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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2014 110 575

ECLI:DE:BPatG:2023:241023B17Wpat21.20.0



hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 24. Oktober 2023 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel,
der Richterin Akintche und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Stadele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13.
November 2019 aufgehoben und das Patent wird unter
Zuruckweisung der Beschwerde der Patentinhaberin vollumfénglich

widerrufen.

Grinde

Auf die am 25. Juli 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Patentanmeldung 10 2014 110 575.3 ist durch Beschluss der Prufungsstelle fur

Klasse G02B das Patent unter der Bezeichnung

.Mikroskop und Verfahren zum optischen Untersuchen

und/oder Manipulieren einer mikroskopischen Probe*



erteilt worden. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 12. Oktober 2017.

Gegen das Patent ist am 11. Juli 2018 Einspruch erhoben worden.

Die Patentabteilung 51 hat mit Beschluss vom 13. November 2019 das Patent
beschrankt aufrechterhalten.

Gegen den Beschluss wenden sich die Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin 1) mit
der Beschwerde vom 18. Dezember 2019 wund die Einsprechende
(Beschwerdeftihrerin 2) mit der Beschwerde vom 19. Dezember 2019.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 13. November 2019 aufzuheben und unter Zuriickweisung
der Beschwerde der Einsprechenden das Patent in erteiltem Umfang

aufrechtzuerhalten.
Hilfsweise beantragt sie, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
das Patent in der Reihenfolge folgender Hilfsantrage beschrankt
aufrechtzuerhalten:

Hilfsantrage 1 bis 4 in den Fassungen aus dem Schriftsatz vom 30. Juli 2021,

Hilfsantrage 5 und 6 in den Fassungen aus dem Schriftsatz vom
10. Oktober 2023,

Hilfsantrag 6a und 7, wie in der muindlichen Verhandlung vom
24. Oktober 2023 Uberreicht.



Die Einsprechende stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 13. November 2019 aufzuheben und unter Zuriickweisung

der Beschwerde der Patentinhaberin das Patent zu widerrufen.

Hilfsweise stellt sie den Antrag, die mundliche Verhandlung zu vertagen.

Im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren sind folgende

Druckschriften genannt worden:

El:
E2:
E3:
E4:
ES:
EG:

E7:

und
E8:

DE 102 35 388 Al,

DE 197 02 753 A1,

EP 1895 348 A1,

DE 10 2007 007 797 Al,

.Gebrauchsanweisung Ultraphot 11 (Carl Zeiss Oberkochen), 1967
-Ein Jahrhundert Carl Zeiss Photomikroskope — Bericht zur
Sonderausstellung” (Carl Zeiss Oberkochen), 1988,
Bedienungsanleitung ,,Axio Imager" der Carl Zeiss AG (kein Vortrag
zum Veroffentlichungsdatum; im Dokument auf S. 2 abgedruckt:
.Herausgabedatum: Version 1 — 20. 12. 2005)

US 2005/0248839 Al.

Vom Senat wurde die Druckschrift

B1l:

eingeftuhrt.

US 4,148,552 A



Der mit einer Gliederung versehene erteilte Patentanspruch 1 lautet (Hauptantrag):

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Verfahren zum optischen Untersuchen und/oder Manipulieren einer

mikroskopischen Probe gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a. Positionieren der Probe in einer Probensollposition vor einem
Objektiv (1), das sowohl in einem Beobachtungsstrahlengang (3) als
auch in einem Beleuchtungsstrahlengang (4) eines Mikroskops
angeordnet ist, welches einen Hauptstrahlteiler (2) aufweist, der den
Beobachtungsstrahlengang (3) von dem Beleuchtungsstrahlengang
(4) trennt

b. Auswahlen wenigstens einer eine Beleuchtungsoptik umfassenden
Beleuchtungseinrichtung (8, 10, 16), aus einer Vielzahl von
unterschiedlichen Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16) in
Abhangigkeit von der Art der Probe und/oder der Art der

durchzufiihrenden Untersuchung und/oder Manipulation der Probe,

c. Koppeln der ausgewéhlten Beleuchtungseinrichtung (8, 10, 16) in
einer  vordefinierten  Sollposition an  eine  mechanische
Ankoppelschnittstelle (20, 21, 22) des Mikroskops (6),

d. Lenken eines von der Beleuchtungseinrichtung (8, 10, 16)
ausgehenden Beleuchtungslichts entlang des
Beleuchtungsstrahlenganges (4) mittels einer in  einem
Mikroskopgehéause (6) des Mikroskops angeordneten optischen
Vorrichtung (5) zu dem Hauptstrahlteiler (2) und von dort zu dem
Objektiv (1) und durch das Objektiv (1) hindurch auf die Probe,

wobei auf dem Lichtweg des Beleuchtungslichts (7, 9, 17) zwischen

der optischen Vorrichtung (5) und dem Objektiv (1) kein abbildendes



und/oder fokussierendes und/oder defokussierendes optisches
Bauteil angeordnet ist.

Der Patentanspruch 1l gemdaR Hilfsantrag 1 basiert auf demjenigen des
Hauptantrags, wobei Merkmal M6 ersetzt ist durch folgendes Merkmal (Anderungen
gegeniber Hauptantrag sind markiert):

M6* wobei auf dem Lichtweg des Beleuchtungslichts (7, 9, 17) zwischen

deroptischenVorrichtung(5)und-von der Beleuchtungseinrichtung (8,
10, 16) zu dem Objektiv (1) kein abbildendes undieder kein

fokussierendes undfeder kein defokussierendes optisches Bauteil

angeordnet ist.

Der Patentanspruch 1 gemall Hilfsantrag 2 basiert auf demjenigen des

Hauptantrags, wobei Merkmal M6 ersetzt ist durch folgendes Merkmal:

M6** wobei auf dem Lichtweg des Beleuchtungslichts (7, 9, 17) zwischen
der optischen Vorrichtung (5) und dem Objektiv (1) kein abbildendes
undfeder kein fokussierendes undfeder_kein defokussierendes
optisches Bauteil angeordnet ist.

Zudem ist der Patentanspruch ergadnzt um das Merkmal

M10 wobei die optische Vorrichtung (5) als beweglicher Spieqgel (15) oder

als zusatzlicher Strahlvereiniger (23) ausqgebildet ist.

Der Patentanspruch 1 gemdaR Hilfsantrag 3 basiert auf demjenigen des
Hauptantrags, wobei Merkmal M6 ersetzt ist durch Merkmal M6**. Zudem ist der

Patentanspruch erganzt um das Merkmal



M4a* wobei das  Mikroskopgehduse (6) mehrere _mechanische

Ankoppelschnittstellen (20, 21, 22) aufweist, an denen jeweils eine

von mehreren auswéahlbaren Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16) in

jeweils einer vordefinierten Sollposition ankoppelbar ist und/oder

festgeleqt ist.

Zudem ist Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 3, gemald einer 1. Alternative,

erganzt um das Merkmal

M11.1 wobei die optische Vorrichtung (5) als beweglicher Spiegel (15)

ausqgebildet ist, der wahlweise jeweils in eine von mehreren

unterschiedlichen Stellungen dberfihrbar ist, wobei jeder Stellung

eine von mehreren auswéahlbaren Beleuchtungseinrichtungen (8, 10,

16) zuordenbar ist und der Spieqgel (15) jeweils so einstellbar ist, dass

das aktuell gewilinschte Beleuchtungslicht zur Probe gelenkt wird.

AulRerdem ist Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3, gemaf einer 2. Alternative,

erganzt um das Merkmal

M11.2 wobei die optische Vorrichtung (5) als zusatzlicher Strahlvereiniger

(23) ausgebildet ist, durch den das Beleuchtungslicht mehrerer

auswéahlbarer und ankoppelbarer Beleuchtungseinrichtungen (8, 10,

16), wenn diese angekoppelt sind, vereinigbar und zu dem

Hauptstrahlteiler (2) lenkbar ist.

Der Patentanspruch 1 gemdalR Hilfsantrag 4 basiert auf demjenigen nach

Hilfsantrag 3. Dabei ist Merkmal M3 ersetzt durch das Merkmal

M3* b. Auswéhlen von wenigstens eier zwei, jeweils eine

Beleuchtungsoptik umfassenden Beleuchtungseinrichtungen (8, 10,

16), aus einer Vielzahl von unterschiedlichen



Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16) in Abhangigkeit von der Art der
Probe und/oder der Art der durchzufiihrenden Untersuchung und/oder

Manipulation der Probe,

Weiterhin soll Merkmal M4 durch Merkmal

M4* c. Koppeln der ausgewéhlten Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16)
in einer vordefinierten Sollposition an eine jeweilige mechanische

Ankoppelschnittstelle (20, 21, 22) des Mikroskops (6)

ersetzt werden. Ferner soll sich an Merkmal M4* anstelle des Merkmals M4a* noch

Merkmal M4a** anschliel3en:

M4a** wobei das Mikroskopgehduse (6) mehrere mechanische

Ankoppelschnittstellen (20, 21, 22) aufweist, an denen jeweils eine der

mehreren ausgewéhlten Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16) in

jeweils einer vordefinierten Sollposition angekoppelt wird.

