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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Anmelder richtet sich gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung, die europaische
Patentanmeldung Nr. 07801320.8 zuriickzuweisen. Die
Priifungsabteilung hatte die Zurlickweisung insbesondere
damit begriindet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
des Hauptantrags und des Anspruchs 1 des ersten

Hilfsantrags nicht neu sei gegeniiber dem Dokument

D5: WO 2005/078503 A.

Ein zweiter und ein dritter Hilfsantrag wurden nicht in
das Verfahren zugelassen, weil die vorgenommenen
Anderungen den beanspruchten Gegenstand durch
alternative Merkmale einschradnkten, was zu einem
Wechsel des Anmeldungsgegenstands fiilhre statt diesen
weiter einzuschranken. Bei einem vierten Hilfsantrag
sah die Prifungsabteilung einen Mangel an
Einheitlichkeit der in den Ansprichen 1 und 2

beanspruchten Erfindungen.

IT. Folgende weitere Dokumente wurden im Verfahren vor der

Priifungsabteilung zitiert:

Dl1: US 3 837 731 A
D2: US 6 413 252 Bl
D3: WO 2005/010591 A
D4: US 5 719 700 A
Dba: EP 1 717 628 A
D6: JP 2005 227098 A
D7: WO 2006/009212 A
D7a: EP 1 777 572 A
D8: JP 2005 234457 A
D9: US 2006/050351 Al
D10: DE 44 17 079 Al.
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Die Dokumente Dba und D7a wurden nach dem Prioritatstag
der vorliegenden Patentanmeldung verdffentlicht und
sind Verdffentlichungen des EPA gemal Artikel 158 (3),
Satz 1 EPU 1973 der in japanischer Sprache
verdoffentlichten internationalen Anmeldungen D5 und D7.
Die Dokumente Dba und D7a werden daher als
englischsprachige Ubersetzung der jeweiligen Dokumente

D5 und D7 angesehen.

Die Beschwerdefiihrer beantragten mit der
Beschwerdebegriindung die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf Grundlage der
mit Schreiben vom 16. Februar 2012 zu den Akten
gereichten Patentanspriiche gemaB Hauptantrag,
hilfsweise auf Grundlage der mit Schreiben vom

16. Februar 2012 zu den Akten gereichten
Patentanspriiche gemaRl Hilfsantrag 1. Die Anspriiche
beider Antrage wurden mit der Beschwerdebegriindung neu
eingereicht. Dariliber hinaus reichten die
Beschwerdefilhrer mit der Beschwerdebegriindung gednderte
Anspriiche gemédRl Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 3 ein.
Weiter hilfsweise beantragten die Beschwerdefithrer die

Anberaumung einer mindlichen Verhandlung.

In einem der Ladung zur mindlichen Verhandlung als
Anlage beigefiigten Bescheid gemal Artikel 15(1) VOBK
vertrat die Kammer die vorlaufige Meinung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und der
Hilfsantrdge 1 bis 3 gegeniilber dem Dokument D5 nicht

neu sei.

Mit Schreiben vom 18. April 2017 reichten die
Beschwerdefihrer Anspriche gemal Hauptantrag und
Hilfsantrdgen 1 bis 4 ein. Sie trugen vor, dass die

Anspriiche des Hauptantrags, des ersten Hilfsantrags und
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des zweiten Hilfsantrags unverdndert geblieben seien.
Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 enthalte samtliche
Merkmale von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 und habe
zusdtzlich ein Merkmal von Seite 10, vorletzter Absatz
der Anmeldeunterlagen. Die Anspriiche 1 bis 16 des
Hilfsantrags 4 entsprachen den Ansprichen 1 bis 16 des
mit der Beschwerdebegriindung zu den Akten gereichten

Hilfsantrags 3.

VI. Eine miindliche Verhandlung fand am 18. Mai 2017 statt.
Im Laufe der mindlichen Verhandlung nahmen die
Beschwerdefiithrer samtliche Antrage zurlick und reichten
geanderte Anspriiche Nr. 1 - 9 gemal ihrem einzigen
Antrag "1829", sowie geidnderte Beschreibungsseiten 1 -
38 ein. Sie trugen vor, dass der Gegenstand dieser
Anspriiche sich aus den urspriinglich eingereichten
Anmeldeunterlagen ergebe, neu sei und auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Licht des im Verfahren
zitierten Stands der Technik beruhe, und gaben Griinde

dafir an.

