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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) richtete ihre
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das

europaische Patent Nr. 1676116 zurlckzuweisen.

Mit dem Einspruch der Beschwerdefilhrerin war das
Streitpatent in vollem Umfang im Hinblick auf die
Einspruchsgrinde unzureichender Offenbarung des
Gegenstandes des erteilten abhdngigen Anspruchs 24
(Artikel 100 b) EPU) und mangelnder Neuheit bzw.
fehlender erfinderischer Tatigkeit der beanspruchten
Erfindung (Artikel 100 a) i.V.m. Artikeln 54 und 56

EPU) angegriffen worden.

IT. Folgende Dokumente wurden u.a. im erstinstanzlichen
Verfahren herangezogen und von den Beteiligten im

Beschwerdeverfahren wieder aufgegriffen:

Dl1: WO 97 29355 Al

D2: WO 03 036266 Al

D3: WO 97 11156 A2

D8: WO 96 09594 Al

D11: US 2002 0025511 Al.

ITT. In ihrer Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung

u.a. die Auffassung, dass

- der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU nicht
der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstinde und

- der Gegenstand der erteilten Patentanspriiche 1
bis 24 gegenliber dem von der Beschwerdefithrerin
genannten Stand der Technik, insbesondere gegeniiber der
Druckschriften D1, D2, D3 und D11, neu sei und auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.
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Mit ihrer Erwiderung vom 22. Februar 2016 auf die
Beschwerdebegriindung der Beschwerdefihrerin hat die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) Anspriche gemal

Hilfsantrdagen 1 bis 8 eingereicht.

Es wurde am 19. November 2019 vor der Kammer miundlich

verhandelt.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der
Beschwerde (Hauptantrag), hilfsweise die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in gedndertem Umfang mit Anspriichen gemal
Hilfsantrdagen 1 bis 8, eingereicht mit Schreiben vom
22. Februar 2016.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkiindet.

Der erteilte Patentanspruch 1 (Hauptantrag) lautet wie
folgt:

"Verfahren zur Laser-Mikrodissektion, in dem ein
elektronisches Bild zumindest eines Bildausschnittes
eines mikroskopischen Praparats aufgenommen wird, der
Bildausschnitt bildanalytisch bearbeitet wird und
mindestens ein auszuschneidendes Objekt automatisch
ermittelt wird, bei dem zu dem auszuschneidenden Objekt
in dem Praparat eine Soll-Schnittlinie markiert und
anschlieRBend das Objekt mittels einer Relativbewegung

zwischen Laserstrahl und Praparat ausgeschnitten wird,
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indem der Laser eine Laserschnittlinie erzeugt, dadurch
gekennzeichnet,

- dass fir das ermittelte Objekt iber eine
automatische Konturberechnung eine individuelle und
geschlossene Begrenzungslinie erzeugt wird,

- aus der die Soll-Schnittlinie um das mindestens
eine auszuschneidende Objekt automatisch bestimmt

wird."

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 ist identisch mit dem

erteilten Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 und 3 unterscheidet sich
von dem erteilten Anspruch 1 gemal Hauptantrag durch

folgenden Zusatz am Ende des Anspruchs:

", wobei die Begrenzungslinie durch eine
Matrixtransformation formerhaltend so aufgeweitet wird,
dass sie das Objekt in einem grdBeren Abstand als Soll-

Schnittlinie umschlieBt."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 und 5 unterscheidet sich
von Anspruch 1 gema@B Hilfsantrag 2 bzw. 3 durch

folgenden weiteren Zusatz am Ende des Anspruchs:

", und wobei ein Durchschneiden benachbarter
Objekte mit einem definierten Abstand im Praparat

verhindert wird."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 6 und 7 unterscheidet sich
von Anspruch 1 gema@B Hilfsantrag 4 bzw. 5 dadurch, dass
der Ausdruck "und" in dem letztgenannten Zusatz
gestrichen wurde und der folgende weitere Zusatz am

Ende des Anspruchs angefigt wurde:
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"

, und wobei bestimmte unerwiinschte Objekte, die
nicht ausgeschnitten werden sollen, durch
bildanalytische Morphologie aus einem durch

Segmentation erhaltenen Bindrbild entfernt werden."

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 8 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 6 bzw. 7 durch die
Einfigung des folgenden Merkmals vor dem Ausdruck

"dadurch gekennzeichnet, dass":

"wobel das mikroskopische Praparat auf einem

verfahrbaren x-y-Tisch angeordnet ist,"

durch die Wiedereinfilhrung des gestrichenen Wortes
"und" zwischen den letzten zwei Absadtzen und durch

folgenden weiteren Zusatz am Ende des Anspruchs:

", und wobei durch Modifikation der Soll-
Schnittlinie ungenaue Mikroskoptisch-Repositionierungen

kompensiert werden."