Patentanspruch 1 gemanR Hilfsantrag 5 lautet - hier mit einer denkbaren Gliederung

versehen:

M1 Verfahren zum optischen Untersuchen und/oder Manipulieren einer
mikroskopischen Probe gekennzeichnet durch folgende Schritte:

M2 a. Positionieren der Probe in einer Probensollposition vor einem

Objektiv (1), das sowohl in einem Beobachtungsstrahlengang (3) als
auch in einem Beleuchtungsstrahlengang (4) eines Mikroskops
angeordnet ist, welches einen Hauptstrahlteiler (2) aufweist, der den
Beobachtungsstrahlengang (3) von dem Beleuchtungsstrahlengang
(4) trennt,



M2*

M3*

M4+

M4a**

M4b

M6

wobei in einem Mikroskopgehause (6) des Mikroskops eine optische

Vorrichtung angeordnet ist,

b. Auswéhlen von wenigstens eirer zwei, jeweils eine

Beleuchtungsoptik umfassenden Beleuchtungseinrichtungen (8, 10,
16), aus einer Vielzahl von unterschiedlichen
Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16) in Abhangigkeit von der Art der
Probe und/oder der Art der durchzufiihrenden Untersuchung und/oder

Manipulation der Probe,
c. Koppeln der ausgewéhlten Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16)
in einer vordefinierten Sollposition an eine mechanische

Ankoppelschnittstelle (20, 21, 22) des Mikroskops (6),

wobei das Mikroskopgehduse (6) mehrere mechanische

Ankoppelschnittstellen (20, 21, 22) aufweist, an denen jeweils eine der

mehreren ausgewahlten Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16) in

jeweils einer vordefinierten Sollposition angekoppelt wird,

sodass ein von der jeweiligen Beleuchtungseinrichtung (8, 10, 16)

ausgehendes Beleuchtungslicht entlang des

Beleuchtungsstrahlenganges (4) mittels der in dem

Mikroskopgehause (6) des Mikroskops angeordneten optischen

Vorrichtung (5) zu dem Hauptstrahlteiler (2) und von dort zu dem
Objektiv (1) und durch das Objektiv (1) hindurch auf die Probe lenkbar

ist,

wobei auf dem Lichtweq des Beleuchtungslichts (7, 9, 17) zwischen

der optischen Vorrichtung (5) und dem Obijektiv (1) kein abbildendes

und/oder fokussierendes und/oder defokussierendes optisches

Bauteil angeordnet ist,




M5*

M12

M12.1

M12.2

-10 -

d. Lenken eires des von wenigstens einer der wenigstens zwei

Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16) ausgehenden
Beleuchtungslichts entlang des Beleuchtungsstrahlenganges (4)

mittels einrerder in eirem dem Mikroskopgehause (6) des Mikroskops

angeordneten optischen Vorrichtung (5) zu dem Hauptstrahlteiler (2)
und von dort zu dem Objektiv (1) und durch das Objektiv (1) hindurch

auf die Probe ,wobei auf dem Lichtweg des Beleuchtungshichts (7, 9,

wobei jede der wenigstens zwei Beleuchtungseinrichtungen jeweils

aufweist:

eine  Gegenschnittstelle  zum mechanischen Ankoppeln der

Beleuchtungseinrichtung in einer vordefinierten Sollposition an eine

der mechanischen Ankoppelschnittstellen (20, 21, 22) des

Mikroskops, wobei die Beleuchtungseinrichtung (8, 10, 16)

Beleuchtungslicht in Form eines Beleuchtungslichtbiindels (30)

emittiert, das hinsichtlich Strahlform und/oder Divergenz und/oder

Strahldurchmesser und/oder Ausbreitungsrichtung derart ausgebildet

ist,

- dass es in der hinteren Pupillenebene des Objektivs (1) des

Mikroskops einen Fokus aufweist und/oder im Bereich der Probe

kollimiert verlauft, oder

- dass es in der hinteren Pupillenebene des Objektivs (1) des

Mikroskops kollimiert verlduft und/oder im Bereich der Probe einen

Fokus aufweist.
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Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 6 beruht auf Patentanspruch 1 gemaf

Hilfsantrag 5, wobei Merkmal M5** das Merkmal M5* ersetzen soll. Weiterhin sollen
die Merkmale M11.1* und M11.2* unmittelbar auf die Merkmale M12.1 und M12.2

folgen:

M5**

M11.1*

M11.2*

d. Lenken eines von wenigstens einer der wenigstens zwei

Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16) ausgehenden
Beleuchtungslichts entlang des Beleuchtungsstrahlenganges (4)

mittels eirerder in eirem dem Mikroskopgehause (6) des Mikroskops

angeordneten optischen Vorrichtung (5) zu dem Hauptstrahlteiler (2)
und von dort zu dem Objektiv (1) und durch das Objektiv (1) hindurch

auf die Probe ,wobei auf dem Lichtweg des Beleuchtungshichts (7, 9,

wobei die optische Vorrichtung (5) als beweglicher Spiegel (15)

ausgebildet ist, der wahlweise jeweils in eine von mehreren

unterschiedlichen Stellungen Uberfihrbar ist, wobei jeder Stellung

eine der mehreren ausgewéahlten Beleuchtungseinrichtungen (8, 10,

16) zugeordnet ist und der Spieqgel (15) jeweils so eingestellt wird,

dass das aktuell gewiinschte Beleuchtungslicht zur Probe gelenkt

wird, oder

wobei die optische Vorrichtung (5) als zusétzlicher Strahlvereiniger

(23) ausgebildet ist, durch den das Beleuchtungslicht der mehreren

ausgewahlten und angekoppelten Beleuchtungseinrichtungen (8, 10,

16) vereinigt und zu dem Hauptstrahlteiler (2) gelenkt wird.
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Patentanspruch 1 gemaf} Hilfsantrag 6A geht zurtick auf Patentanspruch 1 geman
Hilfsantrag 6, wobei sich die neuen Merkmale M13.1 und M13.2 an die Merkmale
M11.1* und M11.2* anschlie3en sollen:

M13.1 und wobei die Probe mit dem Beleuchtungslicht wenigstens einer der

mehreren angekoppelten Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16)

manipuliert wird,

M13.2 und/oder wobei wenigstens eine der mehreren angekoppelten

Beleuchtungseinrichtungen eine einstellbare Strahlablenkeinrichtung

(34) und eine Fokussieroptik (35) aufweist und zur Erzeugung einer

Beleuchtung fiir eine TIRF-Anwendung eingerichtet ist.

Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 7 unterscheidet sich von Patentanspruch 1
gemal Hilfsantrag 6A dadurch, dass Merkmal M13.2* an die Stelle von Merkmal
M13.2 treten soll:

M13.2* und wobei wenigstens eine andere der mehreren angekoppelten

Beleuchtungseinrichtungen eine einstellbare Strahlablenkeinrichtung

(34) und eine Fokussieroptik (35) aufweist und zur Erzeugung einer

Beleuchtung fir eine TIRF-Anwendung eingerichtet ist.

Zu den Ubrigen Patentansprichen und den weiteren Einzelheiten wird auf die Akte

verwiesen.
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Die Beschwerden der Verfahrensbeteiligten wurden rechtzeitig eingelegt und sind
auch sonst zulassig. Die Beschwerde der Patentinhaberin hat jedoch keinen Erfolg,
da der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag und
Hilfsantrdgen 1 bis 4 nicht neu ist (8§ 1 Abs. 1i. V. m. 8 3 Abs. 1 Satz 1 PatG) und
der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemafd Hilfsantrdgen 5, 6, 6A
und 7 zumindest nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht (8 1 Abs. 1i. V. m. § 4 Satz
1 PatG). Die Beschwerde der Einsprechenden hat dementsprechend Erfolg und
fihrt zum Widerruf des Patents (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. 88 3, 4 PatG).

1. Das Streitpatent betrifft ein Mikroskop bzw. ein Verfahren zum
Untersuchen/Manipulieren mikroskopischer Proben (vgl. Patentschrift, Abs. [0001]).
Absatz [0004] der Patentschrift erwahnt insbesondere die Auflichtmikroskopie, auf
welche auch alle Ausfuhrungsbeispiele (Fig. 1 bis Fig. 6) abstellen, die ein
Mikroskop zeigen. Mikroskop und Verfahren sollen flexibel eine an unterschiedliche
Anwendungen anpassbare Beleuchtung einer Probe ermdglichen (Abs. [0016]). Als
Beispiele fir Anwendungen sind Fluoreszenzmikroskopie (Abs. [0004]),
.Fluorescence recovery after photobleaching” (Abs. [0023]), ,Fluorescence lifetime
imaging” (Abs. [0025]), ,Total internal reflection microscopy” (Abs. [0026]),
~Stochastic optical reconstruction microscopy” (Abs. [0026]) und optische Pinzetten
(Abs. [0024]) genannt.

