BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS

I nterner Verteilerschl Ussel:

(A [ ] Veroffentlichung imABI.

(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende

ENTSCHEI DUNG
vom 3. Dezenber 1999

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0504/96 - 3.4.2
Anmel denumer : 89113803. 4

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0353619

| PC: A61B 5/00, Q01N 21/31
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Bestinmmung von | okal en
Far bst of f - Konzentrati onen und von Streuparanmetern in
tierischen und nenschlichen Geweben

Annel der:
Kessl er, Manfred, Prof. Dr. ned.

Ei nsprechender:

Stichwort:

Rel evant e Recht snor nen
EPU Art. 84, 123(2)

Schl agwor t :
"Unkl arheit und Erweiterung des unabhangi gen Anspruchs (nach
Anderung verneint)"

Zitierte Entschei dungen

Oientierungssat z:

EPA Form 3030 10. 93



EPA Form 3030 10. 93



9

Européaisches European Office européen
Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0504/96 - 3.4.2

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekammer 3.4.2

Beschwer def threr: Kessl er,

vom 3. Dezenber 1999

Manfred, Prof. Dr. ned.

Schl ehenstr alRe 14
D- 91056 Erl angen (DE)

Vertreter: Hof mann,

Gerhard, D pl.-1Ing.

Pat ent assessor
St ephanstraflie 49
D- 90478 Niurnberg (DE)

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusamenset zung der Kanmer :

Vor si t zender : E. Turrini
Mtglieder: R Zott mann
V. D Cerbo

Ent schei dung der Prifungsabteilung des

Eur opai schen Patentants, die am

11. Januar 1996 zur Post gegeben wurde und
mt der die europai sche Patentanmnel dung
Nr. 89 113 803.4 aufgrund des

Artikels 97 (1) EPU zuriickgew esen wor den
i st.



- 1- T 0504/ 96

Sachverhalt und Antréage
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Der Beschwerdef dhrer (Annel der) |egte gegen die

Ent schei dung der Prifungsabteil ung, die européi sche

Pat ent annel dung 89 113 803.4 mt der Veroffentlichungs-
nunmer 0 353 619 zuruckzuwei sen, Beschwerde ein.

Di ese Entschei dung wrde damt begrindet, dal die
Anspriuche 1 der beiden Antrage nicht die Erfordernisse
des Artikels 123 (2) bzw. des Artikels 84 EPU erfillten.

In einer Mtteilung der Kammer gemal3 Artikel 11,

Absatz 2 der Verfahrensordnung der Beschwer dekanmern

wur de dem Beschwer def Ghrer unter anderem f ol gendes
mtgeteilt: Die mt der Beschwerdebegrindung

ei ngerei chten Anspriche sind unklar, weil der Begriff
"Schar von gewebeartspezifischen Standard-Ren ssions-
kurven" dort nicht definiert ist. Die Streichung des
Teilwortes "G und" im bisher verwendeten Ausdruck

" St andar d- G- undr em ssi onskurven" und die Definition
allein in der Beschreibung ist nicht ausreichend.
Uberdies findet die neue Definition des Begriffs in der
gednderten Beschrei bung - unter einer "Schar von

St andar d- G undr em ssi onskurven" ist nicht nur eine Schar
von Rem ssionskurven zu verstehen, die mt hanogl obi n-
freien Geweben erhalten werden, sondern eine Schar von
Rem ssi onskurven, die auch aus Geweben mt verschi edenen
Hanogl obi nkonzentrati onen erhalten werden - keine Stitze
i n den urspringlichen Unterl agen.

Es fand eine mindliche Verhandlung statt, an deren Ende
di e Ent schei dung ver kindet wurde.

Di e Beschwerdef Ghrerin beantragte, di e angefochtene
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Zur uckwei sungsent schei dung auf zuheben und di e

Angel egenheit an die erste Instanz mt der Anordnung
zur uckzuverwei sen, die erfinderische Tatigkeit der
Annel dung mt den widhrend der mindlichen Verhandl ung
ei ngerei chten Ansprichen 1 bis 9 zu uberprifen.

