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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Der Beschwerdefihrer (Anmelder) richtet seine am 28.
Februar 2013 eingegangene Beschwerde gegen die Ent-
scheidung der Prufungsabteilung vom 15. Januar 2013,
mit der diese die europaische Patentanmeldung Nr.
08161358.0 (Verdoffentlichungsnummer EP 1 988 384)
zurlickgewiesen hat. Die Beschwerdegebihr wurde am 28.
Februar 2013 zusammen mit der Einlegung der Beschwerde
entrichtet. Die Beschwerdebegriindung mit Datum wvom

25. April 2013 wurde am 27. April 2013 eingereicht.

Diese Patentanmeldung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Bestimmung und Messung von molekularen
Zielstrukturen auf oder in einem festen biologischen
Objekt. Die Vorrichtung enthdlt ein Flissigkeits-
auftragsystem mit einem kontinuierlichen zu- und

abfihrenden Schlauchsystem.

In der mindlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung
war die Patentanmeldung wegen mangelnder erfinderischer
Tatigkeit im Hinblick auf die Offenbarung in der
Druckschrift D2 (WO 2005/095575) und naheliegender
Auswahl des Fachmanns zurickgewiesen worden (Art. 56
EPU) .

Mit der am 28. Februar 2013 eingegangenen Beschwerde
hat der Beschwerdefihrer die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents unter Zugrundelegung der Beschreibung und der
Patentanspriiche, die mit Schreiben vom 7. Marz 2011
eingereicht wurden, beantragt. In der Beschwerde-
begriindung vom 25. April 2013 nahm der Beschwerdefiihrer

fir die Bestimmung des Fachmannes betreffend die
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Offenbarung der Druckschrift D2 u.a. Bezug auf die
Druckschrift EP-1 401 569 Bl (im Folgenden: D5).

Mit Bescheid vom 3. Februar 2017 hat die Kammer zur
mindlichen Verhandlung gemdB Regel 115 (1) EPU geladen.
In einer als Anlage beigefiigten Mitteilung gemal
Artikel 15 (1) VOBK hat sie ihre vorlaufige Meinung
geaubert, dass fir die Prifung der erfinderischen
Tatigkeit sowohl die Druckschrift D2 wie auch die im
internationalen Recherchenbericht dieser Druckschrift
zitierte weitere Druckschrift D4 (US-B2-6 395 536) als

nachstliegender Stand der Technik in Frage komme.

Mit einer Eingabe vom 27. Februar 2017 hat der
Beschwerdefihrer einen neuen Hauptantrag mit Anspriichen

1 und 2 eingereicht.

Am 30. Marz 2017 fand eine miindliche Verhandlung statt.
In der mindlichen Verhandlung beantragte der
Beschwerdefihrer, die Zurickweisung aufzuheben und ein

Patent auf folgender Grundlage zu erteilen:

Anspriche 1 und 2 gema@B Hauptantrag, eingereicht mit

Schreiben vom 27. Februar 2017, oder

Anspruch 1 gemaR 1. Hilfsantrag, eingereicht wahrend

der mindlichen Verhandlung vom 30. Marz 2017 oder

Anspruch 1 gemaR 2. Hilfsantrag, eingereicht wahrend

der mindlichen Verhandlung vom 30. Marz 2017.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkiindet.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:



- 3 - T 1321/13

"Automatisierte Vorrichtung zur Bestimmung und Messung
einer beliebigen Anzahl Xn (n = 1,2,3...N) von
Zielstrukturen bestehend aus Molekiilklassen,
Molekilgruppen und Molekiilteilen auf einem bzw. in
einem festen biologischen Objekt, wobei die Vorrichtung
eine Kombination aus mindestens einem
Flissigkeitsauftragsystem, einem 3D Handhabesystem und
einem optischen Messsystem umfasst, wobei das
Flissigkeitsauftragsystem, das 3D-Handhabesystem und
das optische Messsystem durch einen Computer gesteuert
und kontrolliert wird, wobei das Objekt in einer
kammer- oder schalenartigen Vorrichtung angeordnet ist
und das Flissigkeitsauftragsystem aus mindestens einem
kontinuierlichen, zu- und abfihrenden Schlauchsystem
zum der Reihe nach Auftragen beliebig vieler, Jjeweils
mindestens einen Tag enthaltender Flissigkeiten auf das
Objekt besteht, wobei die kammer- oder schalenartige
Vorrichtung an das zu- und abfihrende Schlauchsystem
angeschlossen ist und das Flissigkeitsauftragsystem
zudem eine an das zufithrende Schlauchsystem
angeschlossene Pumpenvorrichtung umfasst, wobei die
Pumpenvorrichtung die jeweilige Flissigkeit auf das
Objekt pumpt und anschlieBend den Pumpvorgang zeitweise
unterbricht, solange bis eine Reaktion der Flissigkeit
mit dem gekammerten Objekt abgeschlossen ist, wobei das
Flissigkeitsauftragsystem zudem mindestens eine an das
abfihrende Schlauchsystem angeschlossene Absaug-
vorrichtung zum Absaugen der Flissigkeit aus der

kammer- oder schalenartigen Vorrichtung umfasst."