Aus dem Stand der Technik waren Mikroskope mit mehreren
Beleuchtungseinrichtungen bekannt (Abs. [0005] ff). Diese héatten jedoch den
Nachteil, dass die Beleuchtungseinrichtungen nicht individuell austauschbar seien,
da sie fest im Mikroskop oder in einer Beleuchtungsvorrichtung verbaut seien (Abs.
[0009]). Weiterhin wird als Nachteil gesehen, dass sich aufgrund der
Beleuchtungstubusoptik des Mikroskops Einschrankungen an die mit dem

Mikroskop verwendbaren Beleuchtungsvorrichtungen ergeben (Abs. [0009]).
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Vor diesem Hintergrund soll der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde
liegen, ein Verfahren bzw. ein Mikroskop anzugeben, das eine flexibel an
unterschiedliche Anwendungen anpassbare Beleuchtung einer Probe ermdglicht
(Abs. [0016]). Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren
zum optischen Untersuchen und/oder Manipulieren einer mikroskopischen Probe
anzugeben, das flexibel flr eine Vielzahl unterschiedlichster Untersuchungsarten

und/oder Manipulationsarten einsetzbar ist (Abs. [0013]).

Als Fachmann, der mit der Losung der genannten Aufgabe betraut wird, sieht der
Senat einen Physiker oder Ingenieur mit Bachelorgrad oder vergleichbarem
Abschluss der Fachrichtung technische Optik an, der Uber eine mehrjahrige

Berufserfahrung in der Entwicklung von Mikroskopen verfugt.

2. Dem Patentanspruch 1 gemafR Hauptantrag fehlt es an der fur die

Patentfahigkeit erforderlichen Neuheit.

2.1  Zur Lehre des Patentanspruchs 1

Zur Losung der oben genannten Aufgabe schlagt der Patentanspruch 1 in der
erteilten Fassung des Hauptantrags ein Verfahren zum optischen Untersuchen
und/oder Manipulieren einer mikroskopischen Probe vor (Merkmal M1).

Nach Merkmal M2 weist das Mikroskop einen Hauptstrahlteiler auf, der einen
Beobachtungsstrahlengang von einem Beleuchtungsstrahlengang trennt. Weiterhin
ist nach Merkmal M2 ein Objektiv sowohl im Beobachtungsstrahlengang als auch
im Beleuchtungsstrahlengang angeordnet. Vor diesem Objektiv wird die Probe
positioniert. Dies ist beispielhaft in den Fig. 1 bis 6 dargestellt, in denen
Hauptstrahlteiler 2, Objektiv 1 und Probe 11 - aus der Perspektive eines die Probe
beleuchtenden Lichts - unmittelbar aufeinander folgen. Der Hauptstrahlteiler 2

befindet sich im Strahlengang zwischen der Probe 11 und einer
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Beleuchtungseinrichtung 8, 10, wobei Probe 11 und Beleuchtungseinrichtung 8, 10
als Endpunkte den Beleuchtungsstrahlengang definieren. Der Hauptstrahlteiler 2
befindet sich zudem zwischen der Probe 11 und einem Detektor 14, die als
Endpunkte den Beobachtungsstrahlengang definieren. Somit sind der seitlich vom
Hauptstrahlteiler 2  verlaufende  Beleuchtungsstrahlengang und  der
Beobachtungsstrahlengang oberhalb von dem Hauptstrahlteiler 2 (bezogen auf Fig.
1 bis 5; die vertikale Anordnung ist umgekehrt in Fig. 6, die einen inversen Aufbau
zeigt) getrennt, wahrend Beleuchtungs- und Beobachtungsstrahlengang nach unten
hin zu Objektiv und Probe gemeinsam verlaufen. In diesem Sinne trennt der
Hauptstrahlteiler 2 Beleuchtungs- und Beobachtungsstrahlengang. Somit befindet
sich das Objektiv 1 sowohl im Beleuchtungs- als auch im

Beobachtungsstrahlengang.

Nach Merkmal M3 wird eine Beleuchtungseinrichtung aus einer Vielzahl von
unterschiedlichen Beleuchtungseinrichtungen ausgewahlt. Die Auswahl soll in
Abhangigkeit von der Art der Probe und/oder der Art der durchzufihrenden
Untersuchung und/oder Manipulation der Probe erfolgen. Die
Beleuchtungseinrichtung umfasst eine Beleuchtungsoptik. Die Fig. 7 bis 11 zeigen
beispielhafte Beleuchtungseinrichtungen (8, 10, 16). Diese unterscheiden sich in
ihrem inneren Aufbau, haben jedoch gemein, dass sie ein Beleuchtungslichtbindel
bereitstellen. Der Begriff ,Beleuchtungsoptik® ist im Patent nicht konkret definiert.
Wie in Abs. [0033] ausgefuhrt ist, ,kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die
einzelnen Beleuchtungseinrichtungen spezifisch wenigstens ein optisches Element
zum Formen und/oder Fuhren des Beleuchtungslichts beinhalten®. Dabei kann es
sich nach Abs. [0034] um eine Linse, eine Zoomoptik oder eine
Strahlablenkeinrichtung handeln. Der Begriff ,,Beleuchtungsoptik® ist mindestens so
breit wie das optische Element zum Formen und/oder Fuhren des
Beleuchtungslichts aus Abs. [0033] ff zu verstehen. Uber die raumliche Lage der
Beleuchtungsoptik trifft das Streitpatent keine Aussage. Patentanspruch 1 enthalt
auch keine Angabe dahingehend, ob die Beleuchtungseinrichtung ein Gehause

aufweist, das in Abs. [0031] als optional beschrieben ist. Die
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Beleuchtungseinrichtung setzt wohl — implizit — eine Lichtquelle voraus (Abs. [0032],
erster Satz), wobei diese bei Vorhandensein eines Gehduses der
Beleuchtungseinrichtung innerhalb oder aulRerhalb des Gehauses angeordnet sein
kann (Abs. [0032], zweiter Satz).

Nach Merkmal M4 wird die ausgewdahlte Beleuchtungseinrichtung in einer
vordefinierten Sollposition an eine mechanische Ankoppelschnittstelle des
Mikroskops gekoppelt. In der Beschreibung sind der Verfahrensschritt nach
Merkmal M4 und die mechanische Ankoppelschnittstelle beispielhaft in Absatz
[0029] als ,bajonettartig® beschrieben. Absatz [0029] (letzter Satz) fihrt aus, nach
dem Ankoppeln solle keine weitere Justierung erforderlich sein. Fig. 1 bis Fig. 6
zeigen die Lage der mechanischen Ankoppelschnittstelle schematisch. Die
mechanische Ankoppelschnittstelle soll insbesondere den Nachteil aus dem Stand
der Technik dberwinden, bei dem die Beleuchtungseinrichtungen fest im
Mikroskopstativ oder in einer Beleuchtungsvorrichtung installiert sind (Abs. [0009],
[0030]; siehe ,ankoppelbar®).

Nach Merkmal M5 wird das von der Beleuchtungseinrichtung ausgehende
Beleuchtungslicht entlang des Beleuchtungsstrahlenganges gelenkt. Merkmal M5
fuhrt weiter aus, dass das Beleuchtungslicht ausgehend von der
Beleuchtungseinrichtung mittels einer optischen Vorrichtung zu dem
Hauptstrahlteiler und von dort zu dem Objektiv und durch das Objektiv hindurch auf
die Probe gelenkt wird. Die optische Vorrichtung ist in einem Mikroskopgehause des
Mikroskops angeordnet. Zum einen definiert somit Merkmal M5 explizit den
Beleuchtungsstrahlengang zwischen Beleuchtungseinrichtung und Probe, wobei
weitere Elemente und deren Reihenfolge im Beleuchtungsstrahlengang festgelegt
werden: Beleuchtungseinrichtung - optische Vorrichtung - Hauptstrahlteiler >
Objektiv - Probe. Zum anderen fihrt Merkmal M5 eine optische Vorrichtung im
Mikroskopgehéause ein. Die optische Vorrichtung ist in der Beschreibung nicht
allgemein definiert. Allerdings sind in den Absatzen [0035] — [0038] beispielhafte

Ausfuhrungsformen angeflihrt, wie etwa ein austauschbares Element (Abs. [0035]
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bis [0036]), ein beweglicher Spiegel (Abs. [0039], [0040]) oder ein Strahlvereiniger
(Abs. [0041]).

Merkmal M6 fuhrt aus, dass auf dem Lichtweg des Beleuchtungslichts zwischen der
optischen Vorrichtung und dem Objektiv kein abbildendes und/oder fokussierendes
und/oder defokussierendes optisches Bauteil angeordnet ist. Dabei handelt es sich
um ein negatives Merkmal (,kein“). Die und/oder-Formulierung wird nicht explizit
erlautert, ist jedoch breit dahingehend zu verstehen, dass ein Verfahren, bei dem
bereits eines der alternativ genannten Bauteile nicht vorhanden ist, unter den
Anspruch fallt. Durch Merkmal M6 soll insbesondere der Nachteil des Standes der
Technik tberwunden werden, bei dem die Beleuchtungstubusoptik des Mikroskops
die mdgliche Auswahl an Lichtquellen einschrankt (Abs. [0009], [0018], [0020]).

