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hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 9. November 2005 durch den Vorsitzenden
Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian, der Richterin Martens sowie die Richter
Dipl.-Phys. Dr. Zehendner und Dipl.-Ing. Héppler

beschlossen:

Das Patent wird aufrechterhalten.

Grinde

Im Einspruch ist fehlende Ausfuhrbarkeit und fehlende Patentfahigkeit geltend ge-

macht worden.

Die Einsprechende beantragt,
das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,
das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilfsweise
mit den Patentansprichen 1 bis 15, eingegangen am 2. Fe-
bruar 2005 (Hilfsantrag 1), weiter hilfsweise mit den Patentanspri-

chen 1 bis 15, Uberreicht in der mindlichen Verhandlung (Hilfsan-

trag 2).



Der Patentanspruch 1 gemal} Hauptantrag lautet:

"Verfahren zum Separieren und Sortieren von biologischen Objek-
ten, die auf einem planaren Trager (2) angeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet, dal’ ein Objektfeld (12) des Tragers (2), auf dem
sich ein selektiertes biologisches Objekt (10) befindet, mit einem
Laserstrahl (6) ausgeschnitten und durch einen Laser-induzierten
Transportprozess auf einen in der Nahe des Tragers (2) und ober-
halb oder unterhalb des Tragers (2) angeordneten Auffanger (5)

ubertragen wird."
Folgende Druckschriften wurden in der mindlichen Verhandlung erértert:

US 4 624 915

Cytometry 12 (1991), S. 497-504

7)  Journal of Microscopy 167 (1992), S. 127-151

) Journal of Microscopy, Vol. 107, 1,

0) Cytrometry 12, pp. 505-510,

3) SPIE Vol. 1394 Progress in High-Temperature Superconducting Tran-
sistors and Other Devices (1990), pages 169-179

(14) Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 101, 1988 Materials Research

Society

Die Einsprechende fuhrte im wesentlichen aus, der Gegenstand des Patentan-
spruches 1 gemaly Hauptantrag beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Ausgehend von den Verfahren zum Separieren und Sortieren von biologischen
Objekten nach den Druckschriften (5), (7) oder (8) erhalte der Fachmann aus
Druckschrift (3) die Anregung, ein Objektfeld des Tragers zusammen mit einem

sich darauf befindenden selektierten Objekt auszuschneiden.



Die Patentinhaberin bekraftigte dagegen, der Gegenstand des Patentanspru-

ches 1 gemafl Hauptantrag sei ausfuhrbar und patentfahig.

1. Der Einspruch ist zulassig. Dies wird auch von der Patentinhaberin nicht in

Frage gestellt.

2. Die geltenden Patentanspruche 1 bis 15 sind unbestritten zulassig.

3. Stand der Technik

Die Druckschrift (3) beschreibt ein Verfahren zum Separieren und Sortieren von
biologischen Zellen. Die Zellen befinden sich auf einem planaren Trager
(Film 312), der wiederum auf einem Objekttrager (slide 311a) angeordnet ist. Ein
Objektfeld des Tragers, auf dem sich eine selektierte Zelle befindet, wird mit ei-
nem Laserstrahl ausgeschnitten (Sp 8 Z 20-39). Abweichend vom Gegenstand
des Patentanspruches 1 gemal} Hauptantrag ist ein laserinduzierter Transportpro-
zess zur Ubertragung des Objektfelds auf einen Auffanger nicht vorgesehen. Viel-

mehr verbleibt das ausgeschnittene Objektfeld auf dem Objekttrager 311a.