Die Beschwerdefiihrer beantragten die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines

Patents mit folgenden Unterlagen:

- Anspriiche: Nr. 1 - 9 gemdBl dem einzigen Antrag
"1820", eingereicht in der miindlichen Verhandlung
vom 18. Mai 2017;

- Beschreibung: Seiten 1 - 38, eingereicht in der
mindlichen Verhandlung vom 18. Mai 2017;

- Figuren: Blatt 1/16 - 16/16, wie veroffentlicht.

VII. Der unabhidngige Anspruch 1 gemiB einzigem Antrag "1820"
lautet wie folgt:
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"Verfahren zum Betreiben eines Immersionsobjektivs zur
mikroskopischen Untersuchung eines Objekts, wobei mit
einer Zufiuhreinrichtung (6) Immersionsfliissigkeit in
den Bereich zwischen dem Objekt bzw. einem
Objekttrager (1) und der &auBeren Linse (3) des
Objektivs zugefiithrt und abgefihrt wird, wobei die
Zufihreinrichtung (6) eine den Objektivkorper (4)
umschlielende, im Bereich der auBeren Linse (3) offene
Kappe (8) umfasst, die zur auReren Linse (3) hin einen
Spalt (9) bildet, wobei innerhalb der Kappe (8) ein
Raum zur Aufnahme von Immersionsflissigkeit (7)
gebildet ist und wobei die Immersionsflissigkeit (7)
Uber den Spalt (9) austritt, wobei die
Zufihreinrichtung (6) zwei an der Kappe (8)
ausgebildete Anschlisse (10) zur standigen Versorgung
mit Immersionsflissigkeit (7) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass Uber jeden der

Anschlisse (10) dieselbe Immersionsfliissigkeit (7) oder
unterschiedliche Immersionsflissigkeiten (7) ein- und
ausgeleitet werden, und dass lber die Anschlisse (10)
Unterdruck oder Uberdruck ausgelbt wird, so dass
Immersionsflissigkeit gezielt und definiert in den
Bereich der duBeren Linse (3) durch den Spalt (9)
gefordert oder aber aus diesem Bereich durch den

Spalt (9) zurickgezogen wird."

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)
2.1 Anspruch 1 definiert ein Verfahren zum Betreiben eines

Immersionsobjektivs. Die Vorrichtungsmerkmale des

Immersionsobjektivs sind in den urspringlich
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eingereichten Ansprichen 1 und 16 offenbart. Die
Verfahrensmerkmale sind insbesondere auf Seite 11,
zweiter Absatz, in Verbindung mit Seite 26, vorletzter
Absatz, bis Seite 27, erster Absatz, der urspringlich
eingereichten Beschreibung in Verbindung mit den
urspriinglich eingereichten Figuren 1 und 2 offenbart.
Dort ist offenbart, dass iUber den Anschluss mittels
Druck und Unterdruck Immersionsfliissigkeit gezielt und
definiert in den Bereich der &uBeren Linse durch den
Spalt gefdrdert wird oder aus diesem Bereich durch den
Spalt zurilickgezogen wird, und dass auch zwei Anschliisse
zum Ein- und Ausleiten desselben Immersionsmediums oder
unterschiedlicher Immersionsmedien vorgesehen sind. Wie
aus den Figuren 1 und 2 ersichtlich ist, wirkt der
Unterdruck oder Uberdruck an beiden Anschliissen 10

gemeinsam auf die Fliissigkeit in dem Spalt.

Somit sind alle Merkmale des Anspruchs 1 in den

urspringlich eingereichten Unterlagen offenbart.

Die Merkmale der abhdngigen Anspriche 2 bis 9 betreffen
Ausgestaltungen des gemal Anspruch 1 betriebenen
Immersionsobjektivs und sind in den urspriinglich
eingereichten Anspriichen 4, 5, 6, 10, 13, 20, 24 und 46
offenbart.