2.2 Zur Beurteilung der beanspruchten Lehre ist die Druckschrift B1 von

besonderer Bedeutung.

Die Druckschrift B1 betrifft gemaf ihrem Titel ein Mikroskop, das an verschiedene

Beobachtungsmethoden anpassbar ist (Merkmal M1).

In Hinblick auf Merkmal M2 beschreibt die B1 in Spalte 2, Zeile 55, 56 ein Objektiv
5a in einem Objektivbereich 5 (,5a is an objective lens provided in said objective

lens part 57).

Die B1 offenbart weiterhin in Spalte 3, Zeilen 44 bis 51 mit Bezug auf Fig. 1:

»1he observation through the interchangeable arm portion 3 can be achieved in the
following manner. By retracting the reflecting member 11 from the light path and by
switching on the lamp 3a, the light from said lamp 3a passes through said arm
portion 3 after being concentrated by the condenser lens 3b and deflected by the
half mirror 13 toward the objective lens 5a to illuminate the specimen 14, whereby

achieving a bright field observation under incident light illumination.”



-18 -

Ausweislich Fig. 1 trennt der Halbspiegel 13 somit als Hauptstrahlteiler den
Beobachtungsstrahlengang, dessen Endpunkt die Linse 4a bzw. das Auge des
Beobachters ist, von dem Beleuchtungsstrahlengang. Das Objektiv in Form der
Objektivlinse 5a ist in Beobachtungsstrahlengang und Beleuchtungsstrahlengang

angeordnet. Somit ist Merkmal M2 verwirklicht.

Die B1 offenbart weiterhin in Spalte 2, Zeilen 29 bis 34 mit Bezug auf Fig. 1:

»The light source B or C is composed of a united combination of a light source lamp
2a and 3a and a condenser lens as in the light source A but is different therefrom in
that the light source lamp 2a or 3a is different from the lamp 1a in the light source
NG

Somit ist jede der Beleuchtungseinrichtungen B, C aus einer Auswahl von
Beleuchtungseinrichtungen, umfassend die Beleuchtungseinrichtungen A, B, C,
ausgewahlt. Der Fachmann liest in der Druckschrift B1 mit, dass sich die Auswahl
der Lichtquellen 2a wund 3a wund damit auch die Auswahl der
Beleuchtungseinrichtungen sinnvollerweise an der Art der zu untersuchenden
Probe und/oder der Art der durchzufiihrenden Untersuchung orientiert (Spalte 3,
Zeilen 31 bis 36, siehe ,Consequently the use of a high intensity light source is not
desirable for the observation of live specimens. On the other hand, a weak light not
containing infrared ray is too dark for photographing or gives a blurred image due to

the movement of live specimens in a prolonged exposure.*).

Jede der Beleuchtungseinrichtungen B, C umfasst eine Kondensorlinse
(,condensor lens” 2b, 3b) als Beleuchtungsoptik. Demnach geht Merkmal M3 aus
Druckschrift B1 hervor.

Die B1 offenbart weiterhin in Spalte 2, Zeilen 24 bis 29 mit Bezug auf Fig. 1:
»The arm portion 3 is detachably provided with a light source B and a light source C
respectively on the extension of optical axis of said arm portion 3 and on the
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extension of optical axis of said stand portion 2, respectively through mountings 9,
10 identical to the mounting 7 provided on said base portion 1.,

und nimmt dabei Bezug auf Spalte 2, Zeilen 8 bis 13:

“Also said stand portion 2 is provided with a vertically movable stage 6. On the base
portion 1 there is detachably mounted, through a mounting 7, a light source A which
is composed of a united combination of for example a tungsten lamp la and a
condenser lens 1b. Said mounting 7 can be composed for example of a dovetail and

corresponding groove or a screw.”.

Somit stellt die Befestigung 9, 10 (mounting 9, 10) eine mechanische
Ankoppelschnittstelle nach Merkmal M4 dar, an die die ausgewdhlte

Beleuchtungseinrichtung B, C gekoppelt ist. Somit ist Merkmal M4 offenbart.

Hinsichtlich Merkmal M5 wird verwiesen auf die oben bereits zitierte Passage in
Spalte 3, Zeilen 44 bis 51, sowie den sich anschlielBenden Satz in Spalte 3, Zeilen
56 bis 58:

“Also the incident light illumination of the specimen 14 by the lamp 2a can also be

easily achieved by inserting the reflecting member 11 as a mirror.”.

Somit wird das Beleuchtungslicht entlang des Beleuchtungsstrahlenganges von der
Beleuchtungseinrichtung C mittels des reflektierenden Elements 11 als optischer
Vorrichtung zu dem Hauptstrahlteiler 13 und von dort zu dem Objektiv 5a und durch
das Objektiv 5a hindurch auf die Probe 14 gelenkt. Die optische Vorrichtung in Form
des reflektierenden Elements 11 ist in dem Mikroskop angeordnet. Alles in allem ist

auch Merkmal M5 aus der B1 entnehmbar.

In der B1 ist zwischen dem reflektierenden Element 11 als optischer Vorrichtung
und dem Objektiv 5a kein abbildendes und/oder fokussierendes und/oder

defokussierendes optisches Bauteil angeordnet, vgl. Fig. 1 (Merkmal M6).
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2.3 Demnach gehen samtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag aus Druckschrift B1 hervor. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1

nach Hauptantrag ist somit nicht neu und aus diesem Grund nicht patentfahig.

3. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 1 ist nicht

gunstiger zu bewerten.

3.1 Patentanspruch 1 gemall Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von
Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag durch Merkmal M6* das Merkmal M6

ersetzen soll.

Merkmal M6* legt fest, dass auf dem Lichtweg des Beleuchtungslichts von der

Beleuchtungseinrichtung zu dem Objektiv kein abbildendes und kein

fokussierendes und kein defokussierendes optisches Bauteil angeordnet ist.

Damit wird einerseits aus den Alternativen von Merkmal M6 eine ausgewabhlt, bei
der keines der abbildenden/fokussierenden/defokussierenden optischen Bauteile
im Bereich, der durch den Lichtweg definiert wird, angeordnet ist.

Andererseits legt Merkmal M6* diesen Bereich zwischen Beleuchtungseinrichtung
und Objektiv fest, anstatt zwischen optischer Vorrichtung und Objektiv. Dies stellt
eine weitere Einschrankung dar, in Folge der Ausfuhrungen oben zu Merkmal M5,
wonach der Beleuchtungsstrahlengang festgelegt ist durch die Abfolge
Beleuchtungseinrichtung - optische Vorrichtung - Hauptstrahlteiler > Objektiv >
Probe.

3.2  Fur den Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ist eine andere Beurteilung
als fur den Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag nicht gerechtfertigt. Das neue

Merkmal M6* enthalt nichts, was eine Patentfahigkeit begriinden konnte.
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So offenbart die Druckschrift B1 das Merkmal M6* in Fig. 1. Dort ist auf dem
Lichtweg des Beleuchtungslichts von der Beleuchtungseinrichtung B Uber den
Hauptstrahlteiler 13 zur Objektivinse 5a weder ein abbildendes noch ein
fokussierendes oder defokussierendes optisches Bauteil angeordnet wie etwa ein

Linsenelement oder ein komplexes Linsensystem.

Im Ubrigen gelten die Ausfiihrungen zum Hauptantrag.

3.3 Unter Bericksichtigung der Ausfihrungen zum Hauptantrag sind alle
Merkmale des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 aus der
Druckschrift B1 bekannt.

4. Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 2 kann nicht gunstiger beurteilt
werden, da sein Gegenstand ebenfalls nicht neu ist.

4.1  Das neue Merkmal M6** gemalR Hilfsantrag 2 ersetzt das Merkmal M6 des
Hauptantrags. Es legt fest, dass auf dem Lichtweg des Beleuchtungslichts von der
optischen Vorrichtung zu dem Objektiv kein abbildendes und kein fokussierendes

und kein defokussierendes optisches Bauteil angeordnet ist.

Somit ist aus den Alternativen von Merkmal M6 eine ausgewahlt.

Zudem legt das neu aufgenommene Merkmal M10 die optische Vorrichtung als

beweglichen Spiegel oder als Strahlvereiniger fest.

4.2  Auch die neu hinzugekommenen Merkmale M6** und M10 kdnnen eine

Patentfahigkeit nicht begriinden.

Druckschrift B1 ist zu entnehmen, dass die optische Vorrichtung in Gestalt des
.reflecting member 11“ beweglich ist (vgl. B1, Spalte 3, Zeilen 44 bis 51, siehe ,The

observation through the interchangeable arm portion 3 can be achieved in the
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following manner. By retracting the reflecting member 11 from the light path and
..."). Ein reflecting member*, also eine reflektierende Vorrichtung, entspricht einem
Spiegel (vgl. B1, Spalte 2, Zeilen 39 bis 43). Insoweit handelt es sich bei dem
.reflecting member“ 11 um einen beweglichen Spiegel. Somit offenbart Druckschrift
B1 das Merkmal M10.

