BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABI.
(B) [ -1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ X ] An Vorsitzende
(D) [ -1 Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 28. September 2018
Beschwerde-Aktenzeichen: T 2076/15 - 3.4.02
Anmeldenummer: 13162144.3
Verdffentlichungsnummer: 2787332
IPC: G01J3/42, G01J3/02, G01J1/42
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Spektrometer und Verfahren zum Betrieb

Anmelder:
SICK AG

Relevante Rechtsnormen:

EPU Art. 54(1), 56, 107, 111(1)
EPU R. 64 (1), 64(2)

Schlagwort:

Neuheit und erfinderische Tatigkeit: ja (geanderte Anspriche)
Antrag auf Rickzahlung einer Recherchengebiihr: nicht zuldssig

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werden.



Orientierungssatz:

Stellt der Beschwerdefilhrer im Prifungsbeschwerdeverfahren
erstmalig vor der Beschwerdekammer einen Antrag gemaB Regel 64
(2) EPU auf Riuckzahlung einer gemdR Regel 64 (1) EPU
zusatzlich entrichteten Recherchengebiihr, so ist die
Beschwerdekammer hierfir unzustandig und der Antrag daher
unzulassig (vgl. Punkt 6 der Grinde).

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werden.



Eurcpiisches
Fatentamt

Eurcpean
Patent Office

9

Beschwerde-Aktenzeichen:

Qffice eureplen
des brevets

Beschwerdekammern
Boards of Appeal

Chambres de recours

T 2076/15 - 3.4.02

ENTSCHETIDUNG

Technischen Beschwerdekammer 3.4.02

vom 28. September 2018

der

Beschwerdefiihrer:
(Anmelder)
Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender
Mitglieder: F.

G. Decker

SICK AG
Erwin-Sick-Strabe 1

79183 Waldkirch (DE)
Ludewigt, Christoph
Sick AG

Intellectual Property
Erwin-Sick-StraBe 1
79183 Waldkirch (DE)

Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 17.
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr.
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

R. Bekkering
J. Narganes-Quijano

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar

GERMANY

Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Juni 2015

13162144.3



-1 - T 2076/15

Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentanmelderin) richtet ihre
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, mit der die europaische
Patentanmeldung Nr. 13162144.3 zurickgewiesen worden

ist.

Wahrend des erstinstanzlichen Verfahrens wurden

folgende Dokumente genannt:

D1: DE 10 2011 082 466 B3
D3: WO 2005 036 112 Al
D5: US 2004 0125 361 Al
D6: WO 2010 125 344 Al.

In der angefochtenen Entscheidung vertrat die
Prifungsabteilung in Bezug auf die damals geltenden
Antrage und unter Verweis auf den Bescheid vom 3. Juni
2014 und auf das Ergebnis der telefonischen Ricksprache
vom 26. August 2014 (vgl. Bescheid vom 1. September
2014) die Auffassung, dass

- der Gegenstand der unabhadngigen Anspriche 1 und
7 gemal Hauptantrag gegeniiber der Druckschrift D1 und
unter Bericksichtigung der Druckschrift D3 nicht neu
sei (Artikel 54 (1) EPU), auf jeden Fall aber nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhe (Artikel 56 EPU),
und

- der Gegenstand der unabhadngigen Anspriche 1 und
6 gemal Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit gegenitber den Druckschriften D1, D5 und D6
beruhe (Artikel 56 EPU).

Mit der Beschwerdebegriindung hat die Beschwerdefilthrerin

beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
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ein Patent zu erteilen. Die Beschwerdefithrerin hat auch
die Rluckzahlung einer zusatzlich bezahlten
Recherchengebiihr beantragt. Hilfsweise wurde auch eine

mindliche Verhandlung beantragt.

Die Kammer hat in einer mit der Ladung zu einer
mundlichen Verhandlung idbersandten Mitteilung ihre
vorlaufige Auffassung der Sach- und Rechtslage
dargelegt. Mit der Mitteilung wurde folgendes Dokument

ins Verfahren eingefihrt:

Al: US 6 859 275 B2.

Auf die Mitteilung der Kammer hin hat die
Beschwerdefihrerin mit Schreiben vom 17. August 2018
u.a. geanderte Seiten 1 bis 5 der Beschreibung und ein

gedndertes Blatt 1/3 der Zeichnungen eingereicht.

In Erwiderung auf eine weitere Mitteilung der Kammer
hat die Beschwerdefihrerin mit Schreiben wvom
7. September 2018 geanderte Anspriche 1 bis 7 und

Seite 5a der Beschreibung eingereicht.