Anspruch 2 des Hauptantrags lautet:

"Automatisiertes Verfahren zur Bestimmung von
Molekiilklassen, Molekiilgruppen Molekiilteilen [sic] in
einem festen biologischen Objekt, wobei in ein und

demselben Objekt mindestens zwei Molekiilklassen,
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Molekilgruppen oder Molekilteile mittels gleichzeitiger
oder sequentieller Aufbringung beliebig vieler
Reagenzlodsungen ¥Yn (n = 1,2,3...N) untersucht und
gemessen werden und das Verfahren beliebig oft
wiederholbare Inkubations- und/oder Bleichungszyklen
umfasst und nach jedem Verfahrenszyklus das
Signalverteilungsmuster des zu untersuchenden ein und
demselben Objekts registriert wird und die in jedem
Verfahrenszyklus erhaltenen Signalverteilungsmuster
durch computergestitzte Bildiberlagerung in ein
komplexes Gesamtbild des zu untersuchenden Objekts,
namlich in ein hochkomplexes molekulares Kombinations-
muster des Objekts, tUberfiithrt werden, wobei das zu
messende biologische Objekt in einen [sic] gekammerten
Bereich angeordnet ist und der gekammerte Bereich an
ein zufihrendes und ein abfihrendes Schlauchsystem
angeschlossen ist und das zufihrende Schlauchsystem an
eine Pumpenvorrichtung angeschlossen ist, wobei die
Pumpenvorrichtung die jeweilige Reagenzldsung auf das
biologische Objekt pumpt und anschlielRend den
Pumpvorgang zeitweise unterbricht, solange bis eine
Reaktion der Reagenzldsung mit dem gekammerten
biologischen Objekt abgeschlossen ist und anschlielend
ein Absaugen der Reagenzldsung lber eine an das
abfihrende Schlauchsystem angeschlossene Absaug-

vorrichtung erfolgt."”

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ist identisch mit

Anspruch 2 des Hauptantrags.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 lautet:

"Automatisiertes Verfahren zur Bestimmung von
Molekiilklassen, Molekiilgruppen Molekiilteilen [sic] in
einem festen biologischen Objekt, wobei das zu messende

biologische Objekt in einen [sic] gekammerten Bereich
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angeordnet ist und der gekammerte Bereich an ein
zufihrendes und ein abfiithrendes Schlauchsystem
angeschlossen ist und das zufihrende Schlauchsystem an
eine Pumpenvorrichtung angeschlossen ist, wobei die
Pumpenvorrichtung die jeweilige Reagenzldsung auf das
biologische Objekt pumpt und anschlieBend den
Pumpvorgang zeitweise unterbricht, solange bis eine
Reaktion der Reagenzldsung mit dem gekammerten
biologischen Objekt abgeschlossen ist und anschlieBend
ein Absaugen der Reagenzldsung lber eine an das
abfihrende Schlauchsystem angeschlossene Absaug-

vorrichtung erfolgt."”

Die Argumente des Beschwerdefihrers lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Anspruch 1 gemaR Hauptantrag umfasse die Merkmale der
bisherigen Anspriche 1 bis 3. Zudem seien Merkmale
integriert worden, die auf den urspringlichen
Beschreibungsseiten 5, letzter Absatz bis Seite 6,

erster Absatz unter Punkt 2.b) offenbart seien.

Verfahrensanspruch 2 sei in den urspringlichen
Beschreibungsseiten 5 bis 6 unter Punkt 2 offenbart.
Dabei werde auf Seite 5 unter Punkt 2 explizit auf ein
automatisiertes Verfahren gemal der EP 0 810 428 Bl
Bezug genommen. Die Merkmale des Anspruchs 6 dieser
Druckschrift seien daher in den neuen Anspruch 2
ibernommen worden. Die Gegenstande der neuen Anspriche
1 und 2 erfillten somit die Erfordernisse von Art. 123
(2) EPU.

