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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Einspruchsabteilung hat im erstinstanzlichen
Einspruchsverfahren das europdische Patent

Nr. 1 662 261 in gednderter Fassung aufrecht erhalten.

Die Einsprechende 1 (Beschwerdefilthrerin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde
eingelegt. Sie beantragte, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent im

gesamten Umfang zu widerrufen.

Weiter hilfsweise beantragte die Beschwerdefilhrerin die

Anberaumung einer mindlichen Verhandlung.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte in
ihrer Beschwerdeerwiderung, die Beschwerde
zurlickzuweisen sowie hilfsweise, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage der Anspriiche gemal den Hilfsantradgen 1 bis 6
(eingereicht mit Schreiben vom 25. April 2016 als
Hilfsantrage 2 bis 7 im Rahmen des erstinstanzlichen

Einspruchsverfahrens) aufrecht zu erhalten.

Weiter hilfsweise beantragte die Beschwerdefilhrerin die

Anberaumung einer mindlichen Verhandlung.

Die Einsprechende 2 aus dem erstinstanzlichen
Einspruchsverfahren ist gemdB Artikel 107 EPU am

Beschwerdeverfahren beteiligt.

Mit Schreiben vom 10. Juli 2017 hat die
Beschwerdefithrerin zu den Hilfsantrdgen der

Beschwerdegegnerin Stellung genommen.



VI.

VII.

VIIT.

IX.

XT.
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Mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung hat die
Kammer den Beteiligten in einer Mitteilung gemal

Artikel 15 VOBK ihre vorlaufige Meinung mitgeteilt.

Mit Schreiben vom 9. Februar 2021 hat die
Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin angekiindigt,
dass sie nicht an der mindlichen Verhandlung teilnehmen
wird und ihren Antrag auf mundliche Verhandlung

zuruckgenommen.

Mit Schreiben vom 15. Februar 2021 hat die
Einsprechende 2 angekindigt, dass sie nicht an der

mundlichen Verhandlung teilnehmen wird.

Mit Schreiben vom 16. Februar 2021 hat die
Einsprechende 1 und Beschwerdefihrerin ihren Antrag auf

mindliche Verhandlung zurickgenommen.

In einer Mitteilung vom 23. Februar 2021 teilte die
Geschaftsstellenbeamtin der Kammer den Beteiligten mit,
dass der fiur den 4. Marz 2021 anberaumte Termin zur
mundlichen Verhandlung aufgehoben worden sei und iber
die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entschieden

werde.

Die Schlussantrdge der Beteiligten lauten wie folgt:

Die Beschwerdefilhrerin beantragt, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent im

gesamten Umfang zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zurickzuweisen sowie hilfsweise, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage der Anspriche gemal den Hilfsantrdgen 1 bis 6

(eingereicht mit Schreiben vom 25. April 2016 als
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Hilfsantrdage 2 bis 7 im Rahmen des erstinstanzlichen

Einspruchsverfahrens) aufrecht zu erhalten.

In dieser Entscheidung wird auf die folgenden Dokumente

Bezug genommen:

D5 WO 02/37078 A2

D8 Uus 4,781,891

D20 DE 698 06 990 T2
D23 US 2002/0016683 Al

D24 Duden, Eintrag zu "modular"

Anspruch 1 des in geanderter Fassung aufrecht

erhaltenen Patents lautet wie folgt.

"l. Vorrichtung zum Analysieren von Proben, die in
Probengefédssen (2) zugefiihrt werden, dadurch
gekennzeichnet,

dass eine Zentraleinheit (1) mit Reaktionsgefdssen,
eine Transporteinheit (6) zum Transportieren der
Reaktionsgefdsse und

mindestens eine analytische Einheit (7, 8, 9) mit
modularem Aufbau vorgesehen sind, dass die
Zentraleinheit (1) eine Probenentnahmeeinheit (30)
enthdlt, mit der zumindest ein Teil der Probe aus einem
Probengefédss (2) in ein Reaktionsgefdss lberfiihrt wird,
dass zumindest ein Teil der Reaktionsgefdsse liber die
Transporteinheit (6) an mindestens eine der
analytischen Einheiten (7, 8, 9) lbertragbar 1ist,