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Hauptantrag - Neuheit

In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die
Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 gegenuber dem von der
Beschwerdefilhrerin zitierten Stand der Technik neu sei.

Die Beschwerdefilhrerin ist dieser Auffassung
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entgegengetreten und hat geltend gemacht, dass der
beanspruchte Gegenstand von den Druckschriften D1, D2,

D3 und D11 neuheitsschadlich vorweggenommen sei.

Druckschrift D1

Die Druckschrift D1 offenbart ein Verfahren zur Laser-
Mikrodissektion, in dem ein elektronischer
Bildausschnitt eines mikroskopischen Préparats
aufgenommen wird, der Bildausschnitt bildanalytisch
bearbeitet wird und ein auszuschneidendes Objekt
automatisch ermittelt wird (Seite 1, einziger Absatz;
der die Seiten 5 und 6 Uberbriickende Absatz; und Seite
16, dritter Absatz). AnschlieRBend wird das Objekt
mittels einer Relativbewegung zwischen Laserstrahl und
Préparat entlang einer durch den Laserstrahl erzeugten
Laserschnittlinie ausgeschnitten (Seite 6, zweiter
Absatz; Seite 9, Zeilen 2 bis 4; und Seite 14, zweiter
Absatz) .

In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die
Auffassung vertreten, dass in der Druckschrift D1 das
Merkmal des Patentanspruchs 1, wonach "zu dem
auszuschneidenden Objekt in dem Praparat eine Soll-

Schnittlinie markiert" wird, ebenfalls offenbart sei.

In der Druckschrift D1 wird der Laserstrahl "durch eine
Relativbewegung von Laserstrahl und Tragerfolie auf
einer geschlossenen, das Objektfeld einschlielenden
Kurve um das biologische Objekt herumgefihrt" (Seite 6,
zweiter Absatz, Zeilen 1 bis 4; siehe auch Seite 10,
zweiter Absatz), wobei die "Mikroskopbithne [...]
automatisch durch ein Computerprogramm gesteuert nach
vorgegebenem Muster im wesentlichen kreis- oder
spiralformig um das gewadhlte Objekt" herumgefahren wird

(Seite 14, zweiter Absatz, Zeilen 4 bis 7). Daraus
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folgt, dass das vorgegebene Muster - wie von der
Einspruchsabteilung ausgefihrt - eine Soll-Schnittlinie
im Sinne der beanspruchten Erfindung darstellt, d.h.
eine Linie, entlang der das Objekt ausgeschnitten
werden soll, nicht aber, dass diese Soll-Schnittlinie -
wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht - zu dem
auszuschneidenden Objekt in dem Praparat markiert

wird.

Die Druckschrift D1 offenbart zwar, dass ein Marker auf
einem Monitor die Position des Laserstrahlfokusses
anzeigt (Seite 14, zweiter Absatz, Zeilen 3 und 4).
Dabei wird aber von dem Marker auf dem Monitor nur die
tatsachliche Schnittlinie, die der Laserstrahl wahrend
des Schneidens aufzeichnet, unmittelbar angezeigt,
nicht jedoch das vorgegebene Muster bzw. die Soll-
Schnittlinie vor dem Schneidvorgang des Objekts.
Ahnliche Uberlegungen gelten fiir die weitere von der
Beschwerdefihrerin zitierte Passage der Druckschrift
D1, wonach "Eine [...] Schnittlinie [...] um das
selektierte Bakterium durch eine entsprechende Bewegung
des Schiebetisches 3 in der Horizontalebene erzeugt

[wird]" (Seite 10, zweiter Absatz).

Die Kammer ist daher der Meinung, dass das beanspruchte
Merkmal, wonach vor dem Schneidvorgang des Objekts "zu
dem auszuschneidenden Objekt in dem Praparat eine Soll-
Schnittlinie markiert" wird, neu gegeniber der

Druckschrift D1 ist.

In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung
ausgefihrt, dass die Merkmale des kennzeichnenden Teils
des erteilten Patentanspruchs 1 nicht aus der
Druckschrift D1 bekannt seien. Die Beschwerdefiihrerin
ist dieser Auffassung entgegengetreten und hat geltend

gemacht, dass diese Merkmale mehreren Passagen der
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Druckschrift Dl zumindest implizit entnehmbar seien.
Eine Untersuchung der von der Beschwerdefihrerin

zitierten Passagen ergibt aber Folgendes:

Die Druckschrift D1 offenbart ein Verfahren, das
"automatisierbar" sein soll (Seite 4, letzte zwei
Zeilen), und die Druckschrift offenbart
Verfahrensschritte - u.a. das Aufsuchen von
biologischen Objekten iber die Farb- bzw.
Mustererkennung eines bildanalytischen Verfahrens (der
die Seiten 5 und 6 Uberbriickende Satz) -, die
automatisch durchgefiihrt werden (siehe z.B. Seite 5,
zweiter Absatz; Seite 8, erster Absatz; Seite 14,
zweliter Absatz, Zeilen 4 bis 7; und Seite 16, dritter
Absatz, Zeilen 3 bis 6). Diesen automatischen
Verfahrensschritten ist allerdings die beanspruchte
automatische Konturberechnung weder explizit noch
implizit entnehmbar. Die Druckschrift D1 offenbart zwar
das Aufsuchen des Objekts ilUber die Farb- bzw.
Mustererkennung eines bildanalytischen Verfahrens und
das darauffolgende Ausschneiden des Objekts in einem
"dem Praparat angepaBten, z.B. auch kreisfdrmigen,
Umfeld" (D1, der die Seiten 5 und 6 Uberbriickende Satz)
und auch die automatische, durch ein Computerprogramm
gesteuerte Bewegung der Mikroskopbiihne "nach
vorgegebenem Muster im wesentlichen kreis- oder
spiralformig um das gewahlte Objekt" herum (Seite 14,
zweiter Absatz, Zeilen 4 bis 7; siehe auch Anspruch 3).
Diese Verfahrensschritte implizieren - wie von der
Beschwerdefihrerin geltend gemacht - die automatische
Ermittlung einer Linie, die sowohl eine individuelle
und geschlossene Begrenzungslinie als auch eine Soll-
Schnittlinie im beanspruchten Sinne darstellt.
Allerdings erfordert der Patentanspruch 1 eine
automatische Konturberechnung, die von dem Fachmann in

ihrem Kontext als eine Ermittlung der Kontur des
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auszuschneidenden Objekts ausgelegt wird, und - wie von
der Beschwerdegegnerin geltend gemacht - stellt keiner
der erwahnten Verfahrensschritte der Druckschrift DI
fir sich genommen eine Konturberechnung im Sinne des

Patentanspruchs 1 dar.

Die Beschwerdefiilhrerin hat auch geltend gemacht, dass
bei der oben erwahnten, in der Druckschrift D1
offenbarten automatischen Ermittlung der
Begrenzungslinie bzw. der Soll-Schnittlinie die
AulBenkontur des Objekts in irgendwelcher Weise
bericksichtigt werden soll, und dabei auf die Passage
der Druckschrift D1 auf Seite 14, zweiter Absatz,
Zeilen 8 und 9, hingewiesen. Dieser Argumentation kann
die Kammer ebenfalls nicht folgen. Die Druckschrift D1
unterscheidet zwischen dem Objekt und dem Objektfeld,
auf dem sich das Objekt befindet und das tatsachlich
ausgeschnitten wird (Seite 5, letzter Absatz, bis Seite
6, zweiter Absatz, und Anspruch 3), sodass die
Ermittlung der Begrenzungslinie bzw. der Soll-
Schnittlinie eine Berlicksichtigung des Objekts
voraussetzt; dies impliziert aber nicht zwingend, dass
dabei eine Konturberechnung durchgefihrt wird. AuBerdem
bezieht sich die von der Beschwerdefihrerin zitierte
Passage auf Seite 14, zweiter Absatz, Zeilen 8 und 9,
der Druckschrift D1 ("Der 'Marker' auf dem Monitor kann
als 'Stift' betrachtet werden, mit dem die Kontur des
gewlinschten biologischen Objektes nachgezeichnet
wird.") auf eine Kontur des Objekts; der fachkundige
Leser bzw. der Fachmann wird aber diese Passage in
ihrem technischen Kontext nicht der Variante betreffend
die vorstehend erwdhnte automatische Ermittlung der
Begrenzungslinie bzw. der Soll-Schnittlinie, sondern
der Variante betreffend die manuelle Betdtigung der
Mikroskopbihne zuordnen, die in dem dieser Passage

vorangehenden Satz definiert wird ("Die Mikroskopbiihne
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wird entweder per Hand (Uber Maus oder Joystick
kontrolliert) bewegt oder fahrt automatisch durch ein
Computerprogramm gesteuert nach vorgegebenem Muster
[...]."). Auch wenn bei dieser Variante die Kontur des
Objekts von dem Benutzer berlcksichtigt wird, setzt ein
solcher Schritt ebenfalls keine Konturberechnung des

Objekts voraus.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die
Druckschrift D1 die automatische Ermittlung einer Soll-
Schnittlinie - und somit auch einer Begrenzungslinie,
die mit der Soll-Schnittlinie gleichgestellt werden
kann - offenbart, aber dass der Druckschrift D1 die
beanspruchte automatische Bestimmung einer Soll-
Schnittlinie bzw. einer Begrenzungslinie auf der Basis
einer automatischen Konturberechnung nicht entnehmbar

ist.

Aus den vorstehenden Ausfihrungen folgt, dass sich das
beanspruchte Verfahren von dem Verfahren der
Druckschrift D1 durch die Merkmale unterscheidet,
wonach

a) die individuelle und geschlossene
Begrenzungslinie bzw. die Soll-Schnittlinie iber eine
automatische Konturberechnung ermittelt wird, und

b) die Soll-Schnittlinie zu dem auszuschneidenden

Objekt in dem Praparat markiert wird.

