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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 197 00 526.8-52

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 28. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Dr. Kahr sowie der Richter Dr. Niklas, Harrer und Dr. Egerer

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtckgewiesen.

Griunde

Die Anmelder reichten am 9. Januar 1997 beim Deutschen Patentamt eine Patent-
anmeldung ein, die am 16. Juli 1998 in Form der deutschen Offenlegungsschrift
197 00 526 mit der Bezeichnung

"Vorrichtung und Verfahren zur Me3signalauswertung in FlieRana-

lysesystemen"

veroffentlicht wurde.

In der mundlichen Verhandlung vom 28. Juni 2000 wies die Prufungsstelle fur
Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung zu-

rack.

Dem Beschlul3 lagen die urspringlichen Patentanspriche 1 bis 8 vom 9. Ja-

nuar 1997 mit folgendem Wortlaut zugrunde (Schreibfehler sind berichtigt):

"1. Verfahren zur Auswertung eines Detektionssignals eines einen

Tragerstrom auswertenden Detektors (6) in einem FlieRanalysesy-

stem zur Bestimmung einer Probenkonzentration cp. mit folgenden

Schritten:

a) Einbringen eines ersten Standardmediums mit einer ersten
Standardkonzentration csy in den Tragerstrom wahrend einer

vorbestimmten ersten Zeitspanne;



b) Einbringen einer Probe in den Tragerstrom wahrend einer auf
die erste Zeitspanne unmittelbar folgenden vorbestimmten
zweiten Zeitspanne;

c) Einbringen eines zweiten Standardmediums mit einer zweiten
Standardkonzentration cs; in den Tragerstrom wahrend einer
auf die zweite Zeitspanne unmittelbar folgenden vorbestimmten
dritten Zeitspanne;

d) Detektieren und Abspeichern des durch die Injektion des ersten
Standardmediums, der Probe und des zweiten Standardme-
diums verursachten Mehrfachpeaks;

e) Bestimmen der Probenkonzentration cp aus dem abgespeicher-
ten Mehrfachpeak unter Auflosung des Mehrfachpeaks mittels
eines multivariaten Auswerteverfahrens oder mittels einer Ent-

faltungsoperation.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schritt des Bestimmens der Probenkonzentration cp aus dem
abgespeicherten Mehrfachpeak gemal® dem folgenden Ausdruck
vorgenommen wird:

Cp = (Cs1—Cs2) / (hs1 — hs2)  (hp — hs1) + Cs1
mit:
hs1 = Peakhdhe desjenigen Teilpeaks im in Einzelpeaks aufgelo-
sten abgespeicherten Mehrfachpeak, der auf die Injektion des er-
sten Standardmediums zurtckzufuhren ist, und
hs, = Peakhdhe desjenigen Teilpeaks im in Einzelpeaks aufgelo-
sten abgespeicherten Mehrfachpeak, der auf die Injektion des

zweiten Standardmediums zurtickzufiihren ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das multivariate Auswerteverfahren eine PLS-Regression

oder eine Entfaltungsoperation ist.



4. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Einbringen der Proben durch Injizieren

erfolgt.

5. FlieRanalysesystem:

a) mit einem in einer Transport- oder Reaktionsstrecke (5) flieden-
den Tragermedium (2),

b) mit einer Probeneinbringungsvorrichtung (18) zum Einbringen
von Proben in das flieRende Tragermedium (2)

c) mit einem eine physikalische GroRe an dem flieRenden Trager-
medium (2) detektierenden Detektor (6),

d) wobei die Probeneinbringungsvorrichtung (18) mehrere Proben-
einlasse (15, 16, 17) aufweist, die abwechselnd mit vorgegebe-

ner Zeitsteuerung gesperrt oder freigegeben werden konnen.

6. FlieRanalysesystem nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch
eine Auswerteeinrichtung, die das Ausgangssignal des Detek-
tors (6) gemal® dem Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4

auswertet.

7. FlieRanalysesystem nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Probeneinbringungsvorrichtung ein Selek-
tor (18) ist.

