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Sachverhalt und Antréage

2241.D

Di e européi sche Patentannmel dung Nr. 94 925 347.0
(I'nternational e Verdffentlichungsnunmer WO 95/ 07 447)
wur de von der Priufungsabteilung zurickgew esen

Di e Zurickwei sung wurde damt begrindet, dal3 der
Pat entanspruch 1 lediglich die Verwendung ei ner aus der
Druckschrift

D1: US- A-4 519 707

bekannten Vorrichtung i m Strahl engang ei nes konf okal en
Fl uoreszenzm kr oskops definiere.

Di e aus der Druckschrift D1 bekannte Vorrichtung kdnne

j edoch in einer Vielzahl von techni schen CGebieten
verwendet werden. Da die konfokal e Fl uoreszenz-

m kr oskopi e ei nes der bekannten techni schen Gebiete ist,
i n denen m ndestens zwei Spektral bereiche eines
Lichtstrahls selektiert und detektiert werden, wirde der
Fachmann i n nahel i egender Wi se di e bekannte Vorrichtung
auch in der konfokal en Fluoreszenzm kroskopi e verwenden.
Somt beruhe di e beanspruchte Verwendung ni cht auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU

CGegen di e Zurickwei sungsent schei dung wur de Beschwer de
ei ngel egt .

Der Beschwer def ihrer (Patentannel der) beantragt nunnehr
die Erteilung eines Patents auf der G undl age eines

Sat zes von Ansprichen, aus denen der einzige unabhéngi ge
Anspruch we folgt |autet:

"1, Verwendung ei ner Vorrichtung zur Sel ektion und
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Det ekti on m ndestens zwei er Spektral berei che eines
Lichtstrahls (14) im Strahl engang ei nes konf okal en

Fl uoreszenzm kr oskops (1), wobei die Vorrichtung ei ne
Sel ektionseinrichtung (25) mt Mtteln (27) zur
spektral en Zerl egung des Lichtstrahls (14) und mt
Mtteln (28) einerseits zum Ausbl enden ei nes die

| etzteren Mttel passierenden ersten Spektral bereichs
(29) und andererseits zur Refl exion zum ndest eines
Teils (30) des nicht ausgebl endet en Spektral berei chs und
ei ne Detektionseinrichtung (26) mt einemim

St rahl engang des ausgebl endeten ersten Spektral bereichs
(29) angeordneten ersten Detektor (31) und mt einemim
Strahl engang des refl ektierten Spektral bereichs (30)
angeordneten zweiten Detektor (32) unfaldt."

Zur St itzung seines Antrags w es der Beschwerdef Ghrer im
wesent | i chen darauf hin, dal die aus der Druckschrift D1
bekannten Mttel zur Selektion und Detektion m ndestens
zwei er Spektral bereiche den i m Anspruch 1 definierten

ni cht entsprechen, nur schwer abgestimt werden kdnnten,
eine variable Einstellbarkeit der zu detektierenden
Ber ei che nicht ernbglichten, und auch bei einer fur die
Fl uor eszenzm kr oskopi e gegebenenfal | s erwahnt en
Anwendung zu ni cht akzeptabl en Lichtverlusten fihren
wirden. Insoweit sei die aus dem Dokunent Dl bekannte
Techni k in der beanspruchten Verwendung unbrauchbar.

Ent schei dungsgr inde

2241.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Zul assi gkeit der Anderungen in den Anmel dungsunterl agen
imSinne von Artikel 123 (2) EPU
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Der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1

unt erschei det sich von denjenigen des urspringlich

ei ngerei chten Anspruchs 1 zunachst dadurch, dalR nunmehr
di e Verwendung der dort angegebenen Vorrichtung im

St rahl engang ei nes konf okal en Fl uoreszenzm kr oskops
unter Schutz gestellt werden soll. D ese Verwendung war
z. B. imersten und imletzten Absatz der urspringlich
ei ngerei chten Beschrei bung erwahnt und i murspringlich
ei ngerei chten Anspruch 23 definiert.

Ferner wurde i m Anspruch 1 klargestellt, dald der erste
Spektral berei ch, der ausgebl endet wird, die

Ausbl endem ttel passiert, we dies eindeutig aus den in
den urspringlich eingereichten Figuren 3 bis 5

dar gel egten Strahl engangen zu ent nehnen i st.

D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 22 entsprechen inhaltlich
den urspringlich eingereichten abh&angi gen Ansprichen 2
bis 22.

D e Beschrei bung wurde i mwesentlichen |ediglich durch
ei ne kurze Zusamenfassung des rel evanten Inhalts des
nachst kormenden St andes der Techni k ergéanzt und dem
Wirtl aut des abgeanderten unabhangi gen Anspruchs 1
angepaldt, im Ei nklang mt den Erfordernissen der

Regel 27 (1) b) und c) EPU

Somt sind die in den Annel dungsunterlagen erfol gten
Anderungen i m Hinblick auf die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU zul assi g.