Das beanspruchte Verfahren ist somit neu gegeniber der
Druckschrift DI.

Druckschrift D3
Die Druckschrift D3 offenbart ein lasergestiitztes

Photo-Ablationsverfahren, in dem die Zellen in

bestimmten Regionen einer Gewebeprobe durch
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Photoablation mittels UV-Laserstrahlung zerstdrt werden
(Seite 1, erster Absatz, Seite 22, erster Absatz, und
Seite 24, zweiter Absatz). Dabei wird das auf einem
Mikroskoptisch befindliche Praparat abgescannt und iber
eine Videokamera aufgenommen und abgebildet; die
Zielzellen werden dann entweder manuell oder
automatisch mit Hilfe einer Bildanalyse identifiziert
(Seite 11, Zeilen 5 bis 31, und Seite 22, Zeilen 1 bis
13) und mit einem computergesteuerten Laser ablatiert
und aus dem Préaparat entfernt, wahrend nicht
ausgewahlte Zellen intakt bleiben (Seite 11, Zeile 31
bis Seite 12, Zeile 3, Seite 12, Zeilen 14 bis 20, und
Seite 24, Zeilen 11 bis 23).

Das Photo-Ablationsverfahren der Druckschrift D3 stellt
aber - entgegen den Ausfiihrungen der Beschwerdefithrerin
- keine Sonderform eines Laser-
Mikrodissektionsverfahrens, zumindest nicht - wie wvon
der Einspruchsabteilung festgestellt - eine Sonderform
eines Laser-Mikrodissektionsverfahrens des
beanspruchten Typs dar, u.a. weil bei dem Verfahren der
Druckschrift D3 bestimmte Zellen abgetragen werden
(Fig. 3 1.V.m. Seite 17, Zeilen 6 bis 22), aber kein
Objekt entlang einer Laserschnittlinie bzw. einer Soll-
Schnittlinie im eigentlichen Sinne ausgeschnitten wird.
Insbesondere stellen in dem Verfahren gemal der
Druckschrift D3 weder die Regionen von beizubehaltenden
Zellen noch die Regionen von zu zerstdorenden Zellen ein
auszuschneidendes Objekt im Sinne des Patentanspruchs 1
dar. Die Wirkung des Ablationsverfahrens gemal der
Druckschrift D3 kann - wie von der Beschwerdefiihrerin
geltend gemacht - der Wirkung des Ausschneidens eines
Objekts in dem Sinne entsprechen, dass in beiden Fallen
ein Teil des Praparates entfernt wird; dies allein
bedeutet aber nicht, dass das Verfahren der

Druckschrift D3 alle Verfahrensschritte - u.a. die
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Erzeugung einer Schnittlinie und das Ausschneiden eines
von zwel miteinander verbundenen Teilen des Praparates
entlang der Schnittlinie - des beanspruchten Verfahrens
offenbart.

Die Druckschrift D3 offenbart auch die automatische
Identifikation und Auswahl von Zielzellen mittels
Bildanalyse (Seite 11, Zeilen 24 bis 27, und Seite 22,
zweliter Absatz) - insbesondere anhand der Form der
Zellen (Seite 22, Zeilen 1 bis 13) bzw. durch
Kantenerkennung (Seite 28, Zeilen 1 bis 11) - und die
nachfolgende Darstellung einer die entsprechenden
Zielzellen umschreibenden Linie auf einem Bildschirm
(Seite 30, zweiter Absatz). Diese umschreibende Linie
stellt aber allenfalls eine aduRere Grenze fir die
Region von Zellen dar, die wa&hrend des Ablations-
Prozesses mit dem Laserstrahl auszusetzen sind (D3,
Seite 24, zweiter Absatz), nicht aber eine Linie, die
mit dem Laser selber bestrahlt wird oder werden soll,
geschweige denn eine Laser-Soll-Schnittlinie im

beanspruchten Sinne.

Aus diesen Ausfihrungen folgt, dass das beanspruchte

Verfahren neu gegeniiber der Druckschrift D3 ist.

Druckschriften D2 und D11

Wahrend der mindlichen Verhandlung kam die Kammer zu
dem Schluss, dass der Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 ebenfalls neu gegenuber den
Druckschriften D2 und D11 ist. Da die Kammer Jjedoch zu
dem Schluss kam, dass der Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 gegeniber den Druckschriften D1 und
D3 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht

(vgl. Nr. 3 unten), erltbrigt sich eine nahere
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Begrindung zu der Frage der Neuheit gegeniiber den
Druckschriften D2 und DI11.

Aus den vorstehenden Ausfihrungen folgt, dass das
Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 neu ist
(Artikel 54 (1) EPU 1973).