Die Neuheit des Gegenstandes gemal Anspruch 1 des
Hauptantrags gegeniiber den zitierten Druckschriften sei
gegeben, da keine dieser Druckschriften ein

Flissigkeitsauftragsystem mit einem zu- und abfiithrenden
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Schlauchsystem offenbare, wobei das Flissigkeits-
auftragsystem eine an das zufiihrende Schlauchsystem
angeschlossene Pumpenvorrichtung und zudem mindestens
eine an das abfiithrende Schlauchsystem angeschlossene
Absaugvorrichtung zum Absaugen der Flussigkeit

umfasse.

Die Druckschrift D2 offenbare ein Flissigkeits-
auftragssystem, wobei in FlieBrichtung nach einem
Kammersystem 2 eine Saugpumpe 10 angeordnet sei. Uber
diese Saugpumpe wiirden entsprechende Flissigkeiten lber
ein zufihrendes Leitungssystem auf das zu untersuchende
Objekt aufgebracht und idber ein entsprechendes
abflihrendes Leitungssystem wieder entfernt (siehe zum
Beispiel D2, Seite 18, Zeile 31 bis Seite 19, Zeile
22) . Im Unterschied zur vorliegenden Erfindung umfasse
die Vorrichtung gemaB der D2 keine an das zufihrende
Schlauchsystem angeschlossene Pumpenvorrichtung, da die
weitere Pumpe 11 lediglich zur Trocknung des
Objektglases und zur Reinigung der Vorrichtung
vorgesehen sei, siehe Seite 11, Zeile 6 bis 8. Damit
sei der Gegenstand des Anspruchs 1 der vorliegenden
Erfindung eindeutig neu gegeniber der Offenbarung der
Druckschrift D2.

Dies gelte ebenso fur die in der Druckschrift D4
offenbarte automatisierte Vorrichtung zur Verarbeitung
von biologischen Proben. Keines der gezeigten
Ausfihrungsbeispiele der D4 offenbare ein Flissigkeits-
auftragssystem, umfassend mindestens eine an das
abfihrende Schlauchsystem angeschlossene
Absaugvorrichtung zum Absaugen der Flissigkeit aus der
kammer- oder schalenartigen Vorrichtung. Die in der D4
gezeigten Ausfiihrungsbeispiele (siehe zum Beispiel
Figuren 4 und 5) zeigten lediglich eine Pumpen-

vorrichtung 44, 74, die an das zufihrende Schlauch-
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system, das heiRt zwischen den Flissigkeitsbehaltern
38, 68 und der kammer- oder schalenartigen Vorrichtung
("Testkammer"), angeschlossen sei. Damit sei der
Gegenstand des neuen Anspruchs 1 auch neu gegeniber der
Offenbarung der Druckschrift D4. Entsprechendes gelte
fiir die in der Zurlckweisungsentscheidung zitierte
Druckschrift D3 (EP 0 508 568 A2).

Ausgehend von den Offenbarungen einer dieser
Druckschriften D2, D3 oder D4 als nadchstliegendem Stand
der Technik sei es Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine gattungsgemalBe Vorrichtung und ein gattungsgemaBes
Verfahren bereitzustellen, welche die technischen
Vorgange bei deren Anwendung zeitlich reduzierten,
sodass mehr Zeit fir die Markierung von Molekllen,
Molekilgruppen oder Proteinen zur Verfigung stehe
(vergleiche urspringliche Beschreibungsseite 2, zweiter
und letzter Absatz). Geldst wirden diese Aufgaben durch
die in den Ansprichen 1 und 2 definierten Gegenstande.
Insbesondere durch die Verwendung einer vor der kammer-
oder schalenartigen Vorrichtung im zufihrenden
Schlauchsystem angeschlossenen Pumpenvorrichtung und
einer im abfihrenden Schlauchsystem nach der kammer-
oder schalenartigen Vorrichtung angeschlossenen
Absaugvorrichtung konne die Zeit fir die rein
technischen Vorgadnge innerhalb der Vorrichtung
beziehungsweise des Verfahrens deutlich wverkiirzt
werden. Durch die zusatzliche Absaugvorrichtung werde
das Abpumpen der mindestens einen Tag enthaltenden
Flissigkeit von dem Objekt - nach Beendigung der
Reaktion der Flissigkeit mit dem gekammerten Objekt -
unterstitzt und deutlich beschleunigt. Dadurch kénne
auf die Zufihrung von Reinigungsflissigkeiten oder auch
auf Trocknungsschritte mittels Gas (vergleiche bei-
spielsweise D2, Figur 5 "pompe soufflante 11" oder D3,

Seite 23, Zeilen 44-51: "Abpumpen der Flissigkeiten
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und/oder Trocknen der Probenkammer mittels Gas iber
eine Offnung des Ventils V12") verzichtet werden. Das
Zusammenspiel zwischen Pumpenvorrichtung und
Absaugvorrichtung gewdhrleiste eine vollstdndige
Entfernung der Inkubationsldsungen von den Proben/
Objekten sowie eine vollstandige Entleerung der kammer-
oder schalenartigen Vorrichtung, sodass eine weitere,
von der vorherigen Inkubationsldsung verschiedene
Inkubationsldsung auf das zu untersuchende Objekt

aufgebracht werden konne.

