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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 35 070

BPatG 154
08.05



hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mandliche Verhandlung vom 20. Juli 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie der Richterin Eder, des Richters
Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Das deutsche Patent 198 35 070 wird widerrufen.

Grinde:

Auf die am 4. August 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegan-
gene Anmeldung 198 35 070.8-42 wurde am 7. Oktober 2005 durch Beschluss der

Prufungsstelle fur Klasse G02B das Patent unter der Bezeichnung

»LAnordnung zur einstellbaren wellenlangenabhangigen Detektion

in einem Fluoreszenzmikroskop*

erteilt. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 16. Mérz 2006.

Gegen das Patent ist am 16. Juni 2006 Einspruch erhoben worden.

Die Einsprechende macht hinsichtlich des Gegenstands des Streitpatents man-
gelnde Patentfahigkeit im Sinne der 88 1 bis 5 PatG geltend, insbesondere man-



gelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Téatigkeit gegentber druckschriftlich

belegtem Stand der Technik.

Die Patentinhaberin widerspricht diesem Vorbringen. Insbesondere seien die Ge-
genstande des Patents in den verteidigten Fassungen gegeniuber dem vorverof-

fentlichten Stand der Technik neu und beruhten auch auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das angegriffene Patent 198 35 070 in vollem Umfang zu wider-

rufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent in beschranktem Umfang aufrechtzuerhalten

gemal Hauptantrag mit Patentanspriichen 1 bis 7 vom
12. Juli 2010,
noch anzupassender Beschreibung und

Zeichnungen mit Figuren, jeweils wie erteilt,

gemal Hilfsantrag 2 mit Patentanspriichen 1 bis 6 vom
12. Juli 2010,
im Ubrigen wie Hauptantrag;

wobei es sich jeweils bei Patentanspruch 1 und 7 des Hauptantrags und Patentan-
spruch 1 und 6 des Hilfsantrags 2 um ein Laser-Scanning-Fluoreszenzmikroskop
handelt,



gemal Hilfsantrag 4 mit Patentanspruch 1, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung,

im Ubrigen wie Hauptantrag.

Zur Stutzung ihres Vorbringens hat die Einsprechende folgende Druckschriften

genannt:
D1. DE 18 27609 U
D2: Jay Reichman, CHROMA Handbook of Optical Filters for Fluores-
cence Microscopy, Chroma Technology Corp., November 1994, Seiten 11

bis 13

D3: James B. Pawley, Handbook of Biological Confocal Microscopy, Ple-
num Press, New York 1995, S. 201, 202, 509, 510

D4: Katalog der Firma Coherent Auburn Group, 8/98, S. 246 bis 249 und
259

D6: Auszug aus der Zeitschrift ,Photonics Spectra®“, Juni 1998, Sei-
ten 194 und 195

D7: US5272518

D8: DE3873570T2

D9: US5 144 498.



Die Patentinhaberin hat auf folgende Druckschriften hingewiesen:

D10: DE 197 02 753 Al

D11: DE 10 2004 029 733 Al

D12: James B. Pawley, Handbook of Biological Confocal Microscopy, Ple-
num Press, New York 1995, S. 197 bis 200.

Vom Senat wurde zusatzlich folgende Druckschrift eingefuhrt:

D5: US 4 859 063.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

»L. Anordnung zur einstellbaren wellenlangenabhéangigen Detektion in
einem Laser- Scanning- Fluoreszenzmikroskop, bestehend aus mindes-
tens einer im Detektionsstrahlengang angeordneten Kombination aus min-
destens einem Kurzpass- und mindestens einem Langpassfilter zur Erzeu-
gung eines einstellbaren Bandpasses, die aus einem dreh- und/oder ver-
schiebbaren kontinuierlich variierenden Kurz- und einem dreh- und/oder

verschiebbaren kontinuierlich variierenden Langpassfilter besteht.”

Der nebengeordnete Patentanspruch 7 nach Hauptantrag lautet:

.. Verfahren zur Bildaufnahme unter Verwendung einer Anordnung
nach einem der Anspriche 1-6 in einem Laser- Scanning- Fluoreszenzmi-
kroskop, mit einer Zeit- und wellenlangenabhangigen Aufnahme durch

eine Detektionseinheit und Abspeicherung in einer Speichereinheit.”