Weiterhin geht Merkmal M6** aus Fig. 1 der Druckschrift B1 hervor. Das dort
gezeigte Mikroskop beinhaltet auf dem Lichtweg zwischen optischer Vorrichtung
(.reflecting member“ 11) und der Objektivlinse 5a weder ein abbildendes noch ein
fokussierendes oder defokussierendes optisches Bauteil.

4.3 Unter Berlcksichtigung der Ausfihrungen zum Hauptantrag sind alle
Merkmale des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2 aus der
Druckschrift B1 bekannt.

5. Mit Rucksicht auf den aus der Druckschrift B1 bekannten Stand der Technik
fehlt es dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 3 an der fur
die Patentfahigkeit erforderlichen Neuheit.

5.1 Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3 beruht auf Patentanspruch 1 gemaf
Hauptantrag, wobei Merkmal M6** das Merkmal M6 ersetzen soll (Auswahl einer
Alternative). AufRRerdem legt das neue Merkmal M4a* fest, dass das

Mikroskopgehause mehrere Ankoppelschnittstellen aufweist.

Ferner sind als Alternativen die neuen Merkmale M11.1 und M11.2 erganzt, die, wie
Merkmal M10, die optische Vorrichtung als beweglichen Spiegel oder als
Strahlvereiniger festlegen. Gegeniiber Merkmal M10 werden in den Merkmalen
M11.1 bzw. M11.2 der bewegliche Spiegel bzw. der Strahlvereiniger durch
funktionale Merkmale weiter ausgefihrt. Insbesondere ist spezifiziert, dass der
bewegliche Spiegel wahlweise jeweils in eine von mehreren unterschiedlichen

Stellungen Uberfihrbar ist, wobei jeder Stellung eine von mehreren auswahlbaren
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Beleuchtungseinrichtungen zuordenbar ist und der Spiegel jeweils so einstellbar ist,
dass das aktuell gewlinschte Beleuchtungslicht zur Probe gelenkt wird.

5.2 Die neu hinzugefliigten Merkmale konnen eine Patentfahigkeit nicht

begrinden.

In Hinblick auf Merkmal M6** wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die

Ausfuhrungen zum Hilfsantrag 2 verwiesen.

Weiterhin offenbart die Druckschrift B1 eine optische Vorrichtung 11, die als
beweglicher, total reflektierender Spiegel ausgefuhrt sein kann (vgl. B1, Spalte 2,
Zeilen 39 bis 44, siehe ,total reflection mirror®). Dieser ist wahlweise jeweils in eine
von mehreren unterschiedlichen Stellungen tberfuhrbar, vgl. Zeilen 43 bis 60 in
Spalte 3 (,retractable”, ,insertable®). Jeder Stellung (,retractable”, ,insertable®) kann
eine von mehreren auswéhlbaren Beleuchtungseinrichtungen (B, C) zugeordnet
werden. Der Spiegel ist jeweils so einstellbar (,retractable”, ,insertable*), dass das
aktuell gewinschte Beleuchtungslicht zur Probe gelenkt wird (vgl. B1, Spalte 3,
Zeilen 44 bis 47, siehe ,By retracting the reflecting member 11 from the light path
and by switching on the lamp 3a, the light from said lamp 3a passes through said
arm portion 3“; Spalte 3, Zeilen 56 bis 59, siehe ,Also the incident light illumination
of the specimen 14 by the lamp 2a can also be easily achieved by inserting the
reflecting member 11 as a mirror.”). Somit geht die mit Merkmal M11.1

beanspruchte erste Alternative aus Druckschrift B1 hervor.

Zudem lehrt die Druckschrift B1, dass als Spiegel 11 nicht nur ein total
reflektierender Spiegel (,total reflection mirror*) sondern auch ein teildurchlassiger
Spiegel bzw. Teilerspiegel (,half mirror) oder ein dichroitischer Spiegel (,dichroic
mirror”) gewahlt werden kann (vgl. B1, Spalte 2, Zeilen 39 bis 43). Dem Fachmann
ist hinlanglich bekannt, dass es sich bei einem Teilerspiegel um einen Spiegel
handelt, der einen Teil des einfallenden Lichts reflektiert und den anderen Tell

transmittiert. Ebenso ist ihm gelaufig, dass ein dichroitischer Spiegel



-24 -

wellenlangensensitiv arbeitet und nur einen bestimmten Wellenlangenbereich des
einfallenden Lichts selektiv durchléasst, wahrend eine andere Wellenlange reflektiert
wird. Beide Spiegelarten konnen demnach als Strahlvereiniger bzw. —kombinierer
wirken, wenn bei passender Spiegelposition die jeweils transmittierten Anteile des
Beleuchtungslichts ausgehend von Beleuchtungseinrichtung B mit den reflektierten
Anteilen des Beleuchtungslichts ausgehend von Beleuchtungseinrichtung C
Uberlagert und zum Hauptstrahlteiler 13 und von dort zum Objektiv Ubertragen
werden (vgl. B1, Fig. 1). Insoweit ist auch die zweite Alternative gemaf3 Merkmal
M11.2 in Druckschrift B1 offenbart.

Ferner stellt jede der Befestigungen 9, 10 der Figur 1 aus Druckschrift B1 eine
mechanische Ankoppelschnittstelle des Mikroskops dar, an die eine der
ausgewahlten Beleuchtungseinrichtungen B, C angekoppelt werden kann. Das
bekannte Mikroskop umfasst daher mehrere Ankoppelschnittstellen, an die
ausgewahlte  Beleuchtungseinrichtungen in  vordefinierten  Sollpositionen
angebracht werden kénnen (vgl. B1, Fig. 1; Spalte 2, Zeilen 24 bis 29 siehe ,The
arm portion 3 is detachably provided with a light source B and a light source C
respectively on the extension of optical axis of said arm portion 3 and on the
extension of optical axis of said stand portion 2, respectively through mountings 9,
10 identical to the mounting 7 provided on said base portion 1.“; Spalte 2, Zeilen 6
bis 13, siehe ,Also said stand portion 2 is provided with a vertically movable stage
6. On the base portion 1 there is detachably mounted, through a mounting 7, a light
source A which is composed of a united combination of for example a tungsten lamp
la and a condenser lens 1b. Said mounting 7 can be composed for example of a

dovetail and corresponding groove or a screw.”) — Merkmal M4a*.

5.3 Unter Berucksichtigung der Ausfihrungen zum Hauptantrag ist der

Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemalf Hilfsantrag 3 nicht neu.

6. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 4 ist nicht

gunstiger zu beurteilen.
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6.1 Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 4 beruht auf Patentanspruch 1 gemaf

Hilfsantrag 3.

Laut Merkmal M3* wird spezifiziert, dass wenigstens zwei jeweils eine
Beleuchtungsoptik umfassende Beleuchtungseinrichtungen aus einer Vielzahl von
unterschiedlichen Beleuchtungseinrichtungen ausgewahlt werden, wobei die
Auswahl in Abhangigkeit von der Art der Probe und/oder der Art der
durchzufiihrenden Untersuchung und/oder der Manipulation der Probe erfolgt.
Weiterhin besagt Merkmal M4*, dass die ausgewahlten Beleuchtungseinrichtungen
in einer vordefinierten Sollposition an mechanische Ankoppelschnittstellen des
Mikroskops gekoppelt werden. In Merkmal M4a** wird noch beansprucht, dass das
Mikroskopgehéause mehrere mechanische Ankoppelschnittstellen aufweist, an

denen die jeweils ausgewahlten Beleuchtungseinrichtungen angekoppelt werden.

6.2 Die Merkmale M3*, M4* und M4a** gehen aus Druckschrift B1 hervor.

In der Lehre der Druckschrift B1 werden die Beleuchtungseinrichtungen B und C
aus einer Mehrzahl von Beleuchtungseinrichtungen A, B und C ausgewabhlt, die sich
hinsichtlich ihrer Lichtquellen 1a, 2a und 3a voneinander unterscheiden konnen (vgl.
B1, Spalte 2, Zeilen 34 bis 37, siehe ,For example, the lamp 3a can be a high
intensity lamp such as an extra high pressure mercury lamp while the lamp 2a can

be an electronic flash lamp or the like.").

Dass die Auswahl entsprechend einer Art der Probe und/oder der Art der
durchzufiihrenden Untersuchung getroffen wird, liest der Fachmann in der
Druckschrift B1 mit.

Jede der Beleuchtungseinrichtungen A, B, C beinhaltet aul3erdem eine
Beleuchtungsoptik in Gestalt einer Kondensorlinse (,condensor lens” 1b, 3b und
2b).
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Demnach ergibt sich Merkmal M3* aus der Druckschrift B1.

AulRerdem sind in der Druckschrift B1 neben mehreren Beleuchtungseinrichtungen
B, C auch mehrere Ankoppelschnittstellen 9, 10 offenbart, an die die
Beleuchtungseinrichtungen B, C gekoppelt sind. Mit Blick auf die Ausfihrungen zu

Merkmal M4a* sind dementsprechend auch die Merkmale M4* und M4a** bekannt.

6.3  Mit Ricksicht auf die Ausfihrungen zu Hilfsantrag 3 fehlt es demnach auch
dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 4 an der fur die

Patentfahigkeit erforderlichen Neuheit.