Zudem werde auch die Problematik des im Prifungs- und
Beschwerdeverfahrens vom Anmelder angesprochenen
"Detachments" vermieden und geldst, da durch das
Zusammenspiel der Pumpenvorrichtung mit der
Absaugvorrichtung eine vollstandige Entleerung der
Probenkammer wie auch des zufihrenden Schlauchsystems
bis zum Anschluss der Pumpenvorrichtung gewdahrleistet
sei. Auf diese Weise konnten beliebig viele Ldsungen
durch das Flissigkeitsauftragssystem auf die Probe
aufgebracht werden, ohne dass es zusatzlicher

Reinigungs- oder Trocknungsvorgange bedirfe.

In der Druckschrift D4 sei lediglich die Rede davon,
dass die Reaktionsldsungen aus der Probenkammer lber
bekannte "waste fluid collecting means 34" in
entsprechende Auffangbehadalter 46 abgefiithrt wirden
(vergleiche Figur 4 sowie Spalte 10, Zeilen 2 bis 4).
Ein Hinweis auf die Verwendung einer zusatzlichen
Absaugvorrichtung zum Absaugen der Flissigkeit aus der

Probenkammer sei nicht gegeben.

Es sei deshalb festzuhalten, dass der vorhandene Stand
der Technik eine Vielzahl wvon Druckschriften (D1 bis
D4) zeige, wobei aber in keiner Entgegenhaltung eine

Kombination zweier Pumpen offenbart werde. Dies belege,
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dass der Fachmann aus diesem Stand der Technik
schlieBe, dass eine einzelne Pumpe v0llig ausreiche.
Die Verwendung einer zusatzlichen Absaugvorrichtung zum
Absaugen der Flissigkeit sei auch nicht naheliegend, da
sie eine zusatzliche Kostenstelle zur Folge hatte,
wovon abzuraten sei. Zusammenfassend konne daher
festgestellt werden, dass die in den Patentanspriichen 1
und 2 definierten Gegenstande eindeutig neu seien und
eine durch die Entgegenhaltungen auch in ihrer
Kombination nicht nahegelegte wertvolle Bereicherung
der Technik darstellten.

Diese Ausfiihrungen galten entsprechend flir das im
Anspruch 2 des Hauptantrags definierte Verfahren.
Insbesondere das Zusammenspiel zwischen der im
zufuhrenden Schlauchsystem angeordneten Pumpen-
vorrichtung und der im abfihrenden Schlauchsystem
angeordneten Absaugvorrichtung sei in keiner der
Entgegenhaltungen D1 bis D4 offenbart oder nahegelegt.
Dies gelte ebenso fir die Verfahren gemal Hilfsantrag 1
und 2.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Hauptantrag
2.1 Anderungen - Anspruch 1

Die in Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen finden, wie
vom Beschwerdefiihrer ausgefiihrt, ihre Basis in der

urspringlichen Beschreibung und den Anspriiche 1 bis 3.
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Sie sind daher nach Artikel 123(2) EPU nicht =zu

beanstanden.

Die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPU sind ebenfalls
erfiullt.

Neuheit

Die Druckschrift D4 offenbart eine automatisierte
Vorrichtung zum Verarbeiten von biologischen Proben
(siehe: Zusammenfassung). Ein Ausfihrungsbeispiel
dieser Vorrichtung wird in Figur 4 gezeigt. Die
Vorrichtung enthédlt Flissigkeitsbehalter 38 (hier: 6
Behalter flir je 1 Liter Prozessflissigkeit), die durch
Kunststoffschlduche 39 ("synthetic plastics tubing")
mit einer Spritzenpumpe 40 verbunden sind (Spalte 9, ab
Zeile 45). Jede Pumpe ist durch weitere Schlauche
("tubing") 41, 43 und 45 mit dem Eingang der jeweiligen
Testkammer verbunden, deren Ausgang mit einem Behdlter
(34, 46) flir die Abfallflissigkeit verbunden ist.
Dieses Schlauchsystem ist ein geschlossenes und damit

kontinuierliches Schlauchsystem.