Neuheit (Artikel 54 (1) EPU 1973)

Dokument D5 offenbart, wie aus der Ubersetzung D5a
ersichtlich ist, alle Vorrichtungsmerkmale der Praambel
des Anspruchs 1. Gemd&B Dokument D5 wird lber den
Anschluss 34 Uberdruck ausgeiibt, so dass
Immersionsflissigkeit gezielt und definiert durch den
Spalt in den Bereich der duBeren Linse gefdrdert wird,
und iUber den Anschluss 35 wird Unterdruck ausgeiibt, so

dass Immersionsfliissigkeit aus diesem Bereich abgesaugt
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wird (vgl. Ubersetzung D5a, Figur 4, Absdtze [0031] und
[0032]) . Dokument D5 offenbart nicht, dass iber jeden
der Anschlisse dieselbe Immersionsfliissigkeit oder
unterschiedliche Immersionsfliissigkeiten ein- und
ausgeleitet werden, und dass Immersionsfliissigkeit aus
dem Bereich der auBeren Linse durch den Spalt

zurickgezogen wird.

Auch keines der anderen zitierten Dokumente offenbart
alle Merkmale des Anspruchs 1. Der Gegenstand des

Anspruchs 1 ist daher neu.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973)

Als nachstliegender Stand der Technik wird das
Dokument D5 angesehen. Wie oben bereits ausgefiihrt,
offenbart dieses Dokument nicht, dass iber jeden der
zwel Anschlisse dieselbe Immersionsfliissigkeit oder
unterschiedliche Immersionsfliissigkeiten ein- und
ausgeleitet werden, und dass Immersionsfliissigkeit aus
dem Bereich der auBeren Linse durch den Spalt

zurickgezogen wird.

Diese Unterscheidungsmerkmale bewirken eine verbesserte
Versorgung des Objektivs mit Immersionsfliissigkeit, so
dass beispielsweise eine wechselweise Versorgung mit
unterschiedlichen Immersionsfliissigkeiten erfolgen
kann. Auch ermdglicht dieses Verfahren, dass iber den
einen Anschluss das Immersionsmedium eingeleitet und
iber den anderen Anschluss nicht mehr erforderliches
Immersionsmedium abgesaugt wird (vgl. Seite 11, zweiter
Absatz, der urspringlich eingereichten

Patentanmeldung) .

Dem Fachmann stellt sich somit die Aufgabe einer

verbesserten Versorgung des Objektivs mit
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Immersionsflissigkeit. Der zitierte Stand der Technik
(vgl. II oben) offenbart viele Ausfiihrungen eines
Objektivs, legt aber das beanspruchte Verfahren nicht

nahe.

Das Dokument D3 offenbart in Figur 4 ein
Ausfiihrungsbeispiel, bei dem ein Kapillarkanal 30
vorgesehen ist, dessen Offnung 32 an der Austritts-
linse 16 angeordnet ist, und so ilberschiissige
Immersionsflissigkeit nicht nur durch einen
Kapillarkanal abgesaugt wird, sondern auch eine Zufuhr
von Immersionsfliissigkeit in den Spalt zwischen
Objektiv und Probentrager durch den Kapillarkanal
erfolgt. Das bedeutet, dass der Kapillarkanal 30 sowohl
zur Abfuhr als auch zur Zufuhr von einem
Immersionsmedium verwendet wird. Zu diesem Zweck ist
der Kapillarkanal 30 idber die Austrittsdffnung 34 mit
einem 3/2-Wege-Ventil verbunden, welches wiederum mit
der Absaugeinrichtung und mit der Zufihreinrichtung
verbunden ist (vgl. Seite 11, Zeilen 4 - 14). Der
Kapillarkanal hat jedoch keine zwei Anschliisse, so dass
es durch das Dokument D3 nicht nahegelegt wird, iber
jeden der beiden Anschliisse Immersionsfliissigkeit ein-
und auszuleiten. GemaR der Offenbarung in Dokument D3

wird namlich entweder zugefiihrt oder abgefihrt.

Dokument D1 offenbart ein Immersionsobjektiv, bei dem
Immersionsflissigkeit Uber einen Spalt im Bereich der
duBeren Linse austritt. Der einzige Anschluss 24 ist
mit einem Ventil 30, 32 wversehen, dass
Immersionsflissigkeit nur in Richtung der duBeren Linse
durch den Spalt durchlasst (vgl. Figur 1, Spalte 2,
Zeilen 34 - 39). Ein Zurilickziehen durch den Spalt ist

so nicht moéglich.
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Dokument D2 zeigt ein Immersionsobjektiv, bei dem sich
die Immersionsflissigkeit in einer Kammer 39 zwischen
Linse und Gewebsprobe 21 befindet (vgl. Figur 1,
Spalte 4, Zeilen 11 - 15). Zufihreinrichtungen fir die

Immersionsflissigkeit werden nicht offenbart.