8. FlieRanalysesystem nach einem der Anspruche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass es ein FlieRinjektionsanalyse-Sy-

stem ist."

Die Zurickweisung der Anmeldung wurde im wesentlichen damit begrindet, dall
der Gegenstand des Patentanspruchs 5 im Hinblick auf die Druckschrift Analytica
Chimica Acta 315 (1995) 113-122 (1) nicht mehr neu sei. Da Uber die Anmeldung



nur insgesamt entschieden werden konne, mussten mit dem Patentanspruch 5
auch der nebengeordnete Patentanspruch 1 sowie die jeweiligen Unteranspru-
che 2 bis 4 bzw 6 bis 8 fallen.

Gegen diesen Beschlul® haben die Anmelder Beschwerde eingelegt.

In der mundlichen Verhandlung reichten die Anmelder einen geanderten einzigen

Patentanspruch ein, der wie folgt lautet:

"Verfahren zur Auswertung eines Detektionssignals eines einen
Tragerstrom auswertenden Detektors (6) in einem Flieanalysesy-
stem zur Bestimmung einer Probenkonzentration cp, mit folgen
den Schritten:

a) Einbringen eines ersten Standardmediums mit einer ersten
Standardkonzentration cs¢ in den Tragerstrom wahrend einer
vorbestimmten ersten Zeitspanne;

b) Einbringen einer Probe mit einer Matrixeffekte auslésenden Zu-
sammensetzung in den Tragerstrom wahrend einer auf die er-
ste Zeitspanne unmittelbar folgenden vorbestimmten zweiten
Zeitspanne;

c) Einbringen eines zweiten Standardmediums mit einer zweiten
Standardkonzentration cs; in den Tragerstrom wahrend einer
auf die zweite Zeitspanne unmittelbar folgenden vorbestimmten
dritten Zeitspanne;

d) Detektieren und Abspeichern des durch die Injektion des ersten
Standardmediums, der Probe und des zweiten Standardme-
diums verursachten Peaks;

e) wobei die erste Zeitspanne, die zweite Zeitspanne und die dritte
Zeitspanne so kurz gewahlt werden, dass es zu einer Vermi-
schung von dem ersten Standardmedium und der Probe sowie

der Probe und dem zweiten Standardmedium kommt, wodurch



sich die Matrixeffekte auch auf das erste Standardmedium und
auf das zweite Standardmedium erstrecken und wobei die
durch die Injektion des ersten Standardmediums, der Probe
und des zweiten Standardmediums verursachten Peaks sich zu
einem Mehrfachpeak Uberlagern;

f) Bestimmen der Probenkonzentration cp aus dem abgespeicher-
ten Mehrfachpeak unter Aufldsung mittels eines multivariaten

Auswerteverfahrens oder mittels Entfaltungsoperation.”

Zur Begrundung ihrer Beschwerde haben die Anmelder im wesentlichen ausge-
fuhrt, im geanderten Patentanspruch komme nunmehr deutlicher zum Ausdruck,
dass - entgegen aller Ublichen MaRnahmen - die Zeitabstande zwischen Probe
und Standards derart kurz dimensioniert seien, dass diffusionsbedingt eine Vermi-
schung von Probe und Standards eintrete und es dadurch zu Mehrfachpeaks kom-
me, wobei diese Vermischung bewusst als technische Mallhahme herangezogen
werde, um bestimmte Nachteile bei der Kalibrierung herkdmmlicher Flielinjek-

tionsanalyse-Systeme zu reduzieren oder auszuschalten.

Das beanspruchte Verfahren sei neu, da aus keiner der vorgebrachten Druck-
schriften ein Zusammenhang zwischen den durch die Zusammensetzung der je-
weiligen Probe ausgeldsten Matrixeffekten und der Messgenauigkeit hervorgehe.
Wegen der damit erzielbaren verbesserten Messgenauigkeit bei zugleich erhoh-

tem Probendurchsatz sei das Verfahren auch erfinderisch.