Der Anspruch 1 |autet:

"Verfahren zur Bestimmung von | okal en Hanogl obi n-
Konzentrationen in tierischen und nenschlichen Geweben,
bei dem Licht unterschiedlicher Wellenl&angen in einen
Tei | berei ch des Gewebes eingestrahlt wird, zum ndest ein
Teil des riuckgestreuten Lichtes aufgefangen und die

Rem ssion in Abhangi gkeit von der Wellenl ange besti mt
wi rd und di e Konzentration von Hanogl obi n aus dem
spektral en Rem ssionsgrad bestimt wrd,

wobei in einem Schritt Strahlung aus ei nem ersten

Wl | enl &ngenbereich (1), in demder Einflul3 des
Hanogl obi ns (Hb) auf die Rem ssion gering ist,

ei ngestrahlt und die Rem ssion (MO0) imersten

Vel | enl &ngenbereich (1) bestinmt wird und

wobei in einemweiteren Schritt Licht aus einem zweiten
Vel | enl &ngenbereich (11), in demdie Rem ssion vom

Ei nfl ul3 des Hanogl obins domniert wird, in den gleichen
Tei | berei ch des Gewebes eingestrahlt wird und die

Rem ssion (M10) imzweiten Wellenl angenbereich (11)
bestimt wird und wobei die Daten Uber die Rem ssion
abgespei chert werden,

dadur ch gekennzei chnet,

dalR vorab eine Schar gewebeartspezifischer Standard-

G undr em ssi onskurven an hanogl obi nfrei en Gewebepr oben
der gl eichen Gewebeart Uber den ersten (I) und zweiten
Vel | enl &ngenbereich (11) gewonnen wrd,

dalR weiterhin die imersten Wl l enl &ngenberei ch
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genmessene Rem ssionskurve (M 0) am zu untersuchenden
GCewebe der gl ei chen Gewebeart dem néchst passenden Ast im
ersten Wel | enl angenbereich (1) aus der Schar der

St andar d- G- undr em ssi onskurven zugeordnet w rd und der
zugehorige Ast dieser Standard- G undremnm ssionskurve im
zwei ten Wl | enl &ngenbereich (11) als gewebeper sonen-
spezi fi sche Standard- G undrem ssionskurve (SI10)
ausgewadhlt wird, wobei die Zuordnung derart erfol gt, dal
di e Standard- Grundrem ssi onskurve (MO0O) mt dem Wert an
ei ner vorbesti mten isosbestschen Well enl &nge i m ersten
Vel | enl &ngenberei ch, der gl eich oder nachst dem
genmessenen Rem ssionswert an di eser isosbestschen

Vel | enl &nge ist, ausgewahlt wird, und als Wert zur
Ermttlung der Hanogl obi nkonzentrati on (KHbl) der Wert
der ausgewdhl ten Standard- G undrem ssionskurve (SI10) an
ei ner vorbesti mten isosbestschen Well enl &nge i m zwei ten
Vel | enl &ngenbereich (11) benutzt wird, und dal zur

Besti mmung der Oxygeni erung des Hanogl obi ns vorab anhand
ei ner Viel zahl von Messungen an der gl ei chen Gewebeart

m t Hanogl obi n unterschi edlicher Konzentration und

unt er schi edl i cher Oxygeni erung, eine zwei di nensi onal e
Schar von Vergl ei chskurven erstellt wrd, dal3 dann die
Ver gl ei chskurven mt Hanogl obi nkonzentrati onen in der
Ungebung der ermttelten Konzentration (KHb,) Uuber den
ganzen Oxygeni erungsberei ch durchsucht werden, und die
best passende der Vergl ei chskurven bei ei nem angenommenen
Wert far die Oxygenierung ei nen verbesserten \Wert

(KHb,,;) fur die Konzentration liefert."