Die Beschwerdefiihrerin hat beantragt, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der

Grundlage folgender Anmeldungsunterlagen zu erteilen:

- Anspruche: Nr. 1 bis 7, eingereicht mit Schreiben
vom 7. September 2018;

- Beschreibung: Seiten 1 bis 5, eingereicht mit
Schreiben vom 17. August 2018, Seite b5a,
eingereicht mit Schreiben vom 7. September 2018,
und Seiten 6 bis 9 wie urspringlich eingereicht;

- Zeichnungen: Blatt 1/3, eingereicht mit Schreiben
vom 17. August 2018, und Blatter 2/3 und 3/3 wie

urspringlich eingereicht.
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Die Beschwerdefihrerin hat den Antrag auf Rickzahlung
einer zusatzlich bezahlten Recherchengebihr
aufrechterhalten, und den Antrag auf mindliche
Verhandlung nur fur den Fall aufrechterhalten, dass dem
Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
auf Erteilung eines Patents nicht stattgegeben werden

konnte.

Daraufhin wurde die miindliche Verhandlung aufgehoben.

Die unabhangigen Anspriche 1 und 6 gemal dem geltenden

Antrag lauten wie folgt:

"l. Spektrometer mit einer ersten Lichtquelle (12), die
erste Lichtstrahlung (24) in einem ersten
Wellenlangenbereich erzeugt, einer zweiten Lichtquelle
(14), die zweite Lichtstrahlung (26) in einem zweiten,
unterschiedlichen Wellenlangenbereich erzeugt, einer
Spiegeleinheit (16) zur Umlenkung der Lichtstrahlen
(24, 26) in eine Messstrecke (18), wobei die Strahlung
(24, 26) beider Wellenlédngenbereiche die Messstrecke
(18) auf dem gleichen optischen Pfad durchlauft, einem
Detektor (20) zum Nachweis der die Messstrecke (18)
durchlaufenen Strahlung (24, 26) und mit einer
Auswerteeinheit (22) zum Auswerten der auf den Detektor
(20) auftreffenden Strahlung (24, 26) und Bestimmen
einer Konzentration einer in der Messstrecke (18)
vorliegenden Messgaskomponente, und wobei die
Spiegeleinheit (16) als Mikrospiegelarray (32)
ausgebildet ist und ein einzelner Mikrospiegel (34)
jeweils nur einen Teil der Strahlung (24, 26) umlenkt,

dadurch gekennzeichnet, dass

der erste Lichtstrahl (24) der ersten Lichtquelle
(12) nicht parallel zu dem zweiten Lichtstrahl (26) der
zweiten Lichtquelle (14) ist,
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eine Ansteuereinheit (36) fir die Spiegeleinheit (16)
vorgesehen ist, mit der eine Wellenlangenauswahl durch
Umschalten zwischen einem durch die Lichtstrahlen (24)
im ersten Wellenlangenbereich gebildeten Kanal und
einem durch die Lichtstrahlen (26) im zweiten
Wellenlangenbereich gebildeten Kanal erfolgt,

und die Mikrospiegel (34) des Spiegelarrays (32) iber
die Ansteuereinheit (36) einzeln ansteuerbar sind, so
dass jeweils nur geometrische Teilbereiche des
Querschnitts eines der beiden Lichtstrahlen (24 und 26)
in die Messstrecke (18) umgelenkt werden konnen und die
Auswerteeinheit (22) dazu ausgebildet ist, aus den
durch die geometrischen Teile bestimmten Intensitédten
auf dem Detektor (20) eine Linearitatsprifung des
Detektors (20) durchzufihren und/oder eine
Homogenitadtsmessung des entsprechenden Lichtstrahls (24

bzw. 26) durchzufihren."

"6. Verfahren zum Betrieb eines Spektrometers (10) mit
den Schritten:

a) Erzeugen eines ersten Lichtstrahls (24) in einem
ersten Wellenldngenbereich mit einer ersten Lichtquelle
(12),

b) Erzeugen eines zweiten Lichtstrahls (26) in
einem zweiten, unterschiedlichen Wellenldngenbereich
mit einer zweiten Lichtquelle (14), wobei der erste
Lichtstrahl (24) nicht parallel zu dem zweiten
Lichtstrahl (26) ist,

c) Umlenken beider Lichtstrahlen (24 und 26)
mittels eines Mikrospiegelarrays (32), wobei ein
einzelner Mikrospiegel (34) jeweils nur einen Teil der
Strahlung in eine Messstrecke (18) umlenkt und wobei
die Mikrospiegel (34) einzeln angesteuert werden, so
dass jeweils nur geometrische Teilbereiche des
Querschnitts eines der beiden Lichtstrahlen (24 bzw.

26) in die Messstrecke (18) umgelenkt werden kdnnen,
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d) Detektieren der die Messstrecke (18)
durchlaufenen Strahlung mit einem Detektor (20),

e) Auswerten des detektierten Lichts und Bestimmen
einer Konzentration einer in der Messstrecke (18)
vorliegenden Messgaskomponente und Durchfithren einer
Linearitatsprifung des Detektors (20) und/oder einer
Homogenitadtsmessung des entsprechenden Lichtstrahls (24
bzw. 26) aus durch die geometrischen Teile bestimmten

Intensitdten auf dem Detektor (20)."

