehe Position

181 in Figur 6 und Figur 7F und Position 256 in Figur 6).

14.2.5Lediglich in einem einzigen Satz der D6 (Spalte 18,
Zeilen 22 bis 36) wird ohne nahere Erlduterungen erwahnt,
dass ein Kapillarstopp im Anfangsbereich eines langen
Entluftungskanals angeordnet werden kann, um das
Eindringen von zuviel Fliissigkeit in diesen Kanal zu
verhindern ("stop-flow junctions can also be placed in
an early portion of a long vent to prevent a relatively
large quantity of liquid from entering the vent from the

vented chamber") .

C9420.D



14.2.6

14.2.7

14.3

C9420.D

- 11 - T 2162/09

Dieser Satz bezieht sich moéglicherweise auf die in den
Figuren 6, 7G und 7H von (siehe Spalte 26, Zeilen 16

bis 36) beschriebenen Kapillarstopps, welche jedoch, wie
bereits im vorstehen Absatz ausgefilthrt ist, geometrisch-

konstruktiver Natur sind.

Die Figuren 1 und 2 von D6 beschreiben zwar eine
Vorrichtung, bei der eine Art Pufferkammer 102 innerhalb
eines kapillaren Liftungskanals 101 - 103 angeordnet ist.
Diese Pufferkammer dient jedoch als Druckspeicher und
nicht als Kapillarstopp zur Verhinderung von
Flissigkeits-Durchfluss (siehe Spalte 9, Zeilen 9

bis 18). Der in den Figuren 1 und 2 offenbarte
Kapillarstopp 145 ist ebenfalls rein geometrisch-
konstruktiver Natur und an der Einmindung des kapillaren
Flissigkeitstransport-Kanals 140 in die Wandung der

Mischkammer 150 angeordnet.

Auch bei einer Zusammenschau der oben analysierten
Offenbarungselemente entnimmt der Fachmann in Unkenntnis
der Erfindung dem Dokument D6 demnach nicht die
Mbéglichkeit, einen kapillaren Entliftungskanal mit einem
Kapillarstopp des im vorliegenden Anspruch 1 definierten

Typs zu versehen.

Folglich kann dieses Dokument den Fachmann nicht dazu
anregen, zur LO&sung der genannten technischen Aufgabe
die Entliftungskandle der Vorrichtung gemal Figur 71 wvon
D1 durch das Vorsehen von kapillaren Entliiftungskandlen

mit derartigen Kapillarstopps zu modifizieren.

Die Kammer hat sich davon iUberzeugt, dass auch keines
der anderen im Prifungs- und Beschwerdeverfahren

genannten Dokumente des in Betracht zu ziehenden Standes
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der Technik fiir sich genommen oder in Kombination mit
einem anderen Dokument die Bereitstellung einer
Vorrichtung nach Anspruch 1 anzuregen vermag.

15. Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 und der

abhdngigen Anspriiche 2 bis 7 auf einer erfinderischen

Tadtigkeit (Artikel 52 (1) und 56 EPU).

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zurickverwiesen mit der Anordnung, ein Patent auf der
Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

- Anspriche 1 bis 7 und Beschreibungsseiten 1 bis 12,
wie eingereicht wadhrend der miindlichen Verhandlung
vom 13. Marz 2013;

-  Figurenblatter 1/2 und 2/2, wie publiziert in

EP 1 415 818 Al.

Die Geschaftsstellenbeamtin Der Vorsitzende

C. Vodz H. Engl

C9420.D