Neuhei t

Di e Druckschrift D1 offenbart eine Vorrichtung zur
Sel ektion und Detektion m ndestens zwei er
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Spektral berei che eines Lichtstrahls, bei wel cher der
Lichtstrahl in zwei Spektral bereiche zerlegt wird, die
auf ihnen zugeordneten zwei Detektoren auftreffen. In
der Ausfihrung gemall Figur 1 wird zur Zerl egung des
Lichtstrahls ein Prisma 28 verwendet, das die jeweilige
Spektral berei che in unterschiedliche R chtungen und ohne
Refl exi on bricht. In den Ausfihrungen gemal3 den weiteren
Figuren 2 bis 7 wird der Lichtstrahl jeweils durch ein
Beugungsgitter (43 in Figur 2) spektral zerlegt und die
j ewei | i gen Spektral berei che durch eine verspiegelte
Qoerfl ache (42 in Figur 2) zurickreflektiert (vgl.
Spalte 2, Zeile 45 bis Spalte 3, Zeile 16).

Somt unterscheidet sich die Vorrichtung, deren
Verwendung i mvorliegenden Anspruch 1 definiert ist, von
derj eni gen der Druckschrift D1 dadurch, dall sie Mttel
aufwei st, die einerseits einen ersten Spektral bereich
des spektral zerlegten Lichtstrahls so ausbl enden, dal
er diese Mttel passiert, und die andererseits zum ndest
ei nen weiteren, nicht ausgebl endeten Spektral bereich
refl ektieren.

Dar iber hinaus wird in der Druckschrift D1 keine
Verwendung der dort beschriebenen Vorrichtung i m

St rahl engang ei nes konf okal en Fl uoreszenzm kroskops im
Si nne des vorliegenden Anspruchs 1 offenbart. D e
Druckschrift verwei st ausdruicklich nur auf eine
Anwendung zur Detektion von Zielen, insbesondere von
mlitarischen Zielen, und zur spektral en Analyse von
geschnol zenen Metallen (vgl. den Titel und Spalte 1
Zeilen 15 bis 17).

Eine Vorrichtung mt Mtteln zur spektral en Zerl egung
eines Lichtstrahls und mt Mtteln einerseits zum
Ausbl enden eines die letzteren Mttel passierenden
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ersten Spektral berei chs und andererseits zur Reflexion
zum ndest eines Teils des nicht ausgebl endeten
Spektral berei chs ist aus keiner der weiteren, in der
Akt e befindlichen Druckschriften zu entnehnen.

Aus di esen Grinden ist der Gegenstand des Anspruchs 1
neu i m Sinne von Artikel 54 EPU

Erfinderische Tatigkeit

Die Erfindung betrifft die Selektion und Detektion

m ndest ens zwei er Spektral berei che eines Lichtstrahls im
St rahl engang ei nes konf okal en Fl uoreszenzm kr oskops.

Ei ne derartige Sel ektion und Detektion ernbglicht z. B
di e gleichzeitige Untersuchung von unterschiedlichen

Zel | bestandteil en einer Probe, die mt zwei oder
mehreren Farbstoffen gefarbt werden und mttels dem

j ewei l i gen Farbstoff zugeordneten Det ektoren

gl eichzeitig untersucht werden kénnen. Genal3 den von dem
ermttelten Stand der Techni k nicht w derl egten

Ausf ihrungen in der vorliegenden Beschrei bungseinl eitung
wur den dazu bislang Strahlteiler und optische Filter
verwendet, die auf den jeweiligen Spektral berei ch exakt
abgestimt waren, wodurch eine Vielzahl von Filtern
bereitgestellt werden nu3te, die ferner die Intensitat
des von dem Obj ekt reflektierten Lichtstrahles

zwangsl aufig verringerten (vgl. Seite 2, Zeile 11 bis
Seite 3, Zeile 4 der vorliegenden Beschreibung).

Um ei ne Sel ektion und Detektion der unterschiedlichen
Spektral berei che gleichzeitig und mt hoher Ausbeute zu
erzielen, wrd gemall Anspruch 1 nunmehr di e Verwendung
i m Strahl engang ei nes konfokal en Fl uoreszenzm kr oskops
ei ner Sel ektions- und Detektionsvorrichtung

vorgeschl agen, die Mttel zur spektral en Zerl egung des
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Lichtstrahls und Mttel einerseits zum Ausbl enden ei nes
die letzteren Mttel passierenden ersten Spektral -

berei chs und andererseits zur Reflexion zum ndest eines
Teil s des nicht ausgebl endeten Spektral bereichs

aufwei st. In den Strahl engdngen des ausgebl endet en
ersten Spektral bereichs und des reflektierten

Spektral bereichs sind jeweils ein erster und ein zweiter
Det ekt or angeor dnet.