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:

»1.  Anordnung zur einstellbaren wellenlangenabhéngigen Detektion in
einem Laser- Scanning- Fluoreszenzmikroskop, bestehend aus mindes-
tens einer im Detektionsstrahlengang angeordneten Kombination aus min-
destens einem Kurzpass- und mindestens einem Langpassfilter zur Erzeu-
gung eines einstellbaren Bandpasses die aus einem dreh- und/oder ver-
schiebbaren kontinuierlich variierenden Kurz- und einem dreh- und/oder
verschiebbaren kontinuierlich variierenden Langpassfilter besteht wobei
mindestens ein Filter gegen einen anderen Filter anderer Wellenlangen-

charakteristik auswechselbar ist.”

Der nebengeordnete Patentanspruch 6 nach Hilfsantrag 2 lautet:

,0. Verfahren zur Bildaufnahme unter Verwendung einer Anordnung
nach einem der Anspriche 1-5 in einem Laser- Scanning- Fluoreszenzmi-
kroskop, mit einer Zeit- und wellenlangenabhéangigen Aufnahme durch

eine Detektionseinheit und Abspeicherung in einer Speichereinheit.”

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 lautet:

»L. Verfahren zur Bildaufnahme mit einem Laser- Scanning- Fluores-
zenzmikroskop, mit einer Zeit- und wellenlangenabhéangigen Aufnahme
durch eine Detektionseinheit und Abspeicherung in einer Speichereinheit,
unter Verwendung einer Anordnung, bestehend aus mindestens einer im
Detektionsstrahlengang angeordneten Kombination aus mindestens
einem Kurzpass- und mindestens einem Langpassfilter, die aus einem
dreh- und/oder verschiebbaren kontinuierlich variierenden Kurz- und
einem dreh- und/oder verschiebbaren kontinuierlich variierenden Lang-

passfilter besteht,



wobei im Detektionsstrahlengang ein einstellbarer Bandpal? realisiert wird,
indem mindestens ein kontinuierlich variierender Kurzpassfilter und min-
destens ein kontinuierlich variierender Langpalfifilter gegenseitig verdreht

oder verschoben werden.”

Gemal} Patentschrift S. 2 Abs. [0003] kdnnen die patentgemalden Filter vorteilhaft
auch an neu auf den Markt kommende Farbstoffe in der Fluoreszenzfarbung

angepasst werden.

Zu den Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der rechtzeitig eingegangene Einspruch ist auch im Ubrigen zulassig. Er fiihrt zum

Widerruf des Patents.

1. Das Streitpatent betrifft eine Anordnung zur einstellbaren wellenlangenab-
hangigen Detektion in einem Fluoreszenzmikroskop, wie es in Fig. 1 dargestellt
ist. In einem solchen Mikroskop wird eine mit einem oder mehreren Fluoreszenz-
farbstoffen gefarbte Probe T mit Laserlicht bestimmter Anregungswellenlange(n)
bestrahlt; das daraufhin von der Probe emittierte Fluoreszenzlicht wird in einem

Detektor gemessen.

Gemald dem Streitpatent kann durch einen variablen Bandpass im Detektions-
strahlengang der zu detektierende Wellenlangenbereich ausgewahlt und damit an
den verwendeten Fluoreszenzfarbstoff angepasst werden. Der variable Bandpass
wird erzeugt durch die Kombination mindestens eines Kurzpassfilters (welcher
Licht kurzer Wellenlangen passieren lasst und lange Wellenlangen oberhalb einer
ersten Grenzwellenlange bzw. Kante unterdriickt) und mindestens eines Lang-

passfilters (welcher Licht langer Wellenlangen passieren lasst und kurze Wellen-



langen unterhalb einer zweiten Grenzwellenlange bzw. Kante unterdrickt), vgl.
Fig. 3. Es kdnnen Filter mit ortlich variabler Kante kombiniert werden, vgl. Fig. 2c
und 2d.

Demgemal} betrifft der Anspruch 1 nach Hauptantrag eine Anordnung mit folgen-
den Merkmalen:

a) Anordnung zur einstellbaren wellenlangenabhangigen Detektion in

einem Laser-Scanning-Fluoreszenzmikroskop, bestehend aus

b) mindestens einer im Detektionsstrahlengang angeordneten Kombi-
nation aus mindestens einem Kurzpass- und mindestens einem Lang-

passfilter zur Erzeugung eines einstellbaren Bandpasses,

c) die aus einem dreh- und/oder verschiebbaren kontinuierlich variie-
renden Kurz- und einem dreh- und/oder verschiebbaren kontinuierlich vari-

ierenden Langpassfilter besteht.