dass in der analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
ein Reagenzbehdlter (20, ...,23) mit mindestens einem
Reagenz vorgesehen ist, das zur Probe im
Reaktionsgefdss flir eine Reaktion zwischen der Probe

und dem Reagenz zufiihrbar ist, und
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dass in der analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
eine Messeinheit (37, 38, 39) zum Messen der
physikalischen Eigenschaften der Probe vorgesehen ist,
wobei in der analytischen Einheit (7, 8, 9) diejenigen
Reagenzien bereitgestellt sind, die den Proben zum
Messen einer physikalischen Eigenschaft zugefihrt
werden, zu deren Bestimmung die Messeinheit (37, 38,

39) verwendbar ist."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 lautet wie folgt.

"l. Vorrichtung zum Analysieren von Proben, die in
Probengefédssen (2) zugefiihrt werden, dadurch
gekennzeichnet,

dass eine Zentraleinheit (1) mit Reaktionsgefdssen,
eine Transporteinheit (6) zum Transportieren der
Reaktionsgefdsse und

mindestens eine analytische Einheit (7, 8, 9) mit
modularem Aufbau vorgesehen sind,

dass die Zentraleinheit (1) eine Probenentnahmeeinheit
(30) enthdlt, mit der zumindest ein Teil der Probe aus
einem Probengefdss (2) in ein Reaktionsgefdss liberfihrt
wird,

dass zumindest ein Teil der Reaktionsgefdsse liber die
Transporteinheit (6) an mindestens eine der
analytischen Einheiten (7, 8, 9) lbertragbar 1ist,

dass in der analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
ein Reagenzbehdlter (20,...,23) mit mindestens einem
Reagenz vorgesehen ist, das zur Probe im
Reaktionsgefdss flir eine Reaktion zwischen der Probe
und dem Reagenz zufiihrbar ist, und

dass in der analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
eine Messeinheit (37, 38, 39) zum Messen der
physikalischen Eigenschaften der Probe vorgesehen ist,
wobeli in der analytischen Einheit (7, 8, 9) diejenigen

Reagenzien bereitgestellt sind, die den Proben zum
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Messen einer physikalischen Eigenschaft zugefihrt
werden, zu deren Bestimmung die Messeinheit (37, 38,
39) verwendbar 1ist,

wobel die Reagenzien in einzelnen Reagenzienbehdltern
(20, ..., 23) oder in Kassetten mit mindestens einem

Reagenzienbehdlter bereitgestellt sind."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 lautet wie folgt.

"l. Vorrichtung zum Analysieren von Proben, die in
Probengefédssen (2) zugefiihrt werden, dadurch
gekennzeichnet,

dass eine Zentraleinheit (1) mit Reaktionsgefdssen,
eine Transporteinheit (6) zum Transportieren der
Reaktionsgefdsse und

mindestens eine analytische Einheit (7, 8, 9) mit
modularem Aufbau vorgesehen sind,

wobeli der modulare Aufbau einen Ausbau der
Analysekapazitdt bei Bedarf ermbglicht,

dass die Zentraleinheit (1) eine Probenentnahmeeinheit
(30) enthdlt, mit der zumindest ein Teil der Probe aus
einem Probengefdss (2) in ein Reaktionsgefdss liberfihrt
wird,

dass zumindest ein Teil der Reaktionsgefdsse liber die
Transporteinheit (6) an mindestens eine der
analytischen Einheiten (7, 8, 9) lbertragbar 1ist,

dass in der analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
ein Reagenzbehdlter (20,...,23) mit mindestens einem
Reagenz vorgesehen ist, das zur Probe im
Reaktionsgefdss flir eine Reaktion zwischen der Probe
und dem Reagenz zufiihrbar ist, und

dass in der analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
eine Messeinheit (37, 38, 39) zum Messen der

physikalischen Eigenschaften der Probe vorgesehen ist,
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wobeli in der analytischen Einheit (7, 8, 9) diejenigen
Reagenzien bereitgestellt sind, die den Proben zum
Messen einer physikalischen Eigenschaft zugefihrt
werden, zu deren Bestimmung die Messeinheit (37, 38,
39) verwendbar 1ist,

wobel die Reagenzien in einzelnen Reagenzienbehdltern
(20, ..., 23) oder in Kassetten mit mindestens einem

Reagenzienbehdlter bereitgestellt sind."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 lautet wie folgt.