Die Anmelder beantragen,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben und das Patent zu ertei-
len auf der Grundlage des (geanderten) einzigen Patentan-
spruchs, uberreicht in der mundlichen Verhandlung, einer gegebe-
nenfalls anzupassenden Beschreibung sowie Zeichnungen, Figu-
ren 1 bis 4 und 6 bis 8 gemal} ursprunglichen Unterlagen, ferner

Figuren 5a bis 5d vom 7. Juli 1997, eingegangen am 9. Juli 1997.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde der Anmelder ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zu-
lassig (PatG § 73). Sie hat jedoch aus nachfolgenden Grinden keinen Erfolg.

Bezuglich ausreichender Offenbarung des geltenden Patentanspruchs bestehen
keine Bedenken. Grundlage hierfur ist der ursprungliche Patentanspruch 1.

Der demgegenuber aufgenommene Schritt €) findet sich in den urspringlichen
Unterlagen zwar nicht expressis verbis. Seine Offenbarung ist jedoch allein schon
dadurch gegeben, als darin erlauternd lediglich das zum Ausdruck gebracht wird,
was sich fir einen Fachmann - hier den mit modernen analytischen Arbeitsweisen
vertrauten Chemiker - aus den Schritten a) bis c) in der ursprunglichen Fassung in
Hinblick auf den gemaf Schritt d) in der ursprunglichen Fassung beabsichtigten
Mehrfachpeak ohnehin zwanglos ergibt.

Gleiches gilt flr den in Schritt ¢) der urspringlichen Fassung eingefligten Passus
"auf die zweite Zeitspanne unmittelbar folgend".

Der in den urspringlichen Unterlagen expressis verbis ebenfalls nicht vorkommen-
de, in den Schritt b) der urspriinglichen Fassung aufgenommene Passus "mit einer
Matrixeffekte auslésenden Zusammensetzung" ist herleitbar aus einer Erlauterung

in der ursprunglichen Beschreibung, S 7, Z 6 bis 8.



In der im Prifungsverfahren entgegengehaltenen, vorveroffentlichten Fachzeit-
schrift Talanta Vol 36 Nr 5 (1989) S 612-614 (8) ist ein Verfahren zur Simultankali-

brierung in der Flie3injektionsanalytik (FIA) mittels Sandwich-Standardisierung be-

schrieben, welches im wesentlichen bereits die konkreten Verfahrensschritte der
Merkmale a) bis d) gemal geltendem Patentanspruch 1 aufweist (vgl (8), S 614,
li Sp, erster Satz des Abschnitts "Conclusions" iVm Fig 1c und den Fig 1c betref-
fenden Textstellen). Die Standards und die Probe werden in der Abfolge Standard-
Probe-Standard unmittelbar aufeinanderfolgend in den Tragerstrom injiziert (vgl
(8), Fig 1c), wobei die Zeitspannen der Injektionen von Standards und Probe ei-
nerseits durch die Injektionsvolumina und andererseits durch die Durchflussrate
eingestellt und damit vorbestimmt werden (vgl (8), Fig 1b iVm S 613, li Sp, vorletz-
ter Abs). Sie sind damit so wahlbar, dal® es von den Phasengrenzen ausgehend
zu einer Vermischung und demzufolge zur Ausbildung von entsprechenden Mehr-
fachpeak-Detektionssignalen kommt (vgl (8), Fig 1c iVm S 612, re Sp, letzter Satz
bis S 613, li Sp, Z 4, und den Fig 2 und 3).

Soweit sich im vorliegenden Patentanspruch dartber hinaus zusatzliche Angaben
hinsichtlich der Probe mit Matrixeffekte auslosender Zusammensetzung gemaf
Merkmal b) und der Vermischung von Standardmedien und Probe gemaly Merk-
mal e) finden, so handelt es sich dabei - wie bereits zur Offenbarung ausgefuhrt -
lediglich um Erlauterungen, die keine Abgrenzung gegenuber (8) bewirken kon-
nen.

Das beanspruchte Verfahren betrifft daher - ebenso wie (8) - die Simultankalibrie-

rung eines FIA-Systems mittels Sandwich-Standardisierung.