Hauptantrag - Erfinderische Tidtigkeit

Es war zwischen den Beteiligten unstreitig, dass die
Druckschrift D1 den nachstkommenden Stand der Technik
darstellt.

Die oben unter Nr. 2.1.4 identifizierten
Unterscheidungsmerkmale a) und b) gegeniiber der
Druckschrift Dl ermdglichen - wie wvon der
Beschwerdefihrerin wahrend der mindlichen Verhandlung
vorgetragen - eine weitere Automatisierung des
Verfahrens der Druckschrift D1, sodass die Préaparate
mit einer hohen Pra@zision ausgeschnitten werden kdnnen,
ohne den Benutzer bei der Durchfihrung des Verfahrens
mit einem hohen Prédparate-Durchsatz zu idberlasten (vgl.
Patentschrift, Absatz [0004] und [0005]).

Die objektive Aufgabe kann somit darin gesehen werden,
das Verfahren zur Laser-Mikrodissektion der

Druckschrift D]l weiter zu automatisieren.

Wie bereits oben unter Nr. 2.1.3 ausgefihrt, offenbart
die Druckschrift D1 neben dem automatischen
Ausschneiden des Préaparates "nach vorgegebenem Muster
im wesentlichen kreis- oder spiralfdrmig" um das
ausgewahlte Objekt herum auch das manuell betatigte
Ausschneiden des Praparates, bei dem die Mikroskopbihne

mittels einer Maus oder eines Joysticks bewegt wird
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(Seite 14, zweiter Absatz, Zeilen 3 bis 7). In dieser
manuellen Operation (siehe Nr. 2.1.3 oben, dritter
Absatz) wird mit dem Marker auf dem Monitor, der die
Position des Laserstrahlfokusses anzeigt, "die Kontur
des gewlnschten biologischen Objektes

nachgezeichnet" (Seite 14, zweiter Absatz, Zeilen 8 bis
9) . Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin,
wonach die offenbarte Nachzeichnung der Kontur des
Objekts in dem Kontext der Offenbarung der Druckschrift
D3 unklar bzw. nicht ausfihrbar sei, wirde der Fachmann
nach Auffassung der Kammer die entsprechende Textstelle
in ihrem technischen Kontext in dem Sinne auslegen,
dass bei dem manuell betatigten Ausschneiden die Maus
bzw. der Joystick von dem Benutzer derart betatigt
werden soll, dass der Laserstrahl der Kontur des
Objekts nachfolgt und dementsprechend die Kontur des
Objekts auf dem Monitor mit dem Marker nachgezeichnet

wird.

Die Druckschrift D1 nennt bereits als Ziel, das
Verfahren zuverlassig und in einfacher Weise
automatisierbar zu gestalten (vgl. den die Seiten 4 und
5 Uberbrickenden Satz), und der Fachmann, der mit der
Aufgabe einer weiteren Automatisierung des Verfahrens
konfrontiert ist, wird in Betracht ziehen, auch das in
der Druckschrift D1 offenbarte manuell betatigte
Ausschneiden des Préaparates zu automatisieren, und zwar
auf der Basis der Kontur des Objekts. Eine solche
Automatisierung setzt eine Bericksichtigung und daher
eine Ermittlung der Kontur des Objektes voraus, die -
wie von der Beschwerdefilthrerin geltend gemacht -
entweder durch die bereits in der Druckschrift D1
angewendeten bildanalytischen Methoden oder durch
andere aus dem Stand der Technik bekannte Methoden
durchgefihrt werden kann. Hierzu hat die

Beschwerdefihrerin die Druckschrift D3 (vgl. Nr. 2.2
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oben) herangezogen, in der das automatische Auffinden
von Kanten ("edge detection") eines ausgewdhlten
Objekts offenbart wird (Seite 28, Zeilen 1 bis 11).
Auch wenn das automatisierte lasergestiitzte Photo-
Ablationsverfahren der Druckschrift D3 kein Laser-
Mikrodissektionsverfahren im beanspruchten Sinne
darstellt (vgl. Nr. 2.2.1 oben, zweiter Absatz), werden
bei diesem Verfahren die zu ablatierenden Zielzellen
automatisch mit Hilfe einer Bildanalyse identifiziert
(vgl. Nr. 2.2.1 oben, erster Absatz) und dabei die
AuBenkanten der Zielzellen mittels entsprechender
Software ermittelt (Seite 28, Zeilen 3 bis 9). Nach
Ansicht der Kammer stellt eine solche automatische
Ermittlung der AuBenkanten eines Objekts - entgegen den
Ausfihrungen der Beschwerdegegnerin wadhrend der
mundlichen Verhandlung - nicht nur eine Erkennung wvon
Kanten, sondern auch eine mittels Software
durchgefihrte automatische Ermittlung der Kontur des
Objektes und damit eine automatische Konturberechnung

im beanspruchten Sinne dar.