"l. Vorrichtung zum Analysieren von Proben, die 1in
Probengefédssen (2) zugefiihrt werden, dadurch
gekennzeichnet,

dass eine Zentraleinheit (1) mit Reaktionsgefdssen,
eine Transporteinheit (6) zum Transportieren der
Reaktionsgefdsse und

mindestens ein Modul in Form einer analytische Einheit
(7, 8, 9) vorgesehen sind,

dass die Zentraleinheit (1) eine Probenentnahmeeinheit
(30) enthdlt, mit der zumindest ein Teil der Probe aus
einem Probengefdss (2) in ein Reaktionsgefdss liberfihrt
wird,

dass zumindest ein Teil der Reaktionsgefdsse liber die
Transporteinheit (6) an mindestens eine der
analytischen Einheiten (7, 8, 9) lbertragbar 1ist,

dass in der analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
ein Reagenzbehdlter (20,...,23) mit mindestens einem
Reagenz vorgesehen ist, das zur Probe im
Reaktionsgefdss flir eine Reaktion zwischen der Probe
und dem Reagenz zufiihrbar ist, und

dass in der analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
eine Messeinheit (37, 38, 39) zum Messen der

physikalischen Eigenschaften der Probe vorgesehen ist,
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wobeli in der analytischen Einheit (7, 8, 9) diejenigen
Reagenzien bereitgestellt sind, die den Proben zum
Messen einer physikalischen Eigenschaft zugefihrt
werden, zu deren Bestimmung die Messeinheit (37, 38,
39) verwendbar 1ist,

wobel die Reagenzien in einzelnen Reagenzienbehdltern
(20, ..., 23) oder in Kassetten mit mindestens einem

Reagenzienbehdlter bereitgestellt sind."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 lautet wie folgt.

"l. Vorrichtung zum Analysieren von Proben, die 1in
Probengefédssen (2) zugefiihrt werden, dadurch
gekennzeichnet,

dass eine Zentraleinheit (1) mit Reaktionsgefdssen,
eine Transporteinheit (6) zum Transportieren der
Reaktionsgefdsse und

mindestens eine analytische Einheit (7, 8, 9)
vorgesehen sind,

wobel die Vorrichtung zum Analysieren von Proben dazu
ausgelegt ist, unter Verwendung von analytischen
Einheiten (7, 8, 9) ausgebaut zu werden,

wobel der modulare Aufbau einen Ausbau der
Analysekapazitdt bei Bedarf ermbglicht,

dass die Zentraleinheit (1) eine Probenentnahmeeinheit
(30) enthdlt, mit der zumindest ein Teil der Probe aus
einem Probengefdss (2) in ein Reaktionsgefdss liberfihrt
wird,

dass zumindest ein Teil der Reaktionsgefdsse lber die
Transporteinheit (6) an mindestens eine der
analytischen Einheiten (7, 8, 9) lbertragbar 1ist,

dass in der analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
ein Reagenzbehdlter (20,...,23) mit mindestens einem

Reagenz vorgesehen ist, das zur Probe im
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Reaktionsgefdss flir eine Reaktion zwischen der Probe
und dem Reagenz zufiihrbar ist, und

dass in der analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
eine Messeinheit (37, 38, 39) zum Messen der
physikalischen Eigenschaften der Probe vorgesehen ist,
wobeli in der analytischen Einheit (7, 8, 9) diejenigen
Reagenzien bereitgestellt sind, die den Proben zum
Messen einer physikalischen Eigenschaft zugefihrt
werden, zu deren Bestimmung die Messeinheit (37, 38,
39) verwendbar 1ist,

wobel die Reagenzien in einzelnen Reagenzienbehdltern
(20, ..., 23) oder in Kassetten mit mindestens einem

Reagenzienbehdlter bereitgestellt sind."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 5 lautet wie folgt.