O fensichtliche Schrei bfehler - ein fehlendes Komma in
Zeile 10, der Ersatz von "isobestschen” durch

"i sosbestschen"” in Zeile 38 und "Hanogl obi n" durch
"Hanogl obi ns” in Zeile 44 wrden korrigiert.
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Di e Anspriuche 2 bis 9 sind vom Anspruch 1 abhangi g.

D e Argunmente des Beschwerdefihrers werden w e fol gt
zusammengef aldt :

Es i st zuzugeben, dal sich aus den urspringlichen
Unterl agen nicht klar ergibt, daR Standard- G und-

rem ssi onskurven auch MeRBkurven enthalten, die mt
hanogl obi nfrei en Geweben erhal ten werden. Das

annel dungsgenmalRe Verfahren kann aber auch mt Standard-
Grundr em ssi onskurven durchgefidhrt werden, die mt
hanogl obi nfrei en Geweben erhalten werden, obwohl |etztere
schwer herzustellen sind. Somt wrd der urspringliche
Ausdruck "Standard- G undrem ssi onskurven" w eder in die
Anspr iche eingefihrt, und es sollen darunter MeRBkurven
ver st anden werden, di e aus hanogl obi nfrei en Geweben
erhal ten werden

Ei ne Besti nmung der Hanogl obi nkonzentration mttels einer
derartigen Kurvenschar kann fol gendernal3en erfolgen: Die
Besti nmung eines ersten Wertes der Hanogl obi n-
konzentration (KHbl) erfol gt gemdl3 dem neuen Anspruch 1
nach der Auswahl der Standard- G undrem ssionskurven im
Bereich Il (SI10) durch Ermttlung des Differenzwertes
der genessenen Kurve (M10) und der Kurve SI10 bei der

i sosbest schen Wl | enl ange. Dieser Wert ist in erster
Naherung von der Oxygeni erung unabhéngig und liefert
mttels des Lanbert-Beer-CGesetzes Uber eine einfache

Ei chung KHbl; Einzel heiten hierzu missen nicht im
Anspruch oder in der Beschrei bung stehen, da dies fur den
Fachmann ein sel bstverstandlicher Schritt ist. D e
Abhéangi gkeit der Extinktion von der Hanogl obi n-
konzentration imBereich | ist gering und etwa um ei nen
Faktor 15 geringer als imBereich Il. Die Iterations-
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schritte gemalR demletzten Teil des Anspruchs 1 dienen
dazu, genmal der in Figur 5 angedeuteten zwei di nensi onal en
Kurvenscharen zu ei ner verbesserten Auswahl der SIIO0-
Kurve zu konmen. Letztere fuhrt dann zu ei nem

ver besserten Wert der Hanogl obi n- Konzentrati on (KHb2),

der wi ederum als Gundl age fir den nachsten
Iterationsschritt dient.

Ent schei dungsgr Giinde

0014.D

Ander ungen des Anspruchs 1 (Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU)

Di e Merkmal e des neuen Anspruchs 1 sind an fol genden
Stellen der urspringlichen Unterlagen offenbart: D e
Merkmal e der Zeilen 1 bis 14, 17 bis 19 sind dem
Anspruch 1 zu entnehnen. Di e Beschrankung von "Farbstoff-
Konzentrationen” und "Farbstoffen” in den Zeilen 1 bzw. 5
auf "Hanogl obi n- Konzentrationen" bzw. "Hanogl obin" i st

| ediglich eine gebotene Anpassung an den nachf ol genden
Text des (urspriunglichen) Anspruchs, wo ausschliellich
di e Besti mmung von Hanogl obi n, nicht aber die eines
anderen Farbstoffs beschrieben wird. D e Ei nfligung, dal
di e Schar gewebeartspezifischer Standard-G und-

rem ssi onskurven an hanogl obi nfrei en Gewebepr oben der

gl ei chen Gewebeart gewonnen wird, steht imEinklang mt

der (urspringlichen) Beschrei bung, vergleiche dort

i nsbesondere Seite 16, erster Satz, Seiten 15, 16 und 20
jeweils letzter Absatz, Seite 31, Absatz 3, Seite 32,
erster Satz und Seite 34, Zeilen 11 bis 21.