In der Figur 5 zeigt die Druckschrift D4 ein weiteres
Ausfihrungsbeispiel einer automatisierten Vorrichtung
mit kontinuierlichem, zu- und abfiithrendem Schlauch-

system.

In der Eingabe vom 27. Februar 2017 und wahrend der
mundlichen Verhandlung am 30. Marz 2017 hat der
Beschwerdefihrer ausgefiihrt, dass sich der Gegenstand
des Anspruchs 1 von der Offenbarung der Druckschrift D4
dadurch unterscheide, dass in der beanspruchten
Vorrichtung das Flissigkeitsauftragssystem mindestens
eine an das abfiithrende Schlauchsystem angeschlossene

Absaugvorrichtung zum Absaugen der Flissigkeit aus der
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kammer- oder schalenartigen Vorrichtung umfasse. Die
Druckschrift D4 offenbare stattdessen, dass die
Reaktionsldsungen aus der Probenkammer iber bekannte
"waste fluid collecting means 34" in entsprechende

Auffangbehalter 46 abgefihrt wirden.

Die Kammer kann sich dieser Einschatzung des
Beschwerdefihrers beziglich der Offenbarung der

Druckschrift D4 anschlieBen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag unter-
scheidet sich von der Vorrichtung aus der Druckschrift
D4 dadurch, dass das Flissigkeitsauftragsystem
mindestens eine an das abfiihrende Schlauchsystem
angeschlossene Absaugvorrichtung zum Absaugen der
Flissigkeit aus der kammer- oder schalenartigen

Vorrichtung umfasst.

Die in Anspruch 1 definierte Vorrichtung ist deshalb

neu gegeniber der Vorrichtung aus D4.

Dieses Merkmal der an das abfiihrende Schlauchsystem
angeschlossenen Absaugvorrichtung wird auch in den

weiteren Druckschriften D1 bis D3 nicht offenbart.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu (Art.
52 (1) und 54 EPU 1973).

Erfinderische Tatigkeit

Die Kammer betrachtet die Druckschrift D4 als

nachstliegenden Stand der Technik.

Der Beschwerdefilhrer hat ausgefihrt, dass die am
abfihrenden Schlauchsystem angeschlossene Absaug-

vorrichtung das Unterschiedsmerkmal in Anspruch 1 zum
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nachstliegenden Stand der Technik (die Druckschrift D4)
darstelle. Diese Absaugvorrichtung solle die Aufgabe
l6sen, die technischen Vorgadnge der Zufuhr und Abfuhr
der Flissigkeiten zu beschleunigen, was zu einer
Effizienzsteigerung der Vorrichtung fiuhre (unter
Hinweis auf Seite 11, 2. Absatz der urspriinglichen

Beschreibung) .

Insbesondere soll laut Beschwerdefihrer durch das
Zusammenwirken zwischen Pumpenvorrichtung und
Absaugvorrichtung eine vollstandige Entfernung der
Losungen von den Proben oder Objekten sowie eine
vollstandige Entleerung der kammer- oder schalenartigen
Vorrichtung gewahrleistet werden. Durch eine solche
vollstandige Entleerung der Probenkammer und des
kontinuierlichen Schlauchsystems soll zudem das Problem
des "Detachment" der Probenkammer und der inneren

Schlauchoberflache vermieden und geldst werden.

Zu diesen Ausfihrungen des Beschwerdefiihrers bemerkt
die Kammer, dass nach ihrem Verstandnis die
urspringlichen Anmeldungsunterlagen keinen Beleg fir
die vom Beschwerdefiihrer herangezogenen Wirkungen

liefern:

- Zwar erwahnt Absatz 2 auf Seite 11 der
urspringlichen Beschreibung im Eingang das Thema
"Effizienzsteigerung"; aus dem weiteren Text dieses
Absatzes ist jedoch nicht zu entnehmen, dass diese
Effizienzsteigerung durch die Hinzunahme einer
Absaugvorrichtung im abfihrenden Schlauchsystem
erzielt wird;

- vielmehr versteht der Fachmann aus dem Merkmal im
urspringlichen Anspruch 2 "...dass das
Flissigkeitsauftragsystem mindestens eine Pumpen-

vorrichtung und/oder Absaugvorrichtung
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umfasst" (Hervorhebung durch die Kammer) dass die

Hinzunahme einer Absaugvorrichtung eine Alternative

bzw. ein optionales Merkmal darstellt;

- dies folgt ebenso aus dem Beschreibungsteil auf
Seite 5, letzter Absatz in Verbindung mit Seite 6,
1. Absatz, wo offenbart wird: "Danach pumpt die
Druckpumpe eine nachste Lo&sung (Waschldsung oder
Reagenz) auf die Probe, dabei wird die vorherige
Losung in das abfiihrende Schlauchsystem abgepumpt.