"l. Vorrichtung zum Analysieren von Proben, die in
Probengefédssen (2) zugefiihrt werden, dadurch
gekennzeichnet,

dass eine Zentraleinheit (1) mit Reaktionsgefdssen,
eine Transporteinheit (6) zum Transportieren der
Reaktionsgefdsse und

mehrere analytische Einheiten (7, 8, 9),

dass die Zentraleinheit (1) eine Probenentnahmeeinheit
(30) enthdlt, mit der zumindest ein Teil der Probe aus
einem Probengefdss (2) in ein Reaktionsgefdss liberfihrt
wird,

dass zumindest ein Teil der Reaktionsgefédsse liber die
Transporteinheit (6) an jede der analytischen Einheiten
(7, 8, 9) lbertragbar ist,

dass in jeder analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
ein Reagenzbehdlter (20,...,23) mit mindestens einem
Reagenz vorgesehen ist, das zur Probe im
Reaktionsgefdss flir eine Reaktion zwischen der Probe

und dem Reagenz zufiihrbar ist, und
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dass in jeder analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
eine Messeinheit (37, 38, 39) zum Messen der
physikalischen Eigenschaften der Probe vorgesehen ist,
wobeli in der analytischen Einheit (7, 8, 9) diejenigen
Reagenzien bereitgestellt sind, die den Proben zum
Messen einer physikalischen Eigenschaft zugefihrt
werden, zu deren Bestimmung die Messeinheit (37, 38,
39) verwendbar 1ist,

wobel die Reagenzien in einzelnen Reagenzienbehdltern
(20, ..., 23) oder in Kassetten mit mindestens einem

Reagenzienbehdlter bereitgestellt sind."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 6 lautet wie folgt.

"l. Vorrichtung zum Analysieren von Proben, die 1in
Probengefédssen (2) zugefiihrt werden, dadurch
gekennzeichnet,

dass eine Zentraleinheit (1) mit Reaktionsgefdssen,
eine Transporteinheit (6) zum Transportieren der
Reaktionsgefdsse und

mehrere Module in Form von analytische Einheiten (7, 8,
9) vorgesehen sind,

dass die Zentraleinheit (1) eine Probenentnahmeeinheit
(30) enthdlt, mit der zumindest ein Teil der Probe aus
einem Probengefdss (2) in ein Reaktionsgefdss liberfihrt
wird,

dass zumindest ein Teil der Reaktionsgefdsse liber die
Transporteinheit (6) an jede der analytischen Einheiten
(7, 8, 9) lbertragbar ist,

dass in jeder analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
ein Reagenzbehdlter (20,...,23) mit mindestens einem
Reagenz vorgesehen ist, das zur Probe im
Reaktionsgefdss flir eine Reaktion zwischen der Probe

und dem Reagenz zufiihrbar ist, und
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dass in jeder analytischen Einheit (7, 8, 9) mindestens
eine Messeinheit (37, 38, 39) zum Messen der
physikalischen Eigenschaften der Probe vorgesehen ist,
wobeli in der analytischen Einheit (7, 8, 9) diejenigen
Reagenzien bereitgestellt sind, die den Proben zum
Messen einer physikalischen Eigenschaft zugefihrt
werden, zu deren Bestimmung die Messeinheit (37, 38,
39) verwendbar 1ist,

wobel die Reagenzien in einzelnen Reagenzienbehdltern
(20, ..., 23) oder in Kassetten mit mindestens einem

Reagenzienbehdlter bereitgestellt sind."