Die Bestimmung der Probenkonzentration aus dem Mehrfachpeak-Detektionssi-
gnal erfolgt gemaR (8) uber die Bildung der Ableitung dx/dt = f(t) und somit mittels
eines ganz speziellen zeitabhangigen Rechenverfahrens (vgl (8) Fig 2 iVm Fig 1c
und S 613, li Sp, letzter Abs). Abgesehen von diesem Derivativverfahren finden
sich in (8) keine Ausfuhrungen zu Verfahren, mit deren Hilfe die bei der Simultan-

kalibrierung eines FIA-Systems mittels des Sandwich-Verfahrens durch Vermi-



schung auftretenden Mehrfachpeak-Detektionssignale ausgewertet werden kénn-
ten.

Ob das in (8) angewandte Derivativverfahren unter das Merkmal "Entfaltungsope-
ration" gemaf Schritt f) des geltenden Patentanspruchs 1 einzuordnen und bereits
die Neuheit eines Verfahrens gemalf} geltendem Patentanspruch gegeniber (8) zu

verneinen ist, kann dahingestellt bleiben.

Denn das beanspruchte Verfahren beruht demgegentber nicht auf erfinderischer

Tatigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,
ein Verfahren zur Messsignalauswertung in Systemen zur FlieRinjektionsanalyse
zu schaffen, um zeitaufwendige Rekalibrierungen Uberflissig zu machen und so-
mit eine kontinuierliche Prozesskontrolle zu gewahrleisten und unerwiunschte Tot-
zeiten in FIA-Systemen zu vermeiden (vgl urspr Beschr S 3, Z 13 bis 17). Diese
Aufgabe wird gemal geltendem Patentanspruch mit dem als Simultankalibrierung

bezeichneten Verfahren mit den Merkmalen a) bis f) gelost.

Ein derartiges Verfahren war, wie bereits vorstehend erlautert, in seinen wesentli-
chen Schritten bereits aus der Literaturstelle (8) bekannt.

Ein Problem einer solchen Arbeitsweise stellen dabei die im Zuge der kurz aufein-
anderfolgenden Injektionen von Standard, Probe, Standard (Simultankalibrierung)
auftretenden Mehrfachpeak-Detektionssignale und deren Auswertung dar (vgl
urspr Beschr S 5, Z 14 ff).

Obwohl in (8) mit der Bildung der Ableitung bereits ein Auswerteverfahren fur
Mehrfachpeak-Detektionssignale zur Bestimmung der Probenkonzentration in FIA-
Systemen zur Verflgung gestellt wird, hat es fur den Fachmann nahegelegen,
auch andere aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren hierfur nicht nur in

Betracht zu ziehen sondern auch anzuwenden.
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Denn, wie die Anmelder in den urspriinglichen Unterlagen selbst ausfihren, sind
bereits verschiedene Rechenverfahren bekannt, die sich zur Entfaltung von Mehr-
fachpeak-Messsignalen eignen. Neben der Partial-Least-Squares-Analyse oder
der exponentiell modifizierten Gaul3-Funktion (vgl urspr Beschr S 5, Z 21 bis 27,
S 11, Z 1 bis 10) wird darin auch ein projektives Referenzauswerteverfahren zi-
tiert, das, wie dem zitierten Titel zu enthehmen, auch schon zur Auswertung von
Messsignalen bei FIA-Systemen in Erwagung gezogen wurde (vgl urspr Beschr
S 12,7227 bis S 13, Z 2).

Im Ubrigen belegt auch die im Prifungsverfahren entgegengehaltene, vorverof-
fentlichte Druckschrift Analytica Chimica Acta 281 (1993) 229-242 (9), dal} ver-

schiedene multivariate Verfahren dazu geeignet sind, in FIA-Systemen spektrale

Detektionssignale mit Uberlagerten Peaks auszuwerten und dabei die Probenkon-
zentrationen nicht nur in binaren sondern auch in terndren Systemen zu bestim-
men (vgl (9), S 231 li Sp bis S 236 li Sp oben, insbes S 232, re Sp "Data Analysis",
sowie S 240 Fig 6 und S 241, re Sp, letzter Abs).