Aus Druckschrift (5) ist ein Verfahren zum Separieren und Sortieren von biologi-
schen Objekten bekannt (Abstract), die auf einem planaren Trager (S 498, re Sp:
Absatz "Petri Dishes": Petrischale mit PTFE-Film) angeordnet sind. Bei den Objek-
ten handelt es sich um Chromosomensticke, die mit einem Laserstrahl aus dem
Chromosom ausgeschnitten werden (S 502 li Sp le Abs) und durch einen laserin-
duzierten Transportprozess in Richtung des Laserstrahls (by light pressure) von
der Unterlage gelost werden. Die sich frei in einer Suspension bewegenden Ob-
jekte werden mit einem als optische Pinzette ausgebildeten Auffanger aufgefan-
gen, der in der Nahe und oberhalb des Tragers angeordnet ist (S 502 li Sp le Abs -
re Sp 1. Abs). Im Unterschied zum Gegenstand des Patentanspruches 1 gemaf



Hauptantrag befindet sich das selektierte ausgeschnittene Objekt nicht auf einem
Objektfeld des Tragers.

Die Druckschrift (7) behandelt etwas ausfuhrlicher die Moglichkeiten, kleine Objek-
te mittels Laser zu beschleunigen, geht aber hinsichtlich der Merkmale des Ge-
genstands des Patentanspruches 1 gemal® Hauptantrag nicht Gber die Druck-
schrift (5) hinaus.

Die Druckschrift (8) beschreibt ein Verfahren zum Separieren und Sortieren von
biologischen Objekten (S 19: Summary), die auf einem planaren Trager angeord-
net sind (S 21 vorle Abs: silicon coated glass coverslips). Die selektierten biologi-
schen Objekte werden mit einem Laserstrahl ausgeschnitten und fallen dann auf
einen unterhalb des Tragers angeordneten Auffanger (S 21 Absatz: "Apparatus for
laser micro-preparation"). Ein laserinduzierter Transportprozess zur Ubertragung
der Objekte auf einen Auffanger ist somit nicht vorgesehen. In weiterem Unter-
schied zum Gegenstand des Patentanspruches 1 gemaly Hauptantrag wird kein

Objektfeld des Tragers ausgeschnitten.

Aus Druckschrift (10) ist die Fusion von Zellen mit Hilfe von optischen Pinzetten
bekannt. Wenn der Laserstrahl nicht auf einen sehr kleinen Punkt fokussiert ist,
werden die Zellen in Richtung des Strahls gedrickt (S 505 re Sp Ende des
le Abs). Ein Verfahren zum Separieren und Sortieren von Objekten wird nicht be-

schrieben.

Die Druckschriften (13) und (14) betreffen das sogenannte LIFT-Verfahren (La-
ser Induced Forward Transfer), mit dem dinne Filme von einem Trager ((13)
Fig 1: transparent support; (14) Fig 1: precoated transparent support) auf einen
Auffanger ((13): substrate; (14): target substrate) Ubertragen werden kdnnen. Da-
bei wird der zu Ubertragende Film durch einen starken Laserimpuls vom Trager
abgeldst, um sich danach auf dem Auffanger niederzuschlagen. Biologische Ob-

jekte werden nicht selektiert und sortiert. Aulerdem wird kein Objektfeld des Tra-



gers ausgeschnitten und durch einen laserinduzierten Transportprozess Ubertra-

gen.

Die Druckschriften (1), (2), (4), (6), (9), (11), (12) und (15) bis (20) haben in der
mundlichen Verhandlung keine Rolle gespielt und bringen hinsichtlich der Beurtei-
lung der Patentfahigkeit keine neuen Gesichtspunkte. Gleiches gilt fur die in der

Recherche nach § 43 PatG vom Patentamt ermittelten weiteren Druckschriften.

4. Ausfuhrbarkeit

Entgegen der Ansicht der Einsprechenden offenbart das Patent die Erfindung so

deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfliihren kann.

Als Fachmann ist ein Physiker anzusehen, der Uber mehrjahrige Erfahrung in der
Entwicklung von Verfahren zum Separieren und Handhaben von kleinen biologi-
schen Objekten z. B. fur Analysezwecke verfugt und dabei auch vertiefte Kennt-

nisse der Laserphysik erworben hat.