Der Anspruchssatz gemdB dem geltenden Antrag beinhaltet

auch die abhédngigen Anspriiche 2 bis 5 und 7.

Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Anderungen

Der geanderte Anspruch 1 gemal dem geltenden Antrag
ergibt sich aus der Kombination der Merkmale des
Anspruchs 1 und des abhangigen Anspruchs 5 wie
urspringlich eingereicht mit Merkmalen aus den
folgenden Passagen der Beschreibung der Anmeldung wie
urspringlich eingereicht: Seite 3, Zeilen 4 bis 8, und
Zeilen 24 bis 31; Seite 5, Zeilen 4 bis 13; Seite 6,
Zeilen 29 bis 31; Seite 7, Zeilen 1 bis 4; und Seite 8,
Zeile 17 bis Seite 9, Zeile 5 (siehe auch Fig. 1 und
2) . Der geanderte unabhangige Anspruch 6 ergibt sich
aus der Kombination der Merkmale des unabhangigen
Anspruchs 7 und der abhdngigen Ansprtche 8, 10 und 11
wie urspringlich eingereicht mit Merkmalen aus den

folgenden Passagen der Beschreibung der Anmeldung wie
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urspringlich eingereicht: Seite 3, Zeilen 4 bis 8;
Seite 5, Zeilen 4 bis 13; und Seite 6, Zeilen 29 bis 31
(siehe auch Fig. 1 und 2). Die geltenden abhangigen
Anspriche 2 bis 5 und 7 entsprechen inhaltlich jeweils
den abhangigen Anspriichen 2 bis 4, 6 und 12 wie
urspringlich eingereicht. Der geltende Anspruchssatz
erfillt somit die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
EPU.

Fig. 1 auf Blatt 1/3 wurde durch das fehlende
Bezugszeichen "36" (vgl. Beschreibung, Seite 7, Zeilen
1 bis 4; Seite 8, Zeilen 6 und 7; und Seite 8, Zeile 31
bis Seite 9, Zeile 4) erganzt. Die vorgenommenen
Anderungen der Beschreibung betreffen die Wirdigung des
Standes der Technik (Regel 42 (1) b) EPU) und die
Anpassung an die beanspruchte Erfindung (Artikel 84 und
Regel 42 (1) c) EPU).

Neuheit

Anspruch 1

Die Druckschrift Al offenbart ein optisches System
(siehe Fig. 17 und die entsprechende Beschreibung,
insbesondere Spalte 13, Zeile 13 bis Spalte 14, Zeile
61) zur spektralen Analyse von einem zu untersuchenden
Medium (Proteine, DNS usw., siehe Spalte 12, Zeilen 24
bis 28, und Spalte 14, Zeilen 15 bis 29, und Zeilen 49
bis 56, i.V.m. Fig. 38 bis 42 und Spalte 28, Zeilen 34
bis Spalte 29, Zeile 37). Das optische System stellt

somit ein Spektrometer dar.

Das optische System weist u.a. folgende Komponenten
auf:

- Eine Lichtqgquelle 12, die aus einer
Breitbandstrahlungs-Lichtquelle (Spalte 13, Zeilen 60
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bis 63) besteht. Die Lichtquelle kann aber auch aus
mehreren Lichtquellen bestehen, die Lichtstrahlung in
verschiedenen Wellenlangenbereichen erzeugen (Spalte
13, Zeilen 21 bis 24, und Spalte 14, Zeilen 41 bis 45),
so dass das Spektrometer zumindest eine erste und eine
zwelite Lichtquelle aufweist, die jeweils einen
Lichtstrahl in unterschiedlichen Wellenld@ngenbereichen
erzeugen.

- Eine aus einem Mikrospiegelarray ("DMA", d.h.
"digital micro-mirror array", vgl. Spalte 15, Zeilen 8
bis 14) bestehende Spiegeleinheit 18 (siehe Spalte 14,
Zeilen 15 bis 29), die die Lichtstrahlung der
Lichtquellen in eine Messstrecke umlenkt (Fig. 17),
wobei die Strahlung aller Wellenlangenbereiche die
Messstrecke auf dem gleichen optischen Pfad durchlauft
(Fig. 17 und Spalte 14, Zeilen 15 und 16) und ein
einzelner Mikrospiegel Jjeweils nur einen Teil der
Strahlung umlenkt (Spalte 14, Zeilen 21 bis 23). Dabei
werden die einzelnen Mikrospiegel individuell so
angesteuert, dass nach einer spektralen Zerlegung
(Diffraktionsgitter 16) und einer nachfolgenden
spektralen Filtrierung des reflektierten Lichtes
(Filter-Schlitz 30) spezifische Kombinationen von
verschiedenen spektralen Komponenten der Lichtstrahlung
der Lichtquellen erzeugt werden (Spalte 13, Zeilen 21
bis 29, und Spalte 14, Zeilen 3 bis 56).