Entscheidungsgrunde

1. Hauptantrag - Artikel 123(2) EPU

1.1 Die Beschwerdefilhrerin argumentiert, dass das im Rahmen
des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens zu Anspruch
1 hinzugefigte Merkmal "analytische Einheit (7,8,9) mit

modularem Aufbau" (Hervorhebung durch die Kammer) nicht

urspringlich offenbart sei. Die urspringlich
eingereichte Beschreibung (s. Seite 6, Zeilen 12 - 18)
offenbare mit dem Merkmal "keine zusdtzlichen Module in
Form von analytischen Einheiten" lediglich, dass die
analytischen Einheiten die Form von Modulen hatten. Die
Anmeldung offenbare jedoch an keiner Stelle, dass die
analytischen Einheiten selbst einen modularen Aufbau

besaBen.

1.2 Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass das Merkmal
"analytische Einheit (7,8,9) mit modularem Aufbau'" so
zu verstehen sei, dass die analytische Einheit ein
Modul sei. Sie verweist dazu auf D24, wonach das
Adjektiv "modular" die Bedeutung "in Form von Modulen"

habe. Da jedoch, auch nach Aussage der
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Beschwerdefihrerin, die urspringlichen Unterlagen
offenbarten, dass die analytische Einheit in Form von
Modulen vorlagen, sei das betroffene Merkmal auch

urspringlich offenbart.

Fir die Kammer ist die Argumentation der
Beschwerdegegnerin nicht idberzeugend. Das Adjektiv
"modular" bezieht sich nicht direkt auf die
analytischen Einheiten sondern auf deren Aufbau. Damit
ist nach Meinung der Kammer das Merkmal "analytische
Einheit (7,8,9) mit modularem Aufbau'" so zu
interpretieren, dass die analytischen Einheiten aus
Modulen bestehen. Ein modularer Aufbau ist nach
ibereinstimmender Meinung der Beteiligten in der
urspringlich eingereichten Anmeldung jedoch nur fir die
gesamte Analyseeinheit offenbart (s. Seite 2, Zeilen 6
bis 28). Diese Analyseeinheit, die an anderen Stellen
als "Vorrichtung zum Analysieren von Proben'" (s.
Anspruch 1) bzw. als "Analysegerdt"” (s. Seite 5, Zeile
30 bis Seite 6, Zeile 2) bezeichnet wird, ist jedoch

von den "analytischen Einheiten" zu unterscheiden.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das Merkmal
"analytische Einheit (7,8,9) mit modularem Aufbau"
nicht urspringlich offenbart ist und daher diese
Anderung nicht die Erfordernisse des

Artikels 123(2) EPU erfullt.

Hilfsantrdge 1 und 2 - Artikel 123(2) EPU

Die Hilfsantrage 1 und 2 weisen ebenfalls das Merkmal

"analytische Einheit (7,8,9) mit modularem Aufbau" auf.
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Daher gelten auch hier die fir den Hauptantrag
angefihrten Argumente zur unzuldssigen Erweiterung

(siehe Punkt 1 oben).

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das Merkmal
"analytische Einheit (7,8,9) mit modularem Aufbau"
nicht urspringlich offenbart ist und daher die in den
Hilfsantrdgen 1 und 2 gemachten Anderungen nicht die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU erfiillen.

Hilfsantrdge 3 bis 6

Zulassigkeit der Anderungen - Verschlechterungsverbot

Die Beschwerdefilhrerin argumentiert, dass die
Patentanspriiche 1 gemd@B den Hilfsantradgen 3 bis 6 nicht
zulassig seien, da sie das Merkmal "mit modularem
Aufbau" nicht mehr enthielten. Durch die Streichung
dieses Merkmals werde sie als alleinige
Beschwerdefiihrerin schlechter gestellt, was auf Grund
des Verschlechterungsverbots (s. G 9/92 und G 4/93 vom
14. Juli 1994, ABl. EPA 1994, 875: Verbot der
reformatio in peius) unzulassig sei. Die
Beschwerdefihrerin argumentiert weiter, dass die
Beschwerdegegnerin keinen Gebrauch von der in G 1/99
(AB1. EPA 2001, 381) formulierten Ausnahme von diesem
Grundsatz mache, da sie keine weiteren urspringlich
offenbarten Merkmale mit aufnahme, die den
Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen

Fassung beschrankten.