Alternativ kann diese letztere Losung durch eine

Saugeinrichtung auf der abfiithrenden Schlauchseite
abgesaugt werden" (Hervorhebung durch die Kammer);
- schlieRlich ist, weder im Ausfihrungsbeispiel auf
Seite 5, 3. Absatz bis Seite 6, 1. Absatz der
urspringlich eingereichten Beschreibung, noch in
den Ubrigen Beschreibungsunterlagen irgendeine
Offenbarung des sogenannten "Detachment"-Problems

oder dessen Losung.

Die Kammer kommt deshalb zum Schluss - in Einklang mit
dem ursprunglichen Anspruch 2 und den oben genannten
Beschreibungsstellen auf Seite 5, letzter Absatz in
Verbindung mit Seite 6, 1. Absatz -, dass die
Hinzunahme einer zusdtzlichen Absaugeinrichtung auf der

abflihrenden Schlauchseite eine alternative L&sung zu

einer Anordnung mit lediglich einer am zufihrenden
Schlauchsystem angeschlossenen Pumpenvorrichtung ist.
Es ist dabei selbstredend, dass durch eine solche
Absaugvorrichtung die Abfuhr der Flissigkeit aus dem
System verbessert werden kann. Dies ist jedoch kein
iberraschender technischer Effekt, sondern jeder

Absaugvorrichtung inharent.

In der Vorrichtung aus Figur 4 der Druckschrift D4 wird
die Flissigkeit durch eine Pumpenvorrichtung

(Spritzenpumpe 40) lber ein zufihrendes Schlauchsystem
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41, 43, 45 in die kammer- oder schalenartige
Vorrichtung 30 gefihrt. An dessen Ausgangsseite
befindet sich ein abfthrendes Schlauchsystem, durch
welches die Abfallflissigkeit in einem Behalter 34
ablauft (Spalte 9, Zeile 57 bis Spalte 10, Zeile 4).
Wie in Spalte 5, Zeilen 43 bis 49 offenbart, tritt die
Flissigkeit in die kammerartige Vorrichtung am Boden
ein, strdomt nach oben und tritt idber den Flissigkeits-
auslass an der Oberseite der kammerartigen Vorrichtung
aus. Beil dieser Vorrichtung flieBt die Flissigkeit
deshalb durch die Schwerkraft in den Sammelbehalter 34.

Aus Vorrichtungen aus dem gleichen Fachgebiet ist es
dem Fachmann jedoch bekannt, dass die Abfallflissigkeit
vorteilhaft mittels einer Absaugpumpe abgesaugt werden
kann, siehe dazu die Druckschrift D5, Figur 1,
Absaugpumpe 7; und Spalte 4, Zeilen 57 und 58; auch
Spalte 5, Zeilen 15 bis 20.

Der Fachmann wlirde deshalb in der Vorrichtung aus Figur
4 der Druckschrift D4 eine solche Absaugpumpe in dem
abfihrenden Schlauchsystem zwischen der kammerartigen
Vorrichtung 30 und dem Sammelbehdalter 34 vorsehen.
Mittels dieser Absaugvorrichtung kann die Abfuhr der
Abfallflissigkeit aus der kammerartigen Vorrichtung 30

und dem abfihrenden Schlauchsystem beschleunigt werden.

Damit gerdt der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zum
Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag. Die
beanspruchte Vorrichtung nach diesem Anspruch beruht
deshalb nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Art.
52 (1) und 56 EPU 1973).

Da Anspruch 1 gemaB Hauptantrag nicht patentfahig ist,

ist der Hauptantrag nicht gewahrbar.
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Hilfsantrag 1

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 ist identisch mit dem

Verfahrensanspruch 2 gemadl Hauptantrag.

Anderungen

Der Beschwerdefuhrer hat vorgetragen, dass der
unabhangige Verfahrensanspruch 1 seine Basis in den
urspringlichen Beschreibungsseiten 5 bis 6 unter Punkt
2 habe, wo auf Seite 5 explizit auf ein automatisiertes
Verfahren gemédR der EP 0 810 428 Bl Bezug genommen

werde.

Die Offenbarung an dieser Textstelle lautet:

"Automatisiertes Verfahren gemall EP 0 810 428 Bl zur
Durchfiihrung der oben als Stand der Technik angegebenen
repetitiven Inkubations-Imaging-Bleaching Zyklen
(RIIBZ), mit dem einzigen Unterschied, dass gar kein
Pipettierroboter, sondern ein kontinuierliches
Schlauchsystem benutzt wird, um die RIIBZ

durchzufihren".

