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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 021 317

BPatG 154
05.11



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 18. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein
und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die — zulassige — Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen den Be-
schluss der Patentabteilung 52 vom 4. Mai 2010 (zugestellt am 28. Juni 2010), mit
dem das Patent 10 2006 021 317 widerrufen worden ist.

Der Bevollmachtigte der Patentinhaberin und Beschwerdefiihrerin beantragt,
den Beschluss der Patentabteilung 1.52 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 4. Mai 2010 aufzuheben und das Patent
10 2006 021 317 auf der Grundlage folgender Unterlagen auf-
rechtzuerhalten:

Patentanspriche:

Patentansprtiche 1 bis 11, tberreicht in der mindlichen Verhand-
lung am 18. Februar 2013



Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1, 4 bis 5, 7 bis 18 gemafd Patentschrift
Beschreibungsseiten2, 3 und 6 gemaR Schriftsatz vom
14. Januar 2011, bei Gericht eingegangen am 17. Januar 2011

Zeichnungen:

Figuren 1 bis 15 gema&R Schriftsatz vom 14. Januar 2011, bei Ge-
richt eingegangen am 17. Januar 2011

Hilfsantrag 1 (Hi 1):

Patentanspriiche 1 bis 11, tUberreicht in der mindlichen Verhand-
lung am 18. Februar 2013

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Hilfsantrag 2:

das Patent mit dem Anspruch 11 gemalR Hilfsantrag 1 aufrecht zu

erhalten.

Hilfsantrag 3:

das Patent mit Anspriichen 1 bis 10 gemaf Hilfsantrag 1 aufrecht

zu erhalten.

Beschreibung und Zeichnungen zu Hilfsantragen 2 und 3 wie

Hauptantrag.



Der Bevollmachtigte der Einsprechenden beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die unabh&ngigen Anspriiche gemafl Hauptantrag lauten wie folgt:

1.

Verfahren zum réaumlich hochauflésenden Abbilden einer inte-
ressierenden Struktur einer Probe, mit den Schritten:
Auswahlen einer Substanz aus einer Gruppe von Substanzen,
die mit einem optischen Umschaltsignal wiederholt aus einem
ersten Zustand mit ersten optischen Eigenschaften, in dem sie
nicht fluoreszent sind, in einen zweiten Zustand mit zweiten
optischen Eigenschaften, in dem sie mit einem optischen An-
regungssignal zur spontanen Emission von Fluoreszenzlicht
anregbar sind, Uberfihrbar sind und die aus dem zweiten Zu-
stand in den ersten Zustand zuriickkehren kénnen;

Markieren der interessierenden Struktur der Probe mit der
Substanz;

Uberfiihren wechselnder Anteile der Substanz mit dem Um-
schaltsignal in den zweiten Zustand;

Anregen der Substanz in dem zweiten Zustand durch das opti-
sche Anregungssignal zur spontanen Emission von Fluores-
zenzlicht

Abbilden der Probe auf ein Sensorarray, wobei eine rdumliche
Auflésungsgrenze der Abbildung groRRer (also schlechter) ist
als ein mittlerer Abstand zwischen nachst benachbarten Mole-
kilen der Substanz in der Probe; und

raumlich aufgelostes Registrieren des spontan emittierten
Fluoreszenzlichts als optischen Messsignal, das von dem je-
weiligen Anteil der Substanz in dem zweiten Zustand ausgeht,

mit dem Sensorarray;



dadurch gekennzeichnet, dass beim Uberfiihren des Anteils der
Substanz in den zweiten Zustand eine Intensitat des Umschaltsig-
nals (7), das keine raumliche Strukturierung im Bereich der Probe
aufweist, so eingestellt wird, dass mindestens 10 % der jeweils in
den zweiten Zustand uberfuhrten Molekile (12) der Substanz ei-
nen Abstand zu den ihnen nachst benachbarten Molekilen (12) in
dem zweiten Zustand aufweisen, der gro3er als die raumliche Auf-
l6sungsgrenze der Abbildung der Probe (2) auf das Sensorar-
ray (6) ist;