7. Das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 5 beruht
zumindest nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

7.1 In Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 5 ist gegentiber dem Hauptantrag
der erteilte Patentanspruch 2 in der Variante mit den mehreren
Ankoppelschnittstellen aufgenommen (Merkmal M4a**). Zudem ist wieder
spezifiziert, dass zwischen optischer Vorrichtung und Objektiv kein abbildendes und
kein fokussierendes und kein defokussierendes Bauteil angeordnet ist (Merkmal
M6).

Weiterhin wird in Patentanspruch 1 gemd&fR Hilfsantrag 5 beansprucht, dass
wenigstens zwei unterschiedliche Beleuchtungseinrichtungen angekoppelt sind
(Merkmal M4**), wobei diese Beleuchtungseinrichtungen selbst gemal3 erteiltem
Patentanspruch 23 spezifiziert sind (Merkmale M12, M12.1). Weiterhin ist eine
zweite Variante fir die Strahlformung erganzt, die u. a. aus dem erteilten
Patentanspruch 6 hervorgeht (Merkmal M12.2). Hieraus ergibt sich insbesondere
auch, dass beide Beleuchtungseinrichtungen angekoppelt sein kdnnen, mit
entsprechender Fihrung des Beleuchtungslichts von der optischen Vorrichtung

zum  Hauptstrahlteiler. Dabei muissen nicht notwendigerweise beide
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Beleuchtungseinrichtungen zugleich fir die Beleuchtung verwendet werden (wie es
z. B. bei einem total reflektierenden Spiegel als optischer Vorrichtung der Fall ist),
wenngleich dies mdglich ist (z. B. bei einem Strahlvereiniger als optischer
Vorrichtung) — Merkmal M5*.

Zudem sind die Merkmale betreffend die optische Vorrichtung (Merkmal M2*) und
das Fehlen von optischen Elementen zwischen optischer Vorrichtung und
Hauptstrahlteiler (Merkmal M6) weiter nach vorne gezogen, um klarzustellen, dass

diese fur beide Beleuchtungseinrichtungen gelten.

7.2 Die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 5 sind aus

Druckschrift B1 bekannt, zumindest aber nahegelegt.

In Hinblick auf die Merkmale M1, M2 und M6 sei zur Vermeidung von
Wiederholungen lediglich auf die entsprechenden Ausfiihrungen zum Hauptantrag

hingewiesen.

Das Mikroskop der B1l beinhaltet eine optische Vorrichtung in Gestalt des
reflektierenden Elements 11 in Figur 1 (vgl. B1, Spalte 2, Zeilen 39 bis 43, siehe
»The numeral 11 is a reflecting member provided at the crossing point of the optical

axes of the light sources B and C, ...*) — Merkmal M2*,

In Hinblick auf Merkmal M3* gelten die entsprechenden Ausfihrungen unter
Abschnitt 6.2.

Weiterhin stellt jede der Befestigungen 9, 10 der Figur 1 eine mechanische
Ankoppelschnittstelle des Mikroskops dar, an die eine der ausgewahlten
Beleuchtungseinrichtungen B, C angekoppelt werden kann. Das bekannte
Mikroskop umfasst daher mehrere Ankoppelschnittstellen, an die ausgewdhlte
Beleuchtungseinrichtungen in vordefinierten Sollpositionen angebracht werden
kénnen (vgl. B1, Fig. 1; Spalte 2, Zeilen 24 bis 29 siehe ,The arm portion 3 is
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detachably provided with a light source B and a light source C respectively on the
extension of optical axis of said arm portion 3 and on the extension of optical axis

of said stand portion 2, respectively through mountings 9, 10 identical to the

mounting 7 provided on said base portion 1.“; Spalte 2, Zeilen 6 bis 13, siehe ,Also
said stand portion 2 is provided with a vertically movable stage 6. On the base
portion 1 there is detachably mounted, through a mounting 7, a light source A which
is composed of a united combination of for example a tungsten lamp la and a
condenser lens 1b. Said mounting 7 can be composed for example of a dovetail and

corresponding groove or a screw.” — Merkmale M4**, M4a**).

Die Bl offenbart, dass das Beleuchtungslicht entlang des
Beleuchtungsstrahlenganges von der Beleuchtungseinrichtung C mittels des
reflektierenden Elements 11 als optischer Vorrichtung zu dem Hauptstrahlteiler 13
und von dort zu dem Objektiv 5a und durch das Objektiv 5a hindurch auf die Probe
14 gelenkt wird. Wie oben im Zusammenhang mit Merkmal M11.1 ausgefihrt, kann
das reflektierende Element 11 in eine Position gebracht werden, in der auch das
Beleuchtungslicht der Beleuchtungseinrichtung B von dem reflektierenden Element
11 aus durch das Objektiv 5a hindurch auf die Probe 14 gelenkt wird. Die optische
Vorrichtung in Gestalt des reflektierenden Elements 11 ist dabei in dem Mikroskop
angeordnet (vgl. B1, Spalte 3, Zeilen 44 bis 51; Spalte 3, Zeilen 56 bis 58, siehe
»Also the incident light illumination of the specimen 14 by the lamp 2a can also be
easily achieved by inserting the reflecting member 11 as a mirror.” — Merkmale M4b,
M5%).

Dass die Beleuchtungseinrichtung B, C eine Gegenschnittstelle zu der
mechanischen Ankoppelschnittstelle 9, 10 aufweist, liest der Fachmann anhand der

0.g. Beschreibungspassagen zu der Ankoppelschnittstelle 9, 10 mit.

Die Beleuchtungseinrichtungen B und C weisen auch eine Ausbildung hinsichtlich
Strahlform  und/oder Divergenz  und/oder  Strahldurchmesser und/oder

Ausbreitungsrichtung auf; diese Parameter werden namlich durch die
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Kondensorlinse 2b, 3b kontrolliert (Merkmal M12). Ein Fokus in der hinteren
Pupillenebene des Objektivs des Mikroskops und gleichzeitig ein kollimierter Verlauf
des Beleuchtungslichts im Bereich der Probe, oder ein kollimierter Verlauf in der
hinteren Pupillenebene des Objektivs und/oder ein Fokus im Bereich der Probe

gehen jedoch aus der B1 nicht unmittelbar hervor (vgl. Merkmale M12.1, M12.2).

7.3  Die Wirdigung dieses Materials aus dem Stand der Technik ergibt, dass das
mit dem Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 5 beanspruchte Verfahren fir den

Fachmann zumindest nahegelegen hat.

Dem Fachmann ist hinreichend bekannt, dass die Probe in Durchlichtmikroskopie
von unten oder in Auflichtmikroskopie aus der Richtung des Objektivs
(Ublicherweise mit einer Auflichtoptik durch das Objektiv hindurch) beleuchtet
werden kann. Zum Verwirklichen einer entsprechenden Beleuchtung wahlt er
notwendigerweise eine geeignete Beleuchtungseinrichtung. Ohne erfinderisch téatig
zu werden, verwendet er im Fall einer Hellfeldmikroskopie (bei der sich bekanntlich
die zu beobachtende Probe vor einem hellen Hintergrund befindet und dieses helle
Feld das mikroskopische Bild ausleuchtet) idealerweise eine
Beleuchtungseinrichtung, mit der ein kollimierter Verlauf des Beleuchtungslichts im
Bereich der Probe erzeugt werden kann, um ein méglichst groRes Leuchtfeld im
Bereich der Probe zu erzielen, so dass als Resultat ein mdglichst helles Bild erhalten

wird, in dem die interessierenden Bereiche dunkel erscheinen.

Diesen Sachverhalt beriicksichtigend erhalt der Fachmann aus der Druckschrift B1
den Hinweis, dass im dort beschriebenen Mikroskop die Kondensorlinse 3b so
eingestellt wird, dass fur das Mikroskop eine Hellfeld-Beleuchtung (,bright field
observation*) in Auflicht-Hellfeldmikroskopie erreicht werden kann, bei der das helle
Leuchtfeld das mikroskopische Bild mdglichst gut ausleuchtet (Spalte 3, Zeilen 43
bis 51, siehe ,,... and by switching on the lamp 3a, the light from said lamp 3a passes
through said arm portion 3 after being concentrated by the condenser lens 3b and

deflected by the half mirror 13 toward the objective lens 5a to illuminate the
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specimen 14, whereby achieving a bright field observation under incident light
illumination.”), was wiederum auf einen kollimierten Verlauf des Beleuchtungslichts
im Bereich der Probe schlieRen lasst. Die zweite ,und/oder“-Alternative aus
Merkmal M12.1 ist sonach aus Druckschrift B1 bekannt, zumindest aber

nahegelegt.