- Ein Detektor 20 zum Nachweis der die Messstrecke
durchlaufenen Strahlung (Spalte 14, Zeilen 26 bis 29)
und eine Auswerteeinheit 22 zum Auswerten der auf den
Detektor auftreffenden Strahlung (Spalte 14, Zeilen 26
bis 29 und Zeilen 49 bis 54 i.V.m. Spalte 28, Zeile 34
bis Spalte 29, Zeile 37).

- Die Auswerteeinheit ist so ausgestaltet, dass sie
die Konzentration einer in der Messstrecke vorliegenden
Komponente, wie z.B. eines Proteins, bestimmt (vgl.

Spalte 29, Zeilen 4 bis 14). Die Auswerteeinheit ist
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daher auch zur Bestimmung einer Konzentration einer in
der Messstrecke vorliegenden Messgaskomponente

geeignet.

Das Spektrometer gema@l Anspruch 1 unterscheidet sich
von dem Spektrometer der Druckschrift Al durch die
Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1
(vgl. Nr. VIII oben).

Die Druckschrift D1 offenbart ein Laserspektrometer
(siehe Fig. 3 und die entsprechende Beschreibung,
insbesondere die Absatze [0010], und [0017] bis [0020])
mit einer ersten Lichtquelle (4), die einen ersten
Lichtstrahl (3) in einem ersten Wellenlangenbereich
erzeugt, und einer zweiten Lichtquelle (22), die einen
zweiten Lichtstrahl (23) in einem zweiten,
unterschiedlichen Wellenldngenbereich erzeugt (Absatze
[0010] und [0020]), und wobei der Lichtstrahl der
ersten Lichtquelle nicht parallel zu dem Lichtstrahl
der zweiten Lichtquelle ist (Fig. 3). Das
Laserspektrometer weist auch folgende Komponenten auf:

- eine Spiegeleinheit (17) zur Umlenkung der
Lichtstrahlen in eine Messstrecke, wobei die Strahlung
beider Wellenlangenbereiche die Messstrecke auf dem
gleichen optischen Pfad durchlauft (Fig. 1 und 3,
i.V.m. Absatz [0019] und [0020]);

- einen Detektor (5) zum Nachweis der die
Messstrecke durchlaufenen Strahlung (Fig. 1, und Absatz
[0017], zweiter Satz);

- eine Ansteuereinheit (18) zur oszillierenden
Kippbewegung der Spiegeleinheit derart, dass zwecks
Herausmittlung von Interferenzmustern die erste und die
zwelte Lichtstrahlung auf die unterschiedlichen
Bereiche der optischen Elementen einer nachfolgenden

optischen Anordnung (Kollimatorlinse 12, Fenster 15 und
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16, und Fokusierlinse 14, siehe Fig. 1 und 3) gelenkt
werden (Absatz [0019] und [0020]); und

- eine Auswerteeinheit zum Auswerten der auf den
Detektor auftreffenden Strahlung und Bestimmen einer
Konzentration einer in der Messstrecke vorliegenden
Messgaskomponente (Absatz [0020], letzter Satz, i.V.m.

der Zusammenfassung und Absatz [0001]).

Die Druckschrift D1 erwahnt, dass die Spiegeleinheit
"ein MEMS- (Micro Electro Mechanical System-)Spiegel"
ist (Absatz [0006]), und dass "MEMS-Spiegel [...]
allgemein bekannt [sind] und [...] beispielweise in
DLP(Digital Light Processing-)Projektoren [...]
Verwendung [finden]" (Absatz [0007]). Wahrend des
erstinstanzlichen Verfahrens hat die Prifungsabteilung
in Bezug auf die damals geltenden Anspriiche die Meinung
vertreten, dass, wie in der Druckschrift D3 (Seite 8,
Zeilen 5 bis 16) gezeigt, ein MEMS-Spiegel, der in DLP
zu Projektionszwecken Verwendung finde, als
Mikrospiegelarray ausgebildet sei, so dass die
Spiegeleinheit des Laserspektrometers der Druckschrift

D1 als Mikrospiegelarray ausgebildet sei.