Der Fachmann wiirde somit unmittelbar zu einer
Automatisierung des in der Druckschrift D1 offenbarten
manuell betatigten Ausschneidens des Praparates auf der
Basis einer Uber eine automatische Konturberechnung
ermittelten Begrenzungslinie bzw. Soll-Schnittlinie

gelangen.

Aus den vorstehenden Ausfihrungen folgt auch, dass bei
der Automatisierung des in der Druckschrift D1
offenbarten manuell betdtigten Ausschneidens eine
Begrenzungslinie als Soll-Schnittlinie vor dem
eigentlichen Ausschneiden des Objekts Uber die
automatische Konturberechnung automatisch ermittelt
wird. Angeregt durch die Offenbarung der Druckschrift

D3, in der die automatische Selektion von Zielzellen
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vor der Ablation durch den Benutzer Uberprift und
gegebenenfalls bestatigt wird (vgl. Seite 28, Zeilen 3
bis 11; siehe auch Seite 23, Zeilen 23 bis 34, und
Seite 30, zweiter Absatz), wirde das Vorhandensein
einer solchen Begrenzungslinie bzw. Soll-Schnittlinie
vor dem Ausschneiden des Objekts den Fachmann dazu
anregen, die automatisch ermittelte Begrenzungslinie
bzw. Soll-Schnittlinie in dem Monitor darzustellen bzw.
zu markieren, damit der Benutzer die automatische
Ermittlung der Soll-Schnittlinie vor dem Ausschneiden
des Objekts Uberprifen kann, um diese zu bestadtigen

oder gegebenenfalls zurlckzuweisen.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die oben unter Nr.
2.1.4 identifizierten Unterscheidungsmerkmale a) und b)
nach Ansicht der Kammer nicht zu einer erfinderischen
Tatigkeit beitragen und dass das Verfahren gemaB dem
Patentanspruchs 1 - entgegen der Auffassung der
Einspruchsabteilung - nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU 1973).

Hilfsantrag 1 - Erfinderische Tdtigkeit

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 ist identisch mit dem
erteilten Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag.
Dementsprechend gelten fir den Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 1 dieselben Uberlegungen und
Schlussfolgerungen wie fiir Anspruch 1 des Hauptantrags
(vgl. Nr. 2 und 3 oben).

Hilfsantrdge 2 und 3 - Neuheit und erfinderische

Tdtigkeit
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Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 unterscheidet sich wvon
dem erteilten Patentanspruch 1 gemaB Hauptantrag
dadurch, dass die Begrenzungslinie durch eine
Matrixtransformation formerhaltend so aufgeweitet wird,
dass sie das Objekt in einem groBeren Abstand als Soll-

Schnittlinie umschlieBt.

Dieses zusatzliche Merkmal ist der Druckschrift D1

nicht zu entnehmen.

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dass dieses
Merkmal dazu fihrt, die Schnittbreite des Lasers zu
bericksichtigen und Randbereiche des Objekts ohne

Gefahr von Verbrennung sicher auszuschneiden.

Im technischen Kontext der Druckschrift D1 -
insbesondere beim Ausschneiden von biologischen Zellen
- ist es allerdings fur den Fachmann aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens offensichtlich, dass das
auszuschneidende Objekt aufgrund von u.a. der Breite
des Laserstrahls (vgl. D1, Seite 10, zweiter Absatz,
und Seite 14, zweiter Absatz, Zeilen 12 bis 14; siehe
auch Patentschrift, Absatz [0076]) nicht genau entlang
der AuBenkante bzw. der Kontur des Objekts, sondern -
wie es z.B. in der Druckschrift D1 bei dem
automatischen Ausschneiden des Praparats bereits der
Fall ist (der die Seiten 5 und 6 iUberbrickende Satz;
Seite 6, zweiter Absatz; Seite 10, zweiter Absatz;
Seite 14, zweiter Absatz; und Anspruch 3) - entlang
einer Linie mit einem bestimmten Abstand um das Objekt
herum auszuschneiden ist, um u.a. eine Beschadigung des
Objekts beim Ausscheiden mit dem Laserstrahl zu
verhindern. Dementsprechend wird der Fachmann nicht die
automatisch ermittelte Kontur des Objekts selber als
Soll-Schnittlinie auswahlen, sondern eine Linie, die

die ermittelte Kontur des Objekts mit einem bestimmten
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Abstand umschliefit. Daher wird der Fachmann - anders
als von der Beschwerdegegnerin vertreten - zumindest
zwel unterschiedliche Linien in Betracht ziehen,
namlich die automatisch ermittelte Kontur des Objekts
und eine die ermittelte Kontur in einem bestimmten
Abstand umschliellende Begrenzungslinie bzw. Soll-

Schnittlinie.