7.4  Demnach beruht der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag

5 zumindest nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

8. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemanR Hilfsantrag 6 (basierend auf
Hilfsantrag 5) war fir den Fachmann gleichfalls zumindest nahegelegt und beruht

deshalb zumindest nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

8.1 In Patentanspruch 1 gemdall Hilfsantrag 6 wird gegentber dem
Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 5 Merkmal M5* durch Merkmal M5** ersetzt,
wobei Merkmal M5** inhaltlich nicht Gber Merkmal M5* hinausgeht. Des Weiteren
sind die Merkmale M11.1* und M11.2* als Alternativen ergdnzt. Demnach ist die
optische Vorrichtung als beweglicher Spiegel oder als zuséatzlicher Strahlvereiniger
ausgebildet. Beweglicher Spiegel bzw. zuséatzlicher Strahlvereiniger werden weiter
ausgefuhrt. Insbesondere ist spezifiziert, dass der bewegliche Spiegel wahlweise
jeweils in eine von mehreren unterschiedlichen Stellungen Uberfihrbar ist, wobei
jeder Stellung eine von mehreren auswahlbaren Beleuchtungseinrichtungen
zuordenbar ist und der Spiegel jeweils so einstellbar ist, dass das aktuell

gewinschte Beleuchtungslicht zur Probe gelenkt wird.

8.2 Das Verfahren nach Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 6 war flr den

Fachmann zumindest nahegelegt.

Wird in der Lehre der B1 als reflektierendes Element 11 ein total reflektierender
Spiegel verwendet, so ist jeder Stellung des Spiegels (,insertable”, ,retractable®)

eine der zwei ausgewahlten Beleuchtungseinrichtungen B, C zugeordnet. Der
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Spiegel wird dann bei Betrieb des Lichtmikroskops derart eingestellt, dass das
jeweils gewlnschte Beleuchtungslicht zur Probe gelenkt wird (vgl. B1, Spalte 2,
Zeilen 37 bis 39, siehe ,Further, the arm portion 3 is internally structured, as in the
base portion 1, so as to permit passage of the light from the light sources B and C.").
Mit Rucksicht auf die Ausfihrungen zu Merkmal M11.1 geht auch Merkmal M11.1*
aus Druckschrift B1 hervor.

Der Fachmann wird au3erdem erkennen, dass wenn als reflektierendes Element 11
ein Teilerspiegel oder dichroitischer Spiegel verwendet wird, der relativ zu den
optischen Achsen der Beleuchtungseinrichtungen B und C genauso ausgerichtet ist
wie der total reflektierende Spiegel (wie in Fig. 1 gezeigt, idealerweise mit einem
Neigungswinkel von 457, der Spiegel ersichtlich als Strahlvereiniger bzw.
Strahlkombinierer wirkt, der das Beleuchtungslicht der Beleuchtungseinrichtungen
B, C zum Hauptstrahlteiler 13 lenkt. Nichts anderes ist aber von Merkmal M11.2*

verlangt.

Weiterhin sei fur Merkmal M5** zur Vermeidung von Wiederholungen auf die
Ausfuhrungen zu Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 5 verwiesen.

8.3  Unter Berucksichtigung der Ausfihrungen zu den Hilfsantragen 3 und 5
beruht sonach auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 6
zumindest nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

9. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 6A (basierend
auf Hilfsantrag 6) war fir den Fachmann nahegelegt und beruht deshalb nicht auf
erfinderischer Tatigkeit.

9.1 Die in Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 6A neu hinzugekommenen
Merkmale M13.1 und M13.2 sind Uber eine ,und/oder“-Verknipfung miteinander
kombiniert. Merkmal M13.1 besagt, dass die Probe mit dem Beleuchtungslicht

»-manipuliert* wird, wobei das Beleuchtungslicht von wenigstens einer der mehreren
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angekoppelten Beleuchtungseinrichtungen stammt. In Hinblick auf den Begriff
.-manipulieren® wird in Absatz [0047] der Patentschrift ausgefiihrt, dass ein
Teilbereich der Probe optisch ,manipuliert* werden kann. Weiterhin ist Absatz [0074]
sinngemal zu entnehmen, dass die Probe unter fokussiertem Beleuchtungslicht
durch Bleichen, Schneiden oder Bohren ,manipuliert* werden kann. Demnach wird
der Fachmann Merkmal M13.1 derart verstehen, dass die Probe entweder durch
das einfallende Beleuchtungslicht auf optischem Weg angeregt wird oder aber bei
fokussierter Beleuchtung bearbeitet wird, wodurch sie in ihren Eigenschaften

verandert bzw. ,beeinflusst” wird.

Merkmal M13.2 sieht vor, dass wenigstens eine der angekoppelten
Beleuchtungseinrichtungen Uber eine einstellbare Strahlablenkeinrichtung und eine
Fokussieroptik verfigt. Aul3erdem soll die Beleuchtungseinrichtung dazu ausgelegt

sein, eine Beleuchtung fur eine TIRF-Anwendung zu erzeugen.

Ausgehend von Absatz [0080] der Patentschrift wird der Fachmann unter der
Strahlablenkeinrichtung eine beliebige Art von Spiegel verstehen. Nach
fachmannischem Wissen handelt es sich bei der anspruchsgeméaliien
Fokussieroptik ganz allgemein um ein optisches Bauelement, welches aus Linsen
und/oder Spiegeln besteht und welches divergierende oder parallele
Strahlenbindel in einem Punkt zusammenfiuhrt bzw. bereits konvergente

Strahlenbiindel noch starker fokussiert.

Ferner ist mit der TIRF-Anwendung eine spezielle Methode der Lichtmikroskopie

gemeint, die interne Totalreflexionsfluoreszenzmikroskopie.

9.2 Die neuen Merkmale kénnen eine Patentfahigkeit nicht begrtinden.

So wird das in der Druckschrift Bl vorgestellte Lichtmikroskop fir

Fluoreszenzmikroskopie verwendet (vgl. B1, Spalte 1, Zeilen 14 bis 21; Spalte 3,

Zeilen 9 bis 15), mit der bekanntlich die Fluoreszenz einer Probe analysiert wird und
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bei der Ublicherweise die fluoreszierende Probe mit Licht einer bestimmten
Wellenldnge in einen angeregten Zustand tberfuhrt wird. Insoweit wird in der Lehre
der Druckschrift B1 eine Probe auf optischem Weg angeregt, also ,manipuliert*
(Merkmal M13.1).

Weiterhin ist in der Druckschrift E4 eine Beleuchtungseinrichtung fur
Fluoreszenzmikroskope offenbart, die sich nicht nur durch eine kompakte Bauweise
auszeichnet (vgl. E4, Abs. [0020]), sondern mit der dartber hinaus eine schnelle
Umschaltung von Anregungswellenlangen moglich ist (vgl. E4, Zusammenfassung;
Abs. [0053] u. a.). Die bekannte Beleuchtungseinrichtung verfligt tber mehrere
justierbare Leuchtdioden (4a, 4b, 4c) sowie Uber mehrere Kollektorlinsen (5a, 5b,
5c), die fokussierbar angeordnet sind, wodurch sich die Fokussierung genauer
justieren lasst (vgl. E4, Fig. 1; Abs. [0025]; [0047]). AulRerdem sind dichroitische
Strahlteiler (7a, 7b, 7c), also Spiegel mit alternierendem Schichtaufbau,
vorgesehen, durch die die Lichtflisse der Leuchtdioden zu einem gemeinsamen
Beleuchtungsstrahlengang zusammengefiihrt werden kénnen (vgl. E4, Fig. 1; Abs.
[0045]). Demnach geht die Verwendung einer Fokussieroptik und von Spiegeln in
einer Beleuchtungseinrichtung eines Fluoreszenzmikroskops aus Druckschrift E4
hervor. Anstelle von unter einem bestimmten Winkel fest angeordneten Strahlteilern
schwenkbare Strahlteiler vorzusehen, um in der bekannten
Beleuchtungseinrichtung die Justierbarkeit aller Bauteile (Leuchtdioden,
Kollektorlinsen und Strahlteiler) zu gewéhrleisten, stellt aus Sicht des Fachmannes
eine Selbstverstandlichkeit dar, zumal der Einfallswinkel der auf die Strahlteiler
auftreffenden Lichtbindel den Reflexions- und Transmissionsgrad der
dichroitischen Schichten beeinflusst und aufgrund von opto-mechanischen oder
thermischen Effekten gegebenenfalls angepasst werden muss und zudem die
Hauptachsen der gerichteten Lichtflisse der Leuchtdioden nicht unbedingt
senkrecht oder parallel zueinander ausgerichtet sein missen (vgl. E4, Abs. [0024],

siehe ,,.... wobei im Schnittpunkt ein dichromatischer Teiler (insbesondere im Winkel

von 45° zu den jeweiligen Hauptachsen) angeordnet ist.”, Abs. [0025], siehe
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LJAufgrund der groRen Winkelabhdngigkeit der dichromatischen Schichten auf den

Teilern ist der Einfall paralleler Lichtbindel vorteilhaft.”).

Fokussieroptik und einstellbare Spiegel in einer Beleuchtungseinrichtung gehen

somit aus Druckschrift E4 hervor (teilweise Merkmal M13.2).