Dokument D4 zeigt ein Immersionsobjektiv, bei dem sich
ein Tropfen Immersionsflissigkeit zwischen duBerer
Linse und Probe befindet. Ein Kapillarkanal 22 in der
Kappe ermdglicht die Versorgung mit Flissigkeit wéhrend
der Untersuchung (vgl. Spalte 4, Zeilen 29 - 33,
Figuren 1 und 3). Zwei Anschlisse werden jedoch nicht
offenbart.

Dokument D6 zeigt ein Immersionsobjektiv, bei dem die
Anwesenheit von Immersionsfliissigkeit 18 detektiert
wird (vgl. Figuren 1 und 2). Eine Zufuhreinrichtung fir

die Immersionsflissigkeit wird jedoch nicht offenbart.

Wie aus der Ubersetzung D7a ersichtlich ist, offenbart
Dokument D7 &hnlich wie Dokument D5 ein
Immersionsobjektiv, bei dem Immersionsfliissigkeit 30
iber einen Anschluss 42, eine Kappe 41 und einen Spalt
in den Bereich der aduleren Linse gefdrdert wird und
iberlaufende Immersionsfliissigkeit iUber ein
Auffangbecken 28 und einen Schlauch 37 aus dem Bereich
der auBeren Linse abgesaugt wird (vgl. Figur 2, Absatze
[0018] und [0019]). Das Zurickziehen der
Immersionsflissigkeit erfolgt dabei nicht durch den
Spalt, und das Zufihren nur idber einen einzigen

Anschluss.

Dokument D8 offenbart ein Immersionsobjektiv, bei dem
die Immersionsfliissigkeit im Bereich der &duBeren Linse
Uber eine Diise zugefihrt wird und iUber eine andere Diise

abgesaugt wird (vgl. Figur 1). Ein Ein- und Ausleiten
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Uber zwei Anschliisse und einen Spalt wird nicht
offenbart.

Das Immersionsobjektiv aus Dokument D9 hat zwei Zu- und
Abfihreinrichtungen 36, wobei jeweils eine als
Zufihreinrichtung arbeitet und die andere als
Abfihreinrichtung (vgl. Figur 1, Absatz [0033]). Eine

gemeinsame Kappe und ein Spalt werden nicht offenbart.

Dokument D10 offenbart einen Objekttrdger mit einem
Flissigkeitskanal, durch den temperiertes Wasser
geleitet werden kann (vgl. Figur 3, Spalte 7, Zeilen

50 - 64). Ein Immersionsobjektiv wird nicht offenbart.

Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass keines der
zitierten Dokumente ein Verfahren offenbart oder
nahelegt, bei dem Immersionsfliissigkeit liber jeden der
zwel Anschliisse an der Kappe ein- und ausgeleitet wird,
und dass iUber die Anschliisse Unterdruck oder Uberdruck
ausgelbt wird, so dass Immersionsflissigkeit gezielt
und definiert durch den Spalt in den Bereich der
duBeren Linse gefdrdert oder aber durch den Spalt aus
diesem Bereich zuriickgezogen wird. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 beruht daher auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Die abhadngigen Anspriiche 2 - 9 betreffen vorteilhafte
Ausgestaltungen der beanspruchten Erfindung und
erfiillen daher ebenfalls die Erfordernisse der Neuheit

und der erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschreibung wurde an die beanspruchte Erfindung
angepasst und der relevante Stand der Technik wurde
zitiert (Regel 27 (1) b) und c) EPU 1973).
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Aus den oben genannten Grinden ist der einzige Antrag

der Beschwerdefiihrer gewdhrbar. Der Beschwerde wird

deshalb stattgegeben.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zurickverwiesen mit der Anordnung, ein Patent mit

folgender Fassung zu erteilen:

9 gemaB dem einzigen Antrag

- Anspriche: Nr. 1 -
"1820"  eingereicht in der miindlichen Verhandlung
vom 18. Mai 2017;
- Beschreibung: Seiten 1 - 38, eingereicht in der
Mai 2017;

mindlichen Verhandlung vom 18.
- Figuren: Blatt 1/16 - 16/16, wie veroffentlicht.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