Die Kammer bemerkt zur Zuldssigkeit der Anderung im
Lichte des Verschlechterungsverbot fir die
Einsprechende als alleinige Beschwerdefihrerin, dass
der Leitsatz von G 1/99 wie folgt lautet:
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"Grundsdtzlich muss ein gednderter Anspruch, durch den
der Einsprechende und alleinige Beschwerdefiihrer
schlechtergestellt wilirde als ohne die Beschwerde,
zurlickgewiesen werden. Von diesem Grundsatz kann jedoch
ausnahmsweise abgewichen werden, um einen im
Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdefiihrer
oder von der Kammer erhobenen Einwand auszurdumen, wenn
andernfalls das in gedndertem Umfang aufrechterhaltene
Patent als unmittelbare Folge einer unzuldssigen
Anderung [hier: "analytische Einheit (7,8,9) mit
modularem Aufbau"], die die Einspruchsabteilung in
ihrer Zwischenentscheidung filir gewdhrbar erachtet
hatte, widerrufen werden miiBte. Unter diesen Umstdnden
kann dem Patentinhaber/Beschwerdegegner zur Beseltigung
des Mangels gestattet werden, folgendes zu beantragen:
- in erster Linie eine Anderung, durch die ein oder
mehrere urspriinglich offenbarte Merkmale
aufgenommen werden, die den Schutzbereich des
Patents in der aufrechterhaltenen Fassung
einschridnken;,

- falls eine solche Beschrdnkung nicht moéglich ist,
eine Anderung, durch die ein oder mehrere
urspriinglich offenbarte Merkmale aufgenommen
werden, die den Schutzbereich des Patents in der
aufrechterhaltenen Fassung erweitern, ohne jedoch
gegen Artikel 123 (3) EPU zu verstoBen;

- erst wenn solche Anderungen nicht méglich sind, die
Streichung der unzuldssigen Anderung, sofern nicht

gegen Artikel 123 (3) EPU verstoBen wird."

Die beiden ersten Mdglichkeiten sind im vorliegenden
Fall nicht gegeben, da sich die unzuladssige Erweiterung

nicht durch Aufnahme weiterer Merkmale beheben lasst.
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Damit steht der Beschwerdegegnerin die dritte
Mbéglichkeit zu, ihr Patent durch Streichen des

beanstandeten Merkmals zu andern.

Da das Merkmal "mit modularem Aufbau'" nicht Teil des
erteilten Anspruch 1 war, wird durch die Streichung des
Merkmals der Schutzbereich des erteilten Patents nicht
erweitert (Artikel 123(3) EPU). Die Kammer kommt daher
zu dem Schluss, dass die Anderung gemdB der
Entscheidung G 1/99 als eine Ausnahme vom

Verschlechterungsverbot zulédssig ist.

Erfinderische Tatigkeit - Artikel 56 EPU 1973

Im Rahmen der Diskussion des Hauptantrags interpretiert
die Beschwerdefiihrerin (siehe Punkt VI.c der
Beschwerdebegriindung vom 11. Januar 2017) das Merkmal
der analytischen Einheiten "mit modularem Aufbau" auch
als analytische Einheiten, die in Form von Modulen
vorliegen. Diese Argumente treffen damit auch auf die

vorliegenden Hilfsantrdge 3 bis 6 zu.

Ausgehend von Dokument D23 als nachstliegendem Stand
der Technik (siehe insbesondere Figuren 1 und 2 und
Absatze [0016] bis [0034]) sieht die Beschwerdefiihrerin
den Unterschied zum Anspruchgegenstand der Hilfsantrage
im Wesentlichen darin, dass die Probenentnahmeeinheit
in D23 auf der in Form eines Moduls vorliegenden
analytischen Einheit angeordnet ist und nicht, wie

beansprucht, in der Zentraleinheit.