Der nebengeordnete Anspruch 7 nach Hauptantrag ist gerichtet auf ein
A) Verfahren zur Bildaufnahme unter Verwendung einer Anordnung
nach einem der Anspriiche 1-6 in einem Laser- Scanning- Fluoreszenzmi-

kroskop, mit

E) einer Zeit- und wellenlangenabhéngigen Aufnahme durch eine De-
tektionseinheit und Abspeicherung in einer Speichereinheit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 enthalt zusatzlich zu den Merkmalen a) bis c)

des Anspruchs 1 nach Hauptantrag folgendes Merkmal:



d) wobei mindestens ein Filter gegen einen anderen Filter anderer Wel-

lenlangencharakteristik auswechselbar ist.

Der nebengeordnete Anspruch 6 nach Hilfsantrag 2 entspricht dem nebengeord-

neten Anspruch 7 nach Hauptantrag, mit geandertem Riickbezug.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ist gerichtet auf ein

A*) Verfahren zur Bildaufnahme mit einem Laser- Scanning- Fluores-

zenzmikroskop,

E) mit einer Zeit- und wellenlangenabhangigen Aufnahme durch eine

Detektionseinheit und Abspeicherung in einer Speichereinheit,

B) unter Verwendung einer Anordnung, bestehend aus mindestens
einer im Detektionsstrahlengang angeordneten Kombination aus mindes-

tens einem Kurzpass- und mindestens einem Langpassfilter,

C) die aus einem dreh- und/oder verschiebbaren kontinuierlich variie-
renden Kurz- und einem dreh- und/oder verschiebbaren kontinuierlich vari-

ierenden Langpassfilter besteht,

F) wobei im Detektionsstrahlengang ein einstellbarer Bandpald realisiert
wird, indem mindestens ein kontinuierlich variierender Kurzpassfilter und
mindestens ein kontinuierlich variierender Langpassfilter gegenseitig ver-

dreht oder verschoben werden.

Als zustdndigen Fachmann sieht der Senat hier einen Diplomphysiker oder Inge-
nieur der Fachrichtung Optik an mit Erfahrung in der Entwicklung von Verfahren
und Vorrichtungen zur Fluoreszenzmikroskopie. Ein solcher Fachmann informiert

sich routineméafig tber neue Komponenten und Verfahren auf dem Gebiet der
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Optik und setzt diese in seinem speziellen Fachgebiet ein, wenn sie ihm geeignet

erscheinen.

2. Als besonders relevante Druckschriften aus dem Stand der Technik sieht der
Senat D5, D6 und D8 an.

Die Druckschrift D5 (US 4 859 063) betrifft ein Mikroskop, in dem eine drehbare
Filterscheibe mit unterschiedlichen Bandpassfiltern vorhanden ist, vgl. die Zusam-
menfassung sowie Sp. 2 Z. 2 bis 8 und 31 bis 50. Die Filterscheibe kann sich zwi-
schen der Lichtquelle und der Probe befinden, so dass die Beleuchtungswellen-
lange verandert werden kann; sie kann auch zwischen der Probe und dem Detek-
tor positioniert sein, so dass unterschiedliche, von der Probe emittierte Frequen-
zen (bzw. Wellenlangen) detektiert werden kdnnen, vgl. Sp. 2 Z. 10 bis 16. Das
Mikroskop kann zum Ausmessen fluoreszierender Proben eingesetzt werden, vgl.

Sp. 1 Z. 20 und 49 sowie die Bezeichnung ,Mikrospektrofluorimeter®.