Fur den Fachmann lag es nahe, die Lehre der E4 auf das Lichtmikroskop der
Druckschrift B1 anzuwenden, indem wenigstens eine von dessen
Beleuchtungseinrichtungen B, C um die Bauteile (Leuchtdioden, Kollektorlinsen,
Strahlteiler) nach dem Muster der Druckschrift E4 erganzt wird, damit die
Lichtintensitat steuerbar wird (vgl. E4, Abs. [0030] u. a.) und gleichzeitig die
Wellenldnge des Beleuchtungslichts schneller umgeschaltet werden kann. Der
erste Teil von Merkmal M13.2 ist somit aus Druckschrift B1 im Lichte der E4

nahegelegt.

Ferner gehorte es zum fachmannischen Wissen, TIRF-Mikroskopie zur
Untersuchung von Zellproben anzuwenden. Da mit dem Lichtmikroskop der
Druckschrift B1 u. a. Zellproben analysiert werden sollen (vgl. B1, Spalte 3, Zeilen
28 bis 33) und sich TIRF insbesondere zur Detektion von einzelnen
fluoreszierenden Molekulen in der Membran einer Zelle eignet — mithin ein aufRerst
sensitives lichtmikroskopisches Verfahren darstellt — bot es sich dem Fachmann an,
das um die Beleuchtungseinrichtung der Druckschrift E4 erganzte und modular
aufgebaute System der Druckschrift B1 fir TIRF-Anwendungen zu konfigurieren
(restlicher Teil von Merkmal M13.2). Dass dem Fachmann Zweck, Aufbau und
Eigenschaften eines TIRF-Lichtmikroskops zum Anmeldetag hinlanglich bekannt
waren, kann an dieser Stelle auch ohne druckschriftlichen Nachweis vorausgesetzt

werden und wird von der Patentinhaberin auch nicht bestritten.

9.3 Ausgehend von Druckschrift B1 und unter Berlucksichtigung des
fachmannischen Wissens ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemalf

Hilfsantrag 6A nahegelegt.
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10. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 gemaf3 Hilfsantrag 7 kann nicht

gunstiger beurteilt werden.

10.1 Die Merkmale M13.1 und M13.2* des Patentanspruchs 1 gemal} Hilfsantrag
7 sind Uber eine ,und“-VerknUpfung miteinander kombiniert. Wahrend die Probe mit
dem Beleuchtungslicht einer der angekoppelten Beleuchtungseinrichtungen
manipuliert werden soll, soll wenigstens eine andere der angekoppelten
Beleuchtungseinrichtungen Uber eine einstellbare Strahlablenkeinrichtung und eine
Fokussiereinrichtung verfigen und auflerdem dazu eingerichtet sein, eine

Beleuchtung fur TIRF-Mikroskopie zu liefern.

10.2 Die Merkmale M13.1 und M13.2* sind ausgehend von Druckschrift B1
nahegelegt.

Gemal den Ausfuhrungen zu Merkmal M13.2 lag es nahe, wenigstens eine der

Beleuchtungseinrichtungen B, C des Lichtmikroskops aus Druckschrift B1 nach
dem Muster der E4 zu erganzen. Nichts anderes gilt trivialerweise fir Merkmal
M13.1 i. V. m. M13.2* schon fur den Fall, wenn eine angekoppelte, mit
Fokussieroptik und Spiegeln ausgestattete Beleuchtungseinrichtung B in Auflicht-
Mikroskopie zur Manipulation der Probe tatsédchlich genutzt wird, und die andere
angekoppelte, ebenfalls ergéanzte Beleuchtungseinrichtung C eben nicht.

Im Ubrigen gelten die Ausfilhrungen zu Hilfsantrag 6A.

10.3 Die Ausfuhrungen der Patentinhaberin zum Patentanspruch 1 gemal

Hilfsantrag 7 halten einer naheren Uberpriifung nicht stand.

10.3.1 Nach Auffassung der Patentinhaberin offenbart die Druckschrift B1 keine
optische Vorrichtung im Sinne des Streitpatents. Darunter sei ein Element zu
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verstehen, mit dem zwischen zwei Beleuchtungseinrichtungen unterschieden

werden kann oder diese kombiniert werden kdnnen.

Dem Einwand kann nicht gefolgt werden. So beschreibt die Druckschrift B1 ein
reflektierendes Element 11, das sowohl als total reflektierender Spiegel (,total
reflection mirror®) oder als Teilerspiegel bzw. dichroitischer Spiegel (,half mirror*,
xdichroic mirror*) ausgefuhrt sein kann (vgl. B1, Spalte 2, Zeilen 39 bis 43) und das
als optische Vorrichtung anzusehen ist. Wéahrend durch geeignetes Einstellen des
total reflektierenden Spiegels zwischen dem jeweiligen Beleuchtungslicht der
Einrichtungen B und C gewechselt werden kann (vgl. B1, Fig. 1), wirkt ein Teiler-
oder dichroitischer Spiegel - entsprechend justiert - als Strahlvereiniger und

.kombiniert” damit zwei Beleuchtungseinrichtungen.

10.3.2 Weiterhin argumentiert die Patentinhaberin, dass bei der Druckschrift B1 in
keiner Ausfuhrungsform mittels des Elements 11 Licht von zwei angekoppelten
Beleuchtungseinrichtungen in den Arm 3 und damit zum Hauptstrahlteiler 13 gefuhrt
werde. Uber den Arm 3 werde immer nur das Licht von einer (einzigen)

Beleuchtungseinrichtung gelenkt.

Die Argumentation greift nicht durch. Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 7
verlangt nicht, dass das Licht von wenigstens zwei Beleuchtungseinrichtungen

(gleichzeitig) Uber den Hauptstrahlteiler gefuhrt wird.

Insbesondere verlangt die erste Alternative M11.1* nur, dass jeder Stellung der
optischen  Vorrichtung bzw. des beweglichen Spiegels eine der
Beleuchtungseinrichtungen zugeteilt ist und die optische Vorrichtung bzw. der
bewegliche Spiegel so eingestellt werden kann, dass ein bestimmtes
Beleuchtungslicht zur Probe gelenkt wird. Merkmal M11.1* ist in der Lehre der B1
sonach bereits dann erfullt, wenn z. B. als Spiegel 11 ein total reflektierender

Spiegel eingesetzt wird, der in der Konfiguration der Figur 1 das Beleuchtungslicht
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der Beleuchtungseinrichtung C zur Probe lenkt (vgl. B1, Fig. 1, Spalte 2, Zeilen 39
bis 47, siehe ,total reflection mirror“; Spalte 3, Zeilen 56 bis 59).

Allenfalls dem Merkmal M11.2*, das als Alternative zu Merkmal M11.1* formuliert
ist, ist zu entnehmen, dass das Beleuchtungslicht  mehrerer
Beleuchtungseinrichtungen unter Mitwirkung eines Strahlvereinigers zum
Hauptstrahlteiler gelenkt wird. Wie bereits zu Hilfsantrag 6 ausgefuhrt, geht aber
auch Merkmal M11.2* aus der Druckschrift B1 hervor. Mit dem in der Bl
angefuhrten Teiler- oder dichroitischen Spiegel ist insbesondere ein

Strahlvereiniger als optische Vorrichtung offenbart.

10.3.3 Auch der Einwand der Patentinhaberin, die Strahlformung erfolge bei der B1
im Fall von zwei Beleuchtungseinrichtungen immer auch im Mikroskopgehéuse
selbst, wahrend der Patentanspruch 1 die Strahlformung gerade in der

Beleuchtungseinrichtung fordere, vermag nicht zu Giberzeugen.

Denn jede der Beleuchtungseinrichtungen B, C des Lichtmikroskops der B1 ist mit
einer Kondensorlinse ausgestattet, die die Aufgabe hat, einen moglichst grof3en Teil
des Lichts der Lichtquellen (2a, 3a) in den abbildenden Strahlengang einzubringen.
Laut Bl wird das Beleuchtungslicht jeder Lichtquelle innerhalb der
Beleuchtungseinrichtung  geblindelt und nicht etwa aul3erhalb im
Mikroskopgehéause (vgl. B1, Spalte 3, Zeilen 44 bis 51, siehe ,.... the light from said
lamp 3a passes through said arm portion 3 after being concentrated by the

condenser lens 3b ...").

10.4 Damit ist der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemd&fR Hilfsantrag 7

mangels erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig.

11. Somit hat der Patentanspruch 1 weder in der Fassung gemaéal} dem

Hauptantrag noch in der Fassung gemalf3 einem der Hilfsantrage Bestand.
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Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch jeweils die Gibrigen Patentanspriche, da die
Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang von
Anspruchssatzen begehrt hat, die jeweils einen nicht rechtsbestandigen
Patentanspruch enthalten (BGH, GRUR 2007, 862 -

Informationstibermittlungsverfahren II).

Nachdem keiner der von ihr gestellten Antrage Erfolg hatte, war die Beschwerde
der Patentinhaberin gegen den Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen
Patent- und Markenamtes zurlickzuweisen und das Patent war auf die Beschwerde

der Einsprechenden vollumfanglich zu widerrufen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbheschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der FUhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek Dr. Forkel Akintche Dr. Stadele
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	Im Übrigen gelten die Ausführungen zum Hauptantrag.