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert, dass im Falle
einer einzigen analytischen Einheit die Anordnung der
Probenentnahmeeinheit frei wahlbar sei, ohne Vor- und

Nachteile abwdgen zu missen. Daher sei die objektive
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Aufgabe der Erfindung, eine andere Anordnung fir die
Probenentnahmeeinheit zu wahlen. Die beanspruchte
zentrale Anordnung der Probenentnahmeeinheit sei jedoch
sowohl aus D8 (s. Figur 5) als auch aus D5 (s. Figuren
2A und 2B: sample pipettor 206) bekannt. Der Fachmann
wlirde daher, gestellt vor die Aufgabe, eine geeignete
Anordnung fur die Probenentnahmeeinheit zu finden, die
aus D8 und D5 bekannte zentral angeordnete
Probenentnahmeeinheit bei der aus D23 bekannten
Analysevorrichtung mit mehreren analytischen Einheiten

einsetzen.

Die Beschwerdefilhrerin argumentiert zudem, dass im
Falle einer Mehrzahl von analytischen Einheiten die
Aufgabe darin bestehen kdénne, den konstruktiven Aufwand
zu verringern. Auch in diesem Fall erhielte der
Fachmann aus D5 den Hinweis, dass nur eine einzige,
zentral angeordnete Probenentnahmeeinheit bendtigt

werde.

Die Beschwerdefihrerin argumentiert in vergleichbarer
Weise ausgehend von D20 als nachstliegendem Stand der
Technik. Auch hier wirde der Fachmann durch die
Offenbarung sowohl von D8 als auch D5 dazu angeregt,
die Probenentnahmeeinheit auf der Zentraleinheit
anzuordnen, um dadurch den Konstruktionsaufwand zu
verringern. Da zudem das aus dem erteilten Anspruch 5
hinzugefigte Merkmal (Reagenzien in einzelnen
Reagenzienbehadaltern) ebenfalls sowohl aus D23 (siehe
Absatz [0027]) als auch aus D5 (s. Seite 15, Zeilen 9
bis 15) bekannt sei (s. Schreiben vom 10. Juli 2017,
Punkt IV), ergadbe sich der beanspruchte Gegenstand
ausgehend von D23 oder D20 als nachstliegendem Stand
der Technik in Kombination sowohl mit D8 als auch mit

D5 ohne erfinderische Tatigkeit.
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Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass sowohl D23
als auch D20 lediglich mehrere integrierte Analysatoren
offenbarten und der Fachmann keine Motivation habe,
diese, wie beansprucht, in modulare Einheiten

aufzuspalten.

Fir die Kammer ist die Argumentation der
Beschwerdegegnerin nicht idberzeugend. D23 (siehe Figur
1 und Zusammenfassung) offenbart die analytischen
Einheiten (5 bis 9) explizit als "analysis modules",
die unabhédngig voneinander arbeiten. Ebenso zeigt D20
(s. Figur 1, 3A bis 3G) voneinander getrennte
Analyseeinheiten, so dass die Anzahl dieser Einheiten
auf einfache Weise verandert werden kann (s. Seite 3,
Zeilen 9 bis 13). Damit liegen nach Auffassung der
Kammer auch diese Analyseeinheiten in Form von Modulen

vOor.

Die Kammer kommt damit zu dem Schluss, dass es dem
Gegenstand des jeweiligen unabhangigen Anspruchs 1 der
Hilfsantrdage 3 bis 6 an erfinderischer Tatigkeit im
Sinne des Artikels 56 EPU 1973 mangelt.

Auf die mit dem Vorstehenden im Wesentlichen
ibereinstimmende vorlaufige Meinung der Kammer hin, die
sie in der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK zum
Ausdruck gebracht hat, wurden von den Beteiligten keine

Eingaben in der Sache gemacht.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass unter
Bericksichtigung der vom Patentinhaber vorgenommenen
Anderungen das europdische Patent und die Erfindung,
die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU
nicht gentigen, Artikel 101 (3) b) EPU.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.
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L. Gabor R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