Dieser Auffassung kann die Kammer nicht folgen, weil -
wie von der Beschwerdefiihrerin geltend gemacht - ein
MEMS-Spiegel, insbesondere ein MEMS-Spiegel zur
Verwendung in DLP-Projektoren, aus einem
Mikrospiegelarray, aber auch aus einem einzigen Spiegel
bestehen kann, und aus der Druckschrift D1 nicht klar
und eindeutig zu entnehmen ist, dass der MEMS-Spiegel
aus einem Mikrospiegelarray besteht. Im Gegenteil
deutet die "oszillierende Kippbewegung" des MEMS-
Spiegels der Druckschrift D1 (siehe z.B.
Zusammenfassung, Absatze [0006] bis [0008] und Fig. 2
und 3) vielmehr darauf hin, dass der Spiegel aus einem

einzigen, kippbaren Spiegel besteht.
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Das beanspruchte Spektrometer unterscheidet sich von
dem Laserspektrometer der Druckschrift D1 daher
dadurch, dass die Spiegeleinheit als Mikrospiegelarray
ausgebildet ist, wobei ein einzelner Mikrospiegel
jeweils nur einen Teil der Strahlung umlenkt, und auch
durch folgende Merkmale:

- die Ansteuereinheit der Spiegeleinheit ermdglicht
eine Wellenladngenauswahl durch Umschalten zwischen
Wellenlangenbereichs-Kanadalen wie beansprucht;

- die Mikrospiegel des Spiegelarrays sind idber die
Ansteuereinheit wie beansprucht ansteuerbar, und

- die Auswerteeinheit ist dazu ausgebildet, eine
Linearitdtsprifung des Detektors und/oder eine
Homogenitadtsmessung der Lichtstrahlen wie beansprucht

durchzufihren.

Die Druckschrift D3 offenbart die spektrale
Filtrierung des Lichtstrahls einer Lichtquelle durch
spektrale Zerlegung des Lichtstrahls und selektive
Reflexion der spektralen Komponenten mittels eines
Mikrospiegelarrays (Zusammenfassung, Fig. 4 i.V.m.
Seite 8, Zeilen 5 bis 27, und Seite 9, Zeile 15 bis
Seite 10, Zeile 21).

Die Druckschrift D5 offenbart einen optischen

digitalen Strahlprofiler (Zusammenfassung).

Die Druckschrift D6 offenbart eine Vorrichtung zur
Messung des Intensitatsprofils einer Lichtstrahlung

(Fig. 12 i.V.m. Seite 12, dritter und vierter Absatz).

Keine der Druckschriften D3, D5 und D6 ist auf ein

Spektrometer gerichtet.
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Die tUbrigen, vorhandenen Entgegenhaltungen sind fir die
Frage der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1

weniger relevant.

Unabhédngiger Anspruch 6

Die Druckschrift Al offenbart ein Verfahren zum Betrieb
eines Spektrometers, dessen Verfahrensschritte im
Wesentlichen den funktionellen Merkmalen der unter

Nr. 3.1.1 oben, erster Absatz, erlauterten Komponenten
des in der Druckschrift Al offenbarten Spektrometers

entsprechen.

Das Verfahren gemaB dem unabhdngigen Anspruch 6
unterscheidet sich von dem Verfahren nach der
Druckschrift Al durch folgende Merkmale:

- die Messkomponente, deren Konzentration zu
bestimmen ist, ist eine Messgaskomponente;

- der erste Lichtstrahl ist nicht parallel zu dem
zweiten Lichtstrahl;

- die Mikrospiegel werden einzeln angesteuert, so
dass jeweils nur geometrische Teilbereiche des
Querschnitts eines der beiden Lichtstrahlen in die
Messstrecke umgelenkt werden; und

- eine Linearitdtsprifung des Detektors und/oder
eine Homogenitdtsmessung des Lichtstrahles wird aus
durch die geometrischen Teile bestimmten Intensitédten

auf dem Detektor durchgefuhrt.

Die Druckschrift D1 offenbart ein Verfahren zum Betrieb
eines Laserspektrometers, dessen Verfahrensschritte im
Wesentlichen den funktionellen Merkmalen der unter

Nr. 3.1.2 oben, erster Absatz, erlauterten Komponenten
des in der Druckschrift D1 offenbarten

Laserspektrometers entsprechen.
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Das Verfahren gemaB dem unabhdngigen Anspruch 6
unterscheidet sich von dem Verfahren nach der
Druckschrift D1 durch folgende Merkmale:

- die Lichtstrahlen werden mittels eines
Mikrospiegelarrays umgelenkt, wobei ein einzelner
Mikrospiegel jeweils nur einen Teil der Strahlung in
eine Messstrecke umlenkt, und wobei die Mikrospiegel
einzeln angesteuert werden, so dass jeweils nur
geometrische Teilbereiche des Querschnitts eines der
beiden Lichtstrahlen in die Messstrecke umgelenkt
werden; und

- eine Linearitatspriifung des Detektors und/oder
eine Homogenitdtsmessung des Lichtstrahles wird aus
durch die geometrischen Teile bestimmten Intensitédten

auf dem Detektor durchgefuhrt.

Die idbrigen vorhandenen Entgegenhaltungen, insbesondere
die Druckschriften D3, D5 und D6 (vgl. Nr. 3.1.3 oben),
sind flir die Frage der Neuheit des beanspruchten

Verfahrens weniger relevant.