In Spalte 5, Zeile 37 bis 44, der Patentschrift ist angegeben, dass das abgetrennte
Folienstuck in Richtung des Laserstrahls beschleunigt wird, unmittelbar nachdem
die Schnittlinie zu einem geschlossenen Kreis vervollstandigt ist. Es gehort zum
Fachwissen des Fachmanns, dass die Schnittkanten auf Grund von Adhasions-
kraften zunachst noch aneinander haften, so dass die Folie nicht nach unten fallen
kann, bevor die Beschleunigung durch den Lichtdruck des Lasers einsetzt. Auch
die Wahl der fir den Transportprozess geeigneten Laserparameter liegt im Be-
reich des fachmannischen Kénnens und wird Uberdies im Ausflihrungsbeispiel der
Streitpatentschrift erlautert. Der Fachmann ist daher in der Lage, den laserindu-

zierten Transportprozess auszufuhren.



5. Neuheit

Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruches 1 ge-
mal Hauptantrag ist neu, denn keine der Druckschriften zeigt alle seine Merkma-

le, wie sich aus den vorstehenden Ausfihrungen zum Stand der Technik ergibt.

6. Erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemal Hauptantrag beruht auf einer er-

finderischen Tatigkeit.

Bei dem Verfahren zum Separieren und Sortieren von biologischen Objekten nach
der nachstkommenden Druckschrift (5) werden die selektierten Objekte durch ei-
nen Laserstrahl ausgeschnitten. Danach I6sen sich die ausgeschnittenen Objekte
auf Grund des von dem Laserstrahl erzeugten Lichtdrucks vom Trager. Ausdrick-
lich wird in Druckschrift (5) darauf hingewiesen, dass der durch einen PTFE-Film
gebildete Trager durch den Laserstrahl nicht beschadigt wird (S 498, re Sp: Ab-
satz "Petri Dishes"). Der Fachmann hat keine Veranlassung, den Laserstrahl so zu
modifizieren, dass zusammen mit dem selektierten Objekt auch Teile des Tragers
ausgeschnitten und Ubertragen werden. Denn der PTFE-Film dient allein dazu, die
Adhasionskrafte zwischen den biologischen Objekten und der Unterlage zu redu-
zieren. Zudem wiurden dadurch zusatzliche Kosten entstehen, weil die Petri-Scha-
le auf Grund des beschadigten PTFE-Films fur weitere Verfahrensdurchgange un-

brauchbar wiirde.

Auch die Druckschrift (3) kann dem Fachmann keinen Hinweis darauf geben, ein
Objektfeld des Tragers zu Ubertragen. Zwar werden dort die Teile des Tragers, auf
denen sich ein selektiertes Objekt befindet, ausgeschnitten. Eine Ubertragung auf
einen Auffanger erfolgt jedoch nicht. Stattdessen dient das Ausschneiden von Ob-

jektfeldern des Tragers allein dazu, die Entfernung nicht selektierter Objekte durch



Abziehen der nicht ausgeschnittenen Teile des Tragers zu ermaoglichen
(Fig 6a-6c¢).

Die Druckschriften (10), (13) und (14) liegen noch weiter ab. Die die laserinduzier-
te Fusion von Zellen mittels optischer Pinzetten betreffende Druckschrift (10) be-
schreibt nicht das Ausschneiden biologischer Objekte. Bei dem LIFT-Verfahren
nach den Druckschriften (13) und (14) werden dinne Filme dadurch Ubertragen,
dass sie zunachst bei durch einen Laserstrahl erzeugten relativ hohen Temperatu-
ren verdampft werden. Fiir die Ubertragung biologischer Objekte ist dieses Verfah-

ren ersichtlich nicht geeignet.
7. Die auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen Patentanspriche 2 bis 15 haben
Bestand. Sie betreffen Uber das Selbstverstandliche hinausgehende Ausgestaltun-

gen des Gegenstandes des Patentanspruches 1.

8. Die Beschreibung genugt den an sie nach § 34 PatG zu stellenden Anforderun-

gen.

Dr. Bastian Martens Dr. Zehendner Hoppler

Be



	Gründe
	I
	II