Di e Dat enabspei cherung gemal3 Zeile 15 ist dem Anspruch 21
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und Seite 16, Zeilen 23 bis 26 zu entnehnmen, die Merknmal e
der Zeilen 20 bis 25 dem Anspruch 2, die Merknal e der
Zeilen 26 bis 33 dem Anspruch 3 und die restlichen

Mer kmal e dem Anspruch 14, wobei die (ursprunglichen)
Anspriche 2 und 14 auf den Anspruch 1 und der
(urspringliche) Anspruch 3 auf den Anspruch 2 rickbezogen
sind bzw. ist.

Der Anspruch 1 verletzt daher den Artikel 123 (2) des EPU
ni cht.

Kl arheit des Anspruchs 1

Der im Priufungsverfahren als unkl ar beanstandete Ausdruck
"Schar von gewebeartspezifischen Standard- G und-

rem ssi onskurven" ist nunmehr durch den Zusatz "an
hanogl obi nfrei en Gewebepr oben der gl ei chen Gewebeart"”

ausrei chend festgel egt.

Der Ausdruck "gewebepersonenspezifische Standard-
Grundrem ssi onskurve (SI10)" wird durch das Merkmal, in
demer vorkommt (ndmich in den Zeilen 20 bis 25),

hi nrei chend definiert. Da gemal} den ersten beiden Zeilen
des Anspruchs 1 mt dem Verfahren | okal e Hanogl obi n-
Konzentrationen in tierischen und nenschlichen Geweben
besti mt werden sollen, ist klar, dalR mt di esem Ausdruck
das Verfahren nicht auf nmenschliche Gewebe beschrankt

wer den sol |

In Zeile 33 hei 3t es zwar: "dall zur Besti mung der
Oxygeni erung des Hanmogl obin ... ". Aus dem nachfol genden
Text wird aber klar, dal dies nur ein Zw schenschritt
ist, der letztlich dazu dient, einen verbesserten Wert
far di e Hanogl obi n- Konzentration zu |iefern.




- 7 - T 0504/ 96

Der geanderte Anspruch 1 als Ganzes gi bt nunnehr eine
ausrei chend klare Lehre fir ein Verfahren zur Besti mrmung
von | okal en Hanogl obi n- Konzentrati onen; vgl. hierzu auch
di e Ausf thrungen des Beschwerdef Ghrers gemal3 Punkt WVI.
oben, die von der Kamrer als zutreffend angesehen werden.

Der Anspruch 1 steht daher imEinklang mt Artikel 84
EPU.

Es mul3 noch gepriuft werden, ob die Annel dung di e anderen
Erfordernisse des EPU erfullt, insbesondere ob die
Cegenst ande der gednderten Anspriche das Ergebnis
erfinderischer Tatigkeit sind. Ferner ist noch die
Beschrei bung anzupassen

Um ei nen Instanzenverlust imH nblick auf die nicht
gepruften Erforderni sse des EPU zu vernei den, weist die
Beschwer dekanmer i n Ausldbung i hres Ernmessens nach
Artikel 111 (1) EPU und entsprechend dem Antrag des
Beschwer def Uhrers di e Angel egenheit an die erste |Instanz

zur uck.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

0014.D

D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren
Ent schei dung mt den wadhrend der nundlichen Verhandl ung
vom 3. Dezenber 1999 eingereichten Ansprichen 1 bis 9
zur uckverw esen
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Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

P. Martorana E. Turrini
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