Der Gegenstand der unabhédngigen Anspriiche 1 und 6 und
der abhangigen Anspriiche 2 bis 5 und 7 ist somit neu im
Hinblick auf den vorhandenen Stand der Technik

(Artikel 54 (1) EPU).

Erfinderische Tidtigkeit

Anspruch 1

Die Druckschrift Al ist als nadchstliegender Stand der

Technik anzusehen.

Aus den Unterscheidungsmerkmalen des Anspruchs 1
gegenliber der Druckschrift Al (vgl. Nr. 3.1.1 oben)

ergibt sich, dass durch die Umschaltung zwischen den
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zwel Wellenlangenbereichs-Kandlen bzw. durch die
Auswahl eines der Wellenladngenbereiche eine hohere
Flexibilitat in der spektrometrischen Messung erzielt
wird. Auberdem ermdglicht die Ansteuerung der einzelnen
Mikrospiegel des Mikrospiegelarrays eine
Linearitatsprifung des Detektors und/oder eine
Homogenitadtsmessung der Lichtstrahlen durch die

Auswerteeinheit.

Aus dem vorhandenen Stand der Technik erhalt der
Fachmann keine Anregung, die zum Gegenstand des

Anspruchs 1 fuhren konnte:

In dem Laserspektrometer der Druckschrift D1 werden die
Lichtstrahlen der beiden Lichtquellen von der
oszillierenden Spiegeleinheit in unterschiedlichen
Richtungen reflektiert, nicht aber mit dem Zweck, einen
der beiden Lichtstrahlen auszuwadhlen bzw. zwischen
Wellenlangenbereichs-Kanalen umzuschalten, sondern mit
dem Zweck, unerwuUnschte Interferenzmuster
herauszumitteln (siehe Nr. 3.1.2 oben, erster Absatz,
dritter Unterabsatz). AuBerdem ist eine
Linearitatsprifung des Detektors bzw. eine
Homogenitadtsmessung der Lichtstrahlen der Lichtquellen

der Druckschrift D1 nicht zu entnehmen.

Sowohl der optische digitale Strahlprofiler der
Druckschrift D5 als auch die Vorrichtung zur Messung
des Intensitatsprofils einer Lichtstrahlung der
Druckschrift D6 bestehen aus einem Photodetektor und
einem Mikrospiegelarray, der als programmierbarer
raumlicher Lichtmodulator zur Umlenkung von Teilen des
einfallenden Lichtstrahls auf den Photodetektor
eingesetzt wird, wobei durch eine geeignete Schaltung
der einzelnen Spiegel des Mikrospiegelarrays das

Strahlprofil untersucht wird. Selbst unter der Annahme,
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dass der Fachmann aus der Druckschrift D5 bzw. D6 eine
Anregung entnehmen wirde, eine solche Untersuchung des
Strahlprofils des Lichtstrahls der Druckschrift Al
zwecks Homogenitadtsmessung desselben durchzufihren,
wlirde er nicht zum beanspruchten Gegenstand gelangen,
well der Detektor des Spektrometers gemdl der
Druckschrift Al aufgrund der optischen Anordnung
zwischen dem Mikrospiegelarray und dem Detektor
(Diffraktionsgitter 16 und Filter-Schlitz 30) nicht
geeignet ware, eine Untersuchung des Strahlprofils
gemadl der Druckschrift D5 und D6 durchzufihren. Der
Fachmann wirde - wenn idberhaupt - einen zusatzlichen,
mit dem Mikrospiegelarray direkt optisch gekoppelten
Detektor sowie eine entsprechende Auswerteinheit
einsetzen. Zudem ist den Druckschriften D5 und D6 kein
Hinweis auf eine Umschaltung zwischen

Wellenlangenbereichen wie beansprucht zu entnehmen.

Die Druckschrift D3 (vgl. Nr. 3.1.3 oben) und die
ibrigen, vorhandenen Entgegenhaltungen sind weniger

relevant.

Auch die Druckschrift D1 kann als nachstliegender Stand

der Technik angesehen werden.

Aus den Unterscheidungsmerkmalen des Anspruchs 1
gegenliber der Druckschrift D1 (vgl. Nr. 3.1.2 oben,
vorletzter Absatz) ergibt sich, dass durch die
Verwendung eines Mikrospiegelarrays sowohl eine Auswahl
eines der beiden Wellenlangenbereiche der Lichtquellen
bzw. eine Umschaltung zwischen den entsprechenden
Wellenlangenbereichs-Kanadlen, und damit eine hdohere
Flexibilitat in der spektrometrischen Messung, als auch
eine Linearitatspriifung des Detektors und/oder eine

Homogenitadtsmessung der Lichtstrahlen ermdglicht wird.
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Aus dem vorhandenen Stand der Technik erhalt der
Fachmann keine Anregung, die zum beanspruchten

Gegenstand fiuhren konnte:

Aus den Druckschriften Al und D3 ist die Verwendung
eines Mikrospiegelarrays mit individuell ansteuerbaren
Mikrospiegeln zur Erzeugung spezifischer Kombinationen
von spektralen Komponenten eines Lichtstrahls zu
entnehmen (siehe oben, Nr. 3.1.1 und 3.1.3), nicht aber
zur Umschaltung zwischen den Lichtstrahlen
verschiedener Lichtgquellen. AuBerdem sind weder der
optische digitale Strahlprofiler der Druckschrift D5,
noch die Vorrichtung zur Messung des Intensitatsprofils
einer Lichtstrahlung gemaB der Druckschrift D6 (vgl.
Nr. 4.1.1 oben, dritter Absatz) mit der optischen
Anordnung der Druckschrift D1 (siehe Fig. 1 und die
entsprechende Beschreibung) aufgrund der unerwiinschten
Interferenzmuster in dieser Anordnung (siehe Nr. 3.1.2
oben, erster Absatz, dritter Unterabsatz) ohne Weiteres
vereinbar, sodass der Fachmann eine Integration der
Vorrichtung der Druckschrift D5 bzw. D6 in das
Laserspektrometer der Druckschrift D1 nicht in Erwdgung
ziehen wirde. Der Fachmann wirde - wenn uUberhaupt -
eine direkte Untersuchung der Strahlung mit dem
Strahlprofiler der Druckschrift D5 oder mit der

Vorrichtung der Druckschrift D6 in Betracht ziehen.

Die idbrigen vorhandenen Entgegenhaltungen sind weniger

relevant.

Unabhédngiger Anspruch 6

Das Spektrometer der als nachstkommenden Stand der
Technik anzusehenden Druckschrift Al stellt ein
Absorptionsspektrometer dar (vgl. Druckschrift Al,
Spalte 14, Zeilen 49 bis 54 i.V.m. Spalte 29, Zeilen 4
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bis 14, und Zeilen 31 bis 41) und es ist fiur den
Fachmann ohne Weiteres erkennbar, dass sich mit einem
solchen Absorptionsspektrometer nicht nur Proteine bzw.
DNS, sondern auch andere Komponenten, wie z.B. Gase,
spektrometrisch analysieren lassen. Das Merkmal des
Verfahrens des unabhangigen Anspruchs 6, wonach die
Messkomponente, deren Konzentration zu bestimmen ist,

eine Messgaskomponente ist, ist daher naheliegend.

Aus den idbrigen Unterscheidungsmerkmalen des
unabhédngigen Anspruchs 6 gegenliber der Druckschrift Al
(vgl. Nr. 3.2.1 oben) ergibt sich, dass mit dem
beanspruchten Verfahren sowohl eine Auswahl eines der
Wellenlangenbereiche, und damit eine hohere
Flexibilitat in der spektrometrischen Messung, als auch
eine Linearitatspriifung des Detektors und/oder eine

Homogenitadtsmessung der Lichtstrahlen erzielt werden.

Aus dem vorhandenen Stand der Technik, insbesondere aus
den Druckschriften D1, D3, D5 und D6, erhalt der
Fachmann aber keine Anregung, beim Betreiben des
Spektrometers der Druckschrift Al zwischen den
Lichtstrahlen der Lichtquellen zwecks spektrometrischer
Messung auszuwahlen bzw. eine Linearitatsprifung des
Detektors und/oder eine Homogenitdtsmessung der
Lichtstrahlen aus dem auf den Detektor des
Spektrometers auftreffenden Licht durchzufihren, siehe

Nr. 4.1.1 oben, zweiter bis vierter Absatz.

Aus den Unterscheidungsmerkmalen des unabhadngigen
Anspruchs 6 gegeniiber der als alternativen
nachstkommenden Stand der Technik anzusehenden
Druckschrift D1 (vgl. Nr. 3.2.2 oben) ergibt sich, dass
mit dem beanspruchten Verfahren sowohl eine Auswahl
eines der Wellenldngenbereiche, und damit eine hdhere

Flexibilitat in der spektrometrischen Messung, als auch
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eine Linearitatspriifung des Detektors und/oder eine

Homogenitadtsmessung der Lichtstrahlen erzielt werden.

Der Fachmann, der sich mit dem Betrieb des
Laserspektrometers der Druckschrift D1 befasst, erhalt
aus dem vorhandenen Stand der Technik, insbesondere aus
den Druckschriften Al, D3, D5 und D6, auch keine
Anregung, mittels eines Mikrospiegelarrays nur
geometrische Teilbereiche des Querschnitts eines der
beiden Lichtstrahlen in die Messstrecke umzulenken bzw.
eine Linearitatspriifung des Detektors und/oder eine
Homogenitadtsmessung der Lichtstrahlen aus dem auf den
Detektor des Spektrometers auftreffenden Licht
durchzufihren, siehe Nr. 4.1.2 oben, zweiter und
dritter Absatz.