In den zwel anschlieBenden Absatzen der Beschreibung

werden die Merkmale des Schlauchsystems aufgefihrt.

Durch den Hinweis auf die Druckschrift EP 0 810 428 Bl
in der urspringlichen Beschreibung darf nach Ansicht
des Beschwerdefilhrers ohne Weiteres auf den
vollstandigen Inhalt dieser Druckschrift Bezug genommen
werden. Folglich seien die Merkmale des Anspruchs 6 der
EP 0 810 428 Bl als Merkmale in den unabhangigen

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 aufgenommen worden.
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Die Kammer vermag sich der Auffassung des Beschwerde-
fiilhrers nicht anzuschlieBen. Insoweit nimmt sie Bezug
auf die Entscheidung im Fall T 689/90 (ABl. EPA 1993,
616, Nr. 2.2 der Entscheidungsgrinde; zitiert in den
Richtlinien fir die Prifung, Ausgabe November 2016,
Teil H.IV.2.2.1). Der relevante Auszug aus dieser

Entscheidung in deutscher Ubersetzung lautet wie folgt:

.. [Es] muB jedoch - unter teilweiser Beriicksichtigung
des Leitsatzes zur Entscheidung T 6/84 - bei der
Feststellung, ob Merkmale, die nicht in der
Beschreibung der Erfindung, sondern nur in einem in
Bezug genommenen Dokument erwahnt sind, in einen
Anspruch einer europdischen Patentanmeldung aufgenommen
werden dirfen, geprift werden, ob anhand der
Beschreibung der Erfindung in der eingereichten Fassung
fir den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist,

a) dabB flir Merkmale, die nur im Bezugsdokument
offenbart sind, Schutz begehrt wird oder werden kann;

b) daB die Merkmale, die nur im Bezugsdokument
offenbart sind, zum technischen Ziel der Erfindung und
somit zur Losung der technischen Aufgabe beitragen, die
der anmeldungsgemabBen Erfindung zugrunde liegt;

c) daB die Merkmale, die nur im Bezugsdokument
offenbart sind, eindeutig implizit zur Beschreibung der
in der Anmeldung enthaltenen Erfindung (Art. 78 (1) b)
EPU [1973]) und damit zum Offenbarungsgehalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
(Art. 123 (2) EPU [1973]) gehdéren und

d) dabk diese Merkmale in dem gesamten technischen
Informationsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert
und identifizierbar sind.

Sind diese bestimmten Bedingungen erfillt, so ist es
nach Auffassung der Kammer zuldssig, Merkmale, die nur
im Bezugsdokument offenbart sind, in die Anspriiche der
Anmeldung aufzunehmen, ohne daB dies gegen Artikel 123
(2) EPU [1973] verstdBt, weil diese Merkmale dann zu
Recht als "Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung" gelten.

Vorliegend fehlt es jedenfalls an der Voraussetzung c).
Denn laut Beschreibung soll die auf Seite 5, 3. Absatz
bis Seite 6, 1. Absatz, unter "Punkt 2." offenbarte
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Vorrichtung lediglich geeignet sein zur Durchfihrung
eines in der zitierten EP 0 810 428 Bl genannten
Verfahrens (im vorliegenden Fall durch Benutzung eines
kontinuierlichen Schlauchsystems statt eines
Pipettierroboters). Einen weiteren Hinweis auf
Vorrichtungs- oder Verfahrensmerkmale aus der EP 0 810
428 Bl, die wesentlich fir den Anmeldungsgegenstand
sind, gibt es nicht, weder explizit noch implizit.
Insbesondere kann der Fachmann der urspringlichen
Beschreibung nicht entnehmen, dass die Merkmale des
Anspruchs 6 der EP 0 810 428 Bl Teil der beanspruchten

Vorrichtung bzw. Verfahrens sein sollten.

Die Situation in der in T 689/90 (unter Nr. 2.1 der
Entscheidungsgrinde) erdrterten Entscheidung im Fall T
6/84 (ABl. EPA 1985, 238) war anders gelagert als in T
689/90 und im vorliegenden Fall. In T 6/84 war namlich
zur besseren Definition eines Stoffes (,synthetisches
Offretit"Y), dessen Verwendung bereits das einzige
kennzeichnende Merkmal in dem urspringlich
eingereichten Anspruch gewesen war, auf eine frihere
Veroffentlichung Bezug genommen worden. In diesem Fall

hatte die Kammer die Anderung akzeptiert.