Di e Verwendung von Mtteln zur spektral en Zerl egung des
Lichtstrahls und von Mtteln einerseits zum Ausbl enden
eines die letzteren Mttel passierenden ersten

Spektral berei chs und andererseits zur Refl exion

zum ndest ei nes weiteren Spektral bereichs, zusamen mt
den verschi edenen Spektral berei chen zugeordnet en

Det ektoren wird durch den ermttelten Stand der Technik
nach Auffassung der Kammer nicht nahegel egt.

| nsbesondere offenbart die Druckschrift Dl eine erste
Sel ekti ons- und Detektionsvorrichtung, die zwar Mttel
zur spektral en Zerl egung des Lichtstrahls aufweist (vgl.
das Prisma 28 in Figur 1), jedoch keinerlei Reflexion
eines Teils des zerlegten Spektrumnms bew rkt.

Die Druckschrift D1 offenbart in Verbindung mt den
Figuren 2 bis 7 auch weitere optische Vorrichtungen, bei
wel chen di e anhand ei nes Beugungsgitters zerl egten zwei
Spektral berei che beide reflektiert werden, und somt
kein Teil bereich imSinne von Anspruch 1 so ausgebl endet
wird, dal er die Ausblendemttel einfach passiert.

Die Druckschrift D1 liefert auch keine Anregung, einen
ersten Spektral berei ch auszubl enden und den weiteren
Spektral bereich zu refl ektieren.
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Dem Beschwer def Ghrer ist Ubrigens dahi ngehend

zuzusti mmen, dalR der beanspruchte Ansatz im Gegensatz zu
der aus der Druckschrift D1 bekannten Vorrichtung eine
raum ich getrennte Detektion der erhaltenen Teil strahlen
ernoglicht, nadmich auf den jeweiligen Seiten der

Ausbl ende- und Reflexionsmttel, so dal die beanspruchte
Anor dnung auch nicht als einfaches Aquival ent der aus
der Druckschrift Dl bekannten betrachtet werden kann.

Ferner |iegen di e Anwendungsgebi ete der Vorrichtung der
Druckschrift D1, né&mich bei der Detektion von
mlitarischen Zielen (offensichtlich dber die

Unt er suchung der Strahlung aus i hren Antrieben) oder bei
der spektral en Anal yse von geschnol zenen Metal l en, von
der beanspruchten Verwendung bei ei nem konf okal en

Fl uoreszenzm kroskop so weit entfernt, dal der Fachmann
auf dem | etzteren Gebi et keinen naheliegenden G und
gehabt hatte, die Druckschrift D1 in Betracht zu ziehen,
es sei denn in einer nicht zul dssigen rickschauenden

Bet r acht ung.

Die zwei weiteren imlnternational en Recherchenberi cht
zitierten Druckschriften konmen dem beanspruchten
CGegenstand auch ni cht naher.

Di e Druckschrift JP-A-4 093 915 offenbart namich eine
opti sche Sel ektions- und Detektionsvorrichtung, die
derjenigen der Figur 1 der Druckschrift D1 entspricht.

Di e Druckschrift JP-A-61 007 426 offenbart zwar einen
konkaven Spiegel 8, der eine zentrale Offnung 9 zum
Ausbl enden des axialen Teils einer Strahlung aufwei st
und der den peripheren Teil des Lichtstrahls, der aus
gestreuter oder fluoreszierender Strahlung besteht,
reflektiert. Die Vorrichtung weist jedoch keine Mttel
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zur spektralen Zerlegung des Lichtstrahls auf, und es
wi rd auch nur ein einziger Detektor fur beide
Tei | strahl en verwendet .

Aus di esen G inden beruht der Cegenstand des Anspruchs 1
auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von
Artikel 56 EPU

Das gleiche gilt fur die restlichen Anspriche 2 bis 22
auf grund i hrer Rickbezi ehung auf Anspruch 1.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

2241.D

D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zuridckverw esen, ein Patent in fol gender
Fassung zu erteilen:

Beschrei bung: Seite 1, eingereicht mt Brief vom
25. Juli 2000 und
Seiten 2 bis 14, eingereicht mt Brief
vom 16. Januar 1998;

Anspr uche: 1 bis 3, eingereicht mt Brief vom
25. Juli 2000,
4 bis 22, eingereicht mt Brief vom
16. Januar 1998;

Zei chnungen: Blatt 1/5 bis 5/5, wie ursprunglich
ei ngerei cht.
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