Der Gegenstand der unabhédngigen Anspriiche 1 und 6 und
der abhangigen Anspriche 2 bis 5 und 7 beruht daher auf
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Nach Auffassung der Kammer geniligen die
Anmeldungsunterlagen gemal dem vorliegenden Antrag der
Beschwerdefihrerin und die Erfindung, die sie zum
Gegenstand haben, auch den Ubrigen Erfordernissen des
EPU im Sinne von Artikel 97 (1) EPU. Somit kann die
Erteilung eines Patents in dieser Fassung erfolgen
(Artikel 111 (1) EPU).

Antrag auf Rlickzahlung einer Recherchengebihr

Wahrend der Recherche wurde durch die
Beschwerdefihrerin eine weitere Recherchengebihr
entrichtet, nachdem die mit der Anmeldung eingereichten
Anspriche von der Recherchenabteilung als nicht
einheitlich angesehen wurden (Regel 64 (1) EPU). Mit

der Beschwerdebegriindung hat die Beschwerdefithrerin die
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Rickzahlung der zuséadtzlich bezahlten Recherchengebihr
beantragt (Regel 64 (2) EPU).

Voraussetzung flr die Rickzahlung einer gemal
Regel 64 (1) EPU gezahlten Recherchengebihr ist gem&B
Regel 64 (2) EPU, dass "der Anmelder dies im Verlauf

der Prifung der europaischen Patentanmeldung beantragt

und die Prifungsabteilung feststellt, dass die
Mitteilung nach Regel 64 (1) EPU nicht gerechtfertigt

war" (Hervorhebung diesseits). Zustandig fir die
Entscheidung tber die Riuckzahlung einer
Recherchengebiihr ist also ausweislich des eindeutigen
Wortlauts der Regel 64 (2) EPU die Prufungsabteilung.

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens konnte die
Beschwerdekammer einen Rickzahlungsantrag folglich nur
dann Uberprifen, wenn die Beschwerdefiihrerin einen
solchen wahrend des Prifungsverfahrens gestellt und die
Prifungsabteilung dann hieriber entschieden hatte;
diese Voraussetzungen sind jedoch im vorliegenden Fall
nicht gegeben. Die Beschwerdefiilhrerin hat lediglich mit
Schreiben vom 31. Juli 2013 als Antwort auf den
europdischen Teilrecherchenbericht mitgeteilt, dass sie
"bereits jetzt der Auffassung, dass eine
Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung nicht
gegeben sei", widerspreche. Abgesehen davon, dass
hierin noch kein Rickzahlungsantrag i.S.v.

Regel 64 (2) EPU gesehen werden kann, ware dieser auch
nicht "im Verlauf der Prifung der europaischen
Patentanmeldung", sondern davor beantragt worden.
Konsequenterweise hat die Prifungsabteilung hieriber in
ihrer Zurickweisungsentscheidung vom 17. Juni 2015 auch
nicht (mit-)entschieden. Im Ergebnis hat also die
Beschwerdefilhrerin erst im Beschwerdeverfahren einen

Ruckzahlungsantrag gestellt.
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6.3 Eine eigene Zustandigkeit der Beschwerdekammer folgt
auch nicht aus Artikel 111 (1) Satz 2 EPU. Die Grenzen
der Sachprifung durch die Beschwerdekammer werden
namlich von vornherein durch die angegriffene
erstinstanzliche Entscheidung vorgegeben; nur soweit
letztere hinter dem Begehren des Verfahrensbeteiligten
zurlckbleibt, kann ein Beschwerdefilhrer auch beschwert
i.S.v. Artikel 107 EPU sein und insoweit Beschwerde
einlegen. Kann demzufolge ein erstinstanzlich nicht
gestellter Rickzahlungsantrag nicht Gegenstand der
Beschwerde sein, kann die Beschwerdekammer auch nicht
dariiber i.S.v. Artikel 111 (1) Satz 1 und 2 EPU

entscheiden.

6.4 Da die Beschwerdekammer also flur den erstmaligen Antrag
der Beschwerdefihrerin auf Ruckzahlung einer
Recherchengebihr unzustandig ist, ist dieser Antrag

unzulassig und daher zurickzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zurickverwiesen, ein Patent mit der folgenden
Fassung zu erteilen:

- Anspruche: Nr. 1 bis 7, eingereicht mit Schreiben
vom 7. September 2018;
- Beschreibung: Seiten 1 bis 5, eingereicht mit

Schreiben vom 17. August 2018, Seite b5a,
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eingereicht mit Schreiben vom 7. September 2018,

und Seiten 6 bis 9 wie urspringlich eingereicht;

- Zeichnungen: Blatt 1/3, eingereicht mit Schreiben

vom 17. August 2018, und Blatter 2/3 und 3/3 wie

urspringlich eingereicht.

Der Antrag auf Rickzahlung einer Recherchengebihr wird

zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Kiehl R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