Eine andere Bewertung des beanspruchten Verfahrens ergibt sich aber auch nicht
unter dem von den Anmeldern vorgetragenen Aspekt, dal® die bewusste Vermi-
schung von Probe und Standards das Ziel hat, solche Matrixeffekte zu kompensie-

ren, die auf die Probenzusammensetzung zuruckzufuhren sind.

In (8) wird als Anlaf3 fir die Simultankalibrierung eines FIA-Systems mittels Sand-
wich-Standardisierung der (bekannte) Effekt der Detektorabweichung angefuhrt
(vgl (8), S612, li Sp, Z 3 bis 6). Welche Effekte zur Abweichung eines Detektors
bzw zur Instabilitat eines Detektionssignals und damit zu Messfehlern fihren kon-
nen, ist vom jeweiligen speziellen Aufbau des Gesamtsystems einschlief3lich der
zu analysierenden Probe abhangig und somit in jedem Einzelfall zu ermitteln. Dem
Fachmann ist gelaufig, dal® zu diesen Effekten auch die Herkunft und Zusammen-

setzung der Probe zahlen.
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Mangels anderweitiger Ausflihrungen ist unter den in vorliegender Beschreibung
zur Probenbeschaffenheit verwendeten Begriffen "Matrixeffekt" und "Probenma-

trix" jedenfalls nichts anderes zu verstehen (vgl urspr Beschr S 7, Abs 2 und 3).

Auch im Fall der in (8) ausgeflhrten sogenannten Reaktions-FIA, bei der Formal-
dehyd nach Umsetzung mit einem farbstoffbildenden Reagenz anhand des Reak-
tionsprodukts photometrisch detektiert wird, findet der Einflul} der Probenzusam-
mensetzung auf die Messreaktion durch das Prinzip der Simultankalibrierung im
Sandwich-Verfahren Berlcksichtigung. Die aus den drei Injektionsvolumina (vgl
Fig 1c) resultierenden drei Reaktionszonen, wobei diejenige der Probe herkunfts-
bedingt eine andere Zusammensetzung als die einer Standardldsung aufweist, ru-
fen beim Durchflu® durch den Detektor drei Messsignale hervor, die je nach dem
Ausmaly der vom Gesamtsystem abhangigen zwangslaufige Rickvermischung
mehr oder weniger Uberlappend in Form eines Mehrfachpeaks aufgezeichnet bzw.
gespeichert werden. Solche Mehrfachpeaks sind beispielhaft dargestellt flr einen
Standard und die darauf folgende Probe bei zwei Standardkonzentrationen (vgl
(8), S 613, li Sp oben iVm Fig 2 und 3 iVm den betreffenden Textpassagen).

Die in (8) vermittelte technische Lehre impliziert, dass Simultankalibrierungen bei
FIA-Systemen mittels Sandwich-Standardisierung durchgefuhrt werden, um die in
der Praxis unvermeidbare, aber auch unbekannte unterschiedliche Zusammenset-
zung der Probe gegenuber dem Standard zu bericksichtigen und daraus resultie-

rende Detektorabweichungen bei der Probenbestimmung zu kompensieren.

Es bedurfte nach Uberzeugung des Senats somit keiner Uberlegungen von erfin-
derischer Qualitat, um ausgehend von (8) die im Zuge der Simultankalibrierung
von FIA-Systemen mittels Sandwich-Standardisierung zwangslaufig auftretenden
Mehrfachpeak-Detektionssignale unter Anwendung bekannter Verfahren auszu-

werten.
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Fir die Bewertung der erfinderischen Tatigkeit ist dabei unbeachtlich, welche sy-
steminharenten, vom jeweiligen Einzelfall abhangigen Storeffekte bei dieser durch

den Stand der Technik nahegelegten Vorgehensweise ausgeglichen werden.

Kahr Niklas Harrer Egerer
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