Die Druckschrift D6 (Auszug aus ,Photonics Spectra®, Juni 1998) zeigt unter der
Uberschrift ,Variable Filters* variable Kantenfilter (,variable edge-pass filters*) der
Firma Coherent Auburn Group, die als variable Kurzpass- oder als variable Lang-
passfilter ausgebildet sein kdnnen (,continuous adjustment of the cut-on or cut-off
wavelength®). Ein solcher variabler Kantenfilter kann in Verbindung mit einem
Detektor einen einseitig variablen Bandpass bilden, wobei die zweite Bandpass-
kante durch die Charakteristik des Detektors oder der Quelle vorgegeben ist
(,Coherent Auburn Group’s variable edge-pass filters allow the user to trim the
spectral response of a source or detector by continuous adjustment of the cut-on
or cut-off wavelength. The detector response can define one side of the curve and
adjust the other by means of the filter to fit the bandwidth needed. The source
output can be trimmed in a similar manner®). Die variablen Kantenfilter sind auf
einem kreisférmigen Substrat angeordnet, wobei die Lage der Kante Uber einen
vorgegebenen Winkelbereich linear variiert, und kdnnen drehbar gelagert werden.
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Die Druckschrift D8 betrifft ein konfokales Laserabtastmikroskop, das gemal} S. 4
le. Abs. in der Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt werden kann. Im Detektions-
strahlengang befinden sich Bandpassfilter, vgl. in Fig. 1 das Bezugszeichen 12
I.V.m. S.6 Abs.1 sowie in Fig. 4 die Bezugszeichen 12 und 25 i.V.m. S.9
Abs. 1.

3. Die Gegenstande des jeweiligen Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach
den Hilfsantragen 2 und 4 sowie der nebengeordneten Anspriche 7 nach Haupt-

antrag und 6 nach Hilfsantrag 2 beruhen nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Wie oben ausgefihrt, zeigt D5 ein Fluoreszenzmikroskop, in dessen Detektions-
strahlengang eine drehbare Filterscheibe mit unterschiedlichen Bandpassfiltern
positioniert sein kann, was eine diskret einstellbare Detektion unterschiedlicher
Fluoreszenzwellenlangen ermdoglicht. Eine solche Anordnung setzte der Fach-
mann ohne Weiteres auch in einem Laser-Scanning-Fluoreszenzmikroskop ein;
beispielhaft wird zu fur Fluoreszenzanwendungen geeigneten Laser-Scanning-
Mikroskopen mit Bandpassfiltern im Detektionsstrahlengang auf D8 verwiesen
- Merkmal a). Mit solchen drehbaren, austauschbaren Bandpassfiltern kdnnen
unterschiedliche Fluoreszenzwellenlangen detektiert werden, die, wie dem Fach-
mann bewusst war, von unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoffen stammen kon-
nen. In seinem standigen Bestreben nach Verbesserung und Flexibilitat lag fur
den Fachmann der Wunsch nahe, die einstellbare Anordnung von Bandpassfiltern
SO auszugestalten, dass auf einfache Weise mdglichst viele unterschiedliche Flu-
oreszenzwellenldangen unterschiedlicher Fluoreszenzfarbstoffe detektiert werden
kénnen. Aus D6 erhielt er die Anregung, zur variablen Einstellung unterschiedli-
cher Bandpasskanten drehbare, kontinuierlich variierende Kantenfilter einzuset-
zen. Zwar sind in D6 als Anwendung lediglich einseitig variable Bandpasse (mit
variabler Unterkante oder mit variabler Oberkante) ausgewiesen, die jeweils
zweite Kante ist durch die Charakteristik des Detektors oder der Quelle vorgege-
ben. Um gemaf D5 Sp. 2 Z. 14 bis 16 unterschiedliche Frequenzen bzw. Wellen-

langen zu detektieren, die im Allgemeinen Bandpassfilter mit sowohl unterschied-
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lichen unteren Kanten (cut-on) als auch unterschiedlichen oberen Kanten (cut-off)
erfordern, lag es jedoch fir den Fachmann nahe, nicht nur eine, sondern beide
Begrenzungen des Bandpasses variabel zu gestalten, indem eine Kombination
aus zwei der aus D6 bekannten, drehbaren, kontinuierlich variierenden Kantenfil-

ter (ein Kurz- und ein Langpassfilter) eingesetzt wird - Merkmale b), c).

Durch diese Uberlegungen konnte der Fachmann zum Gegenstand des An-
spruchs 1 nach Hauptantrag gelangen, ohne erfinderisch tatig werden zu mussen.
Ein Uber die zu erwartende Wirkung der einzelnen Malinhahmen hinausgehender,

synergistischer Effekt ist nicht erkennbar.