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 enthalt, neben den

Verfahrensschritten

a) automatisiertes Verfahren zur Bestimmung wvon
Molekiilklassen, Molekiilgruppen [und] Molekiilteilen
in einem festen biologischen Objekt; und

b) wobeil das zu messende biologische Objekt in einem
gekammerten Bereich angeordnet ist und der
gekammerte Bereich an ein zufihrendes und ein
abfiilhrendes Schlauchsystem angeschlossen ist und
das zufihrende Schlauchsystem an eine

Pumpenvorrichtung angeschlossen ist, wobei die
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Pumpenvorrichtung die jeweilige Reagenzldsung auf
das biologische Objekt pumpt und anschlieBend den
Pumpvorgang zeitweise unterbricht, solange bis eine
Reaktion der Reagenzldsung mit dem gekammerten
biologischen Objekt abgeschlossen ist und
anschlieBend ein Absaugen der Reagenzlosung iber
eine an das abfihrende Schlauchsystem

angeschlossene Absaugvorrichtung erfolgt;

die weiteren Verfahrensschritte:

c) wobei in ein und demselben Objekt mindestens zwei
Molekiilklassen, Molekilgruppen oder Molekiilteile
mittels gleichzeitiger oder sequentieller
Aufbringung beliebig vieler Reagenzldsungen Yn (n =
1,2,3...N) untersucht und gemessen werden und das
Verfahren beliebig oft wiederholbare Inkubations-
und/oder Bleichungszyklen umfasst und nach Jjedem
Verfahrenszyklus das Signalverteilungsmuster des zu
untersuchenden ein und demselben Objekts
registriert wird und die in jedem Verfahrenszyklus
erhaltenen Signalverteilungsmuster durch
computergestitzte Bildiberlagerung in ein komplexes
Gesamtbild des zu untersuchenden Objekts, namlich
in ein hochkomplexes molekulares Kombinationsmuster

des Objekts, tUberfiithrt werden.

Die Verfahrensschritte a) und b) entsprechen der
Verwendung der Vorrichtung aus Anspruch 1 des
Hauptantrags. Die Offenbarung in der urspringlichen
Patentanmeldung ist deshalb unzweifelhaft (siehe Punkt

2.1 supra).

Fir die unter "c)" aufgefihrten Verfahrensschritte
findet sich in der urspringlichen Patentanmeldung nach

den obigen Feststellungen jedoch iUberhaupt keine



- 19 - T 1321/13

Offenbarung. Das nunmehr beanspruchte Verfahren
betrifft deshalb eine Anderung, durch welche der
Anspruchsgegenstand iUber den Inhalt der Anmeldung in
der urspriunglich eingereichten Fassung hinausgeht. Dies
ist nach Artikel 123(2) EPU nicht zulé&ssig.

Hilfsantrag 1 ist deshalb nicht gewdhrbar.

Hilfsantrag 2

Anderungen

Der unabhangige Verfahrensanspruch gemal dieses
Hilfsantrags enthalt die Verfahrensschritte, welche als
Merkmale a) und b) oben in Punkt 3.2.4 aufgefihrt
wurden. In Punkt 3.2.5 wurde anschlieBend festgestellt,
dass diese Merkmale der Verwendung der Vorrichtung aus
Anspruch 1 des Hauptantrags entsprechen. Damit ist
dieser Anspruch nach Art. 123(2) EPU nicht zu

beanstanden.

Neuheit

Da, wie unter Punkt 2.2 supra ausgefihrt, die
Vorrichtung aus Anspruch 1 gemd@Bl Hauptantrag neu ist,
ist das entsprechende Verfahren gema@l Anspruch 1 des

Hilfsantrags 2 ebenfalls neu.

Erfinderische Tatigkeit

Unter Punkt 2.3 supra hat die Kammer festgestellt, dass
die in Anspruch 1 gemaR Hauptantrag definierte
Vorrichtung nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe, da, ausgehend von der Vorrichtung aus Figur 4
der Druckschrift D4, das Hinzufligen der aus der

Druckschrift D5 bekannten Absaugvorrichtung zur
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Beschleunigung der Abfuhr der Abfallflissigkeit fir den

Fachmann naheliegend sei.

4.3.2

Aus dem gleichen Grund stellt die Kammer fest,

dass das

entsprechende Verfahren gemall Anspruch 1 des

Hilfsantrags 2 ebenfalls naheliegend ist.

Hilfsantrag 2 ist deshalb nicht gewdhrbar.

Nach alledem ist keiner der glultigen Antrage gewdhrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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