AuBerdem handelt sich es bei der beanspruchten
Matrixtransformation um eine von mehreren bekannten
mathematischen Methoden, unter denen der Fachmann, ohne
erfinderisch tatig zu sein, wahlen wirde, um die Soll-
Schnittlinie auf der Basis der automatisch ermittelten

Kontur des Objekts zu bestimmen.

Daraus folgt, dass das zusdtzliche Merkmal des
Anspruchs 1 nach Ansicht der Kammer nicht zu einer
erfinderischen Tatigkeit beitragt und dass das
Verfahren des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2 nicht auf
einer erfinderischen T&atigkeit beruht (Artikel 56 EPU
1973) .

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 ist identisch mit
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2. Dementsprechend gelten
fiir den Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 3 dieselben
Uberlegungen und Schlussfolgerungen wie fir Anspruch 1

des Hilfsantrags 2 (vgl. Nr. 5.1 oben).

Hilfsantrdge 4 und 5 - Erfinderische Tatigkeit

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 und 3 dadurch, dass ein
Durchschneiden benachbarter Objekte mit einem

definierten Abstand im Pra@parat verhindert wird.
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Auch wenn in dem Verfahren der Druckschrift D1 ein
Durchschneiden benachbarter Objekte, die relativ weit
entfernt voneinander liegen, nicht eintritt (Fig. 3 und
4), ist ein zufalliges Durchschneiden von
auszuscheidenden Objekten, die relativ nahe
nebeneinander liegen, - entgegen der Auffassung der
Beschwerdefihrerin - nicht auszuschliellen. Das
zusadtzliche im Anspruch 1 eingefihrte Merkmal ist daher

neu gegeniber der Druckschrift DI1.

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dass das
erwahnte zusatzliche Merkmal eine Bericksichtigung bzw.
Ermittlung aller Objekte voraussetze und eine
Verbesserung des automatischen
Mikrodissektionsverfahrens bewirke; dabei seien eng
benachbarte Objekte zu einem Cluster zusammenzufassen
und die Soll-Schnittlinie werde anschlieBend um den
Cluster gelegt (Patentschrift, Absatz [0122]).

Das beanspruchte Merkmal erfordert aber nur, dass ein
Durchscheiden benachbarter Objekte mit einem
definierten Abstand im Prédparat verhindert wird, ohne
dabei zu konkretisieren, wie ein solches Durchschneiden
verhindert werden soll. Insbesondere werden die von der
Beschwerdegegnerin angesprochenen Cluster bzw. die sich
an den Cluster anschlieRenden Soll-Schnittlinien in dem
Anspruch nicht definiert. Daher wird mit dem zusatzlich
beanspruchten Merkmal - wie von der Beschwerdefiihrerin
geltend gemacht - lediglich ein Ergebnis definiert, mit
dem nur ein selbstverstandlicher Wunsch zum Ausdruck
gebracht wird, namlich zu vermeiden, dass benachbarte
auszuschneidende Objekte unabsichtlich durchschnitten
werden. Es ist aber fir den Fachmann naheliegend, in
Betracht zu ziehen, geeignete MaRnahmen in dem
Verfahren der Druckschrift D1 zu ergreifen, um zu

vermeiden, dass Objekte, die auszuschneiden sind, durch
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das Ausschneiden von benachbarten Objekten

durchschnitten werden.

Daraus folgt, dass das zusdtzliche Merkmal des
Anspruchs 1 nach Ansicht der Kammer nicht zu einer
erfinderischen Tatigkeit beitragt und dass das
Verfahren des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 4 nicht auf
einer erfinderischen T&atigkeit beruht (Artikel 56 EPU
1973) .

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 5 ist identisch mit
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4. Dementsprechend gelten
fir den Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 5 dieselben
Uberlegungen und Schlussfolgerungen wie fir Anspruch 1

des Hilfsantrags 4 (vgl. Nr. 6.1 oben).

Hilfsantrdge 6 und 7 - Erfinderische Tatigkeit

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 6 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 und 5 dadurch, dass
bestimmte unerwlinschte Objekte, die nicht
ausgeschnitten werden sollen, durch bildanalytische
Morphologie aus einem durch Segmentation erhaltenen

Binadrbild entfernt werden.

Dieses zusatzliche Merkmal ist der Druckschrift D1

nicht zu entnehmen.

Wie von der Beschwerdegegnerin vertreten, wird durch
dieses Merkmal das automatische
Mikrodissektionsverfahren, insbesondere die
automatische Auswahl der gewlinschten Objekte,
verbessert, und dafir werden weniger Daten bendtigt und

verarbeitet.
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Die Druckschrift D1 hat aber bereits zum Ziel,
spezifische Objekte, insbesondere Zellen, zu sortieren

bzw. zu separieren (der die Seiten 1 und 2

Uberbrickende Absatz), d.h. die erwinschten Objekte
auszuwahlen. AuBerdem ist es - wie von der
Beschwerdefihrerin geltend gemacht - fiir den Fachmann

naheliegend, Objekte, die nicht erwinscht sind,
unbericksichtigt zu lassen und die entsprechenden Daten
zu entfernen, und es ist im Stand der Technik bereits
bekannt, solche unerwlinschten Objekte mittels
morphologischen Operationen in einem Binarbild zu
ermitteln und aus diesem zu entfernen; siehe die

Druckschrift D8, Seite 12, Zeilen 22 bis 28.