Zudem entsprach es fachublichen Gepflogenheiten, Wellenlangenfilter auswech-
selbar zu gestalten, auch derart, dass Filter unterschiedlicher Charakteristik ge-
geneinander ausgewechselt werden kénnen - Merkmal d).

Durch diese zusatzliche fachmannische MalRhahme konnte der Fachmann auch
zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 2 gelangen, ohne erfinde-

risch tatig werden zu missen.

Nach der obigen Argumentation war fir den Fachmann auch ein Verfahren zur
Bildaufnahme unter Verwendung der einstellbaren Bandpass-Anordnung aus je
einem drehbaren, kontinuierlich variierenden Kurzpass- und Langpassfilter im
Detektionsstrahlengang eines Laser-Scanning-Fluoreszenzmikroskop nahegelegt
- Merkmale A), A%*), B), C), F). Hierbei erfolgt die Aufnahme durch die Detektions-
einheit sowohl zeit- als auch wellenlangenabhéngig: Die Zeitabhangigkeit ist durch
die zeitliche Abtastung in einem Scanning-Mikroskop gegeben, die Wellenlangen-
abhangigkeit durch die drehbar einstellbaren Bandpassfilter, durch welche unter-
schiedliche Wellenlangen detektiert werden kdnnen. Zudem ist die Speicherung
der gemessenen Daten in einer Speichereinheit fir den Fachmann selbstverstand-
lich - Merkmal E).
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Damit haben auch das Verfahren gemal? dem nebengeordneten Anspruch 7 nach
Hauptantrag und ebenso das Verfahren gemall dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag

4 fur den Fachmann nahegelegen und beruhen nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Entsprechendes gilt fir den nebengeordneten Anspruch 6 nach Hilfsantrag 2,
wobei wie oben erwahnt die Auswechselbarkeit von Filtern unterschiedlicher Cha-

rakteristik im fachublichen Bereich liegt.

Dagegen gab nach Ansicht der Patentinhaberin der Stand der Technik dem Fach-
mann vor dem Anmeldetag des Streitpatents keine Anregung, einen Uber zwei
variable Kantenfilter variablen Bandpass zu schaffen und diesen in einem Scan-
ning-Fluoreszenzmikroskop einzusetzen. Durch diese Lehre des Streitpatents
werde die Moglichkeit geschaffen, wahrend des Abtastvorgangs flr interessie-
rende Punkte ein Spektrum mit hoher Auflésung zu durchfahren; dies stelle eine

neue Qualitat in der Laser-Scanning-Fluoreszenzmikroskopie dar.

Dieses Vorbringen vermag die Uberzeugung des Senats hinsichtlich des Fehlens

erfinderischer Tatigkeit nicht zu andern.

Fur den Fachmann, der das aus D5 bekannte Fluoreszenzmikroskop mit einstell-
barer Bandpassfilteranordnung maoglichst variabel gestalten wollte, bot es sich an,
die erforderlichen unterschiedlichen Bandpassfilter mit unterschiedlichen Ober-
und Unterkanten durch eine Kombination der beiden aus D6 bekannten Filtertypen
(variable Kurzpassfilter und variable Langpassfilter, die jeweils zur Variation einer
der beiden Kanten eines Bandpasses eingesetzt werden kénnen) zu realisieren.
Diese Lehre wandte der Fachmann ohne Weiteres auch auf ein Bandpassfilter
erforderndes Scanning-Mikroskop (vgl. D8) an, in dem einzelne Punkte eines
Objekts nacheinander abgetastet und vermessen werden. Hierdurch ergab sich in
vorhersehbarer, nicht Uberraschender Weise die Méglichkeit, die einzelnen abge-
tasteten Punkte auch in Bezug auf unterschiedliche Fluoreszenzwellenlangen vari-

abel zu vermessen.
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4. Der jeweilige Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsantrdgen 2

und 4 haben somit keinen Bestand.

Entsprechendes gilt fir die nebengeordneten Anspriiche 7 nach Hauptantrag und
6 nach Hilfsantrag 2.

Da uber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (vgl. BGH in GRUR
1997, 120 ,Elektrisches Speicherheizgerat”), sind auch die jeweiligen Unteran-

spruche nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 2 nicht rechtsbestéandig.

Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Dr. Fritsch Eder Baumgardt Dr. Thum-Rung

Fa