AulBerdem schlieRt sich die Kammer der Meinung der
Beschwerdefiihrerin an, wonach keine besondere
Wechselwirkung zwischen diesem Merkmal und den ilbrigen
beanspruchten Merkmalen zu erkennen ist. Die
Beschwerdegegnerin hat zwar geltend gemacht, dass durch
dieses Merkmal bestimmte Objekte bzw. Objektformen aus
einem Cluster bildanalytisch entfernt werden, sodass
die Soll-Schnittlinie unerwinschte Objekte nicht mehr
umschlielt (Patentschrift, Absatz [0027] und [0121]).
Allerdings werden weder die genannten Cluster noch die
Soll-Schnittlinien, die neben den erwiinschten auch
unerwinschte Objekte einschlieBen konnten, in Anspruch

1 definiert (vgl. Nr. 6.1.2 oben, zweiter Absatz).

Daraus folgt, dass das zusdtzliche Merkmal des
Anspruchs 1 nach Ansicht der Kammer nicht zu einer
erfinderischen Tatigkeit beitragt und dass das
Verfahren des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 6 nicht auf
einer erfinderischen T&atigkeit beruht (Artikel 56 EPU
1973) .
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Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 7 ist identisch mit
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 6. Dementsprechend gelten
fir den Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 7 dieselben
Uberlegungen und Schlussfolgerungen wie fir Anspruch 1

des Hilfsantrags 6 (vgl. Nr. 7.1 oben).

Hilfsantrag 8 - Erfinderische Tdtigkeit

Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 8 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 6 und 7 dadurch, dass das
mikroskopische Pradparat auf einem verfahrbaren x-y-
Tisch angeordnet ist und dass durch Modifikation der
Soll-Schnittlinie ungenaue Mikroskoptisch-

Repositionierungen kompensiert werden.

Bei dem Verfahren der Druckschrift D1 wird das
mikroskopische Praparat ebenfalls auf einem
verfahrbaren x-y-Tisch angeordnet (Seite 5, zweiter
Absatz) . AuRerdem ist das Problem einer ungenauen
Mikroskoptisch-Positionierung bekannt (siehe z.B. die
Druckschrift D3, Seite 35, Zeilen 8 bis 14). In diesem
Kontext ist es fir den Fachmann - wie von der
Beschwerdefilhrerin vorgetragen - naheliegend, dass eine
Korrektur der Soll-Schnittlinie erfolgen muss, wenn die
Mikroskoptisch-Positionierung nicht exakt denjenigen
Werten entspricht, welche urspringlich als Grundlage
fir die Berechnung der Soll-Schnittlinie gedient haben.
Ferner kann die Kammer - wie von der Beschwerdefithrerin
wahrend der mindlichen Verhandlung vorgetragen - keinen
synergetischen Effekt zwischen diesen Merkmalen und den

Ubrigen beanspruchten Merkmalen erkennen.

Der Argumentation der Beschwerdegegnerin, wonach das
erwahnte Merkmal von dem Stand der Technik nicht

nahegelegt werden kénne, weil Soll-Schnittlinien im
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Stand der Technik nicht als mathematische Gebilde
vorlagen, kann nicht gefolgt werden, u.a. weil in der
Druckschrift D1 die Mikroskopbiihne automatisch durch
ein Computerprogramm gesteuert, nach vorgegebenem
Muster, d.h. nach Soll-Schnittlinien, im Wesentlichen
kreis- oder spiralfdormig um das gewahlte Objekt
herumgefahren wird (Seite 14, zweiter Absatz, Zeilen 1
bis 7) und diese automatische Steuerung eine
mathematische Darstellung der Soll-Schnittlinien

voraussetzt.

Daraus folgt, dass die zusdtzlichen Merkmale des
Anspruchs 1 nach Ansicht der Kammer nicht zu einer
erfinderischen Tatigkeit beitragen und dass das
Verfahren des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 8 nicht auf
einer erfinderischen T&atigkeit beruht (Artikel 56 EPU
1973) .

9. Insgesamt kommt die Kammer zu dem Schluss, dass keines
der Verfahren der Anspriche 1 der vorliegenden Antrage
eine erfinderische Tatigkeit aufweist (Artikel 56 EPU

1973), sodass das Patent zu widerrufen ist.
Auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU 1973

kommt es damit nicht mehr an. Daher verzichtet die

Kammer auf Ausfihrungen hierzu.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
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— 2 3 —
2. Das Patent wird widerrufen.
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