dass vor dem Uberfiihren eines anderen Anteils der Substanz ein
Zeitraum abgewartet wird, binnen dessen die Molekile (12) der
Substanz aus dem zweiten Zustand in den ersten Zustand zurtick-
gekehrt sind, oder die Substanz aus einer Untergruppe von Sub-
stanzen ausgewahlt wird, die mit einem optischen Ruckschaltsig-
nal (17) aus dem zweiten Zustand zuriick in den ersten Zustand
uberfuhrbar sind, und vor dem Uberfiihren eines anderen Anteils
der Substanz mit dem Umschaltsignal (7) in den zweiten Zustand
der zuvor in den zweiten Zustand Uberfuhrte Anteil der Substanz
mit dem Ruckschaltsignal (17) in den ersten Zustand zurlck tber-
fuhrt wird; und dass das von Molekilen (12) in dem zweiten Zu-
stand, die einen kleineren Abstand voneinander aufweisen, ausge-
hende Messsignal (5) von dem Messsignal (5) getrennt wird, das
von den Molekllen (12) in ausreichendem Abstand zueinander
ausgeht, indem gepruft wird, ob eine Gesamtintensitat des Mess-
signals (5), eine Form und/oder eine Flache der Intensitatsvertei-
lung des Messsignals (5) Uber dem Sensorarray (6) einem einzel-
nen oder mehreren Molekllen (12) entspricht, und dass nur flr
den Fall, dass eine Entsprechung zu einem einzelnen Molekil (12)
vorliegt, eine Bestimmung der Ortslage dieses Molekils (12) aus

der Intensitatsverteilung (14) erfolgt.”



,11.

Verfahren zum raumlich hochauflésenden Abbilden einer in-
teressierenden Struktur einer Probe, mit den Schritten:
Auswahlen einer Substanz aus einer Gruppe von Substan-
zen, die mit einem optischen Umschaltsignal wiederholt aus
einem ersten Zustand mit ersten optischen Eigenschaften, in
dem sie mit einem optischen Anregungssignal zur spontanen
Emission von Fluoreszenzlicht anregbar sind, in einen zwei-
ten Zustand mit zweiten optischen Eigenschaften, in dem sie
nicht fluoreszent sind, Uberfihrbar sind und die aus dem
zweiten Zustand in den ersten Zustand thermisch zurtickkeh-
ren kdnnen;

Markieren der interessierenden Struktur der Probe mit der
Substanz;

Uberfiihren wechselnder Anteile der Substanz mit dem Um-
schaltsignal in den zweiten Zustand;

Anregen der Substanz in dem ersten Zustand durch das opti-
sche Anregungssignal zur spontanen Emission von Fluores-
zenzlicht;

Abbilden der Probe auf ein Sensorarray, wobei eine raumli-
che Auflésungsgrenze der Abbildung groéRer (also schlech-
ter) ist als ein mittlerer Abstand zwischen nachst benachbar-
ten Molekilen der Substanz in der Probe; und

Registrieren des spontan emittierten Fluoreszenzlichts als
optisches Messsignal, das von dem jeweils in dem ersten
Zustand verbliebenen Anteil der Substanz ausgeht, mit dem

Sensorarray;

dadurch gekennzeichnet, dass beim Uberfiihren des Anteils der

Substanz in den zweiten Zustand eine Intensitat des Umschaltsig-

nals (7), das keine raumliche Strukturierung im Bereich der Probe

aufweist, so eingestellt wird, dass mindestens 10 % der jeweils in

dem ersten Zustand verbleibenden Molekiile (12) der Substanz ei-



nen Abstand zu den ihnen nachst benachbarten Molekilen (12) in
dem ersten Zustand aufweisen, der grof3er als die rdumliche Auf-
I6sungsgrenze der Abbildung der Probe (2) auf das Sensorar-
ray (6) ist; und

dass das von Molekilen (12) in dem ersten Zustand, die einen
kleineren Abstand voneinander aufweisen, ausgehende Messsig-
nal (5) von dem Messsignal (5) getrennt wird, das von den Mole-
kulen (12) in ausreichendem Abstand zueinander ausgeht, indem
geprift wird, ob eine Gesamtintensitat des Messsignals, eine
Form und/oder eine Flache der Intensitatsverteilung des Messsig-
nals (5) Uber dem Sensorarray einem einzelnen oder mehreren
Molekilen entspricht, und dass nur fir den Fall, dass eine Ent-
sprechung zu einem einzelnen Molekul vorliegt, eine Bestimmung
der Ortslage dieses Molekiils aus der Intensitatsverteilung (14) er-
folgt.”

Die unabhangigen Anspriiche gemafd Hilfsantrag 1 (Hil) — die sich identisch in

Hilfsantrag 2 bzw. Hilfsantrag 3 wiederfinden - lauten wie folgt:

,1. Verfahren zum rdumlich hochauflésenden Abbilden einer inte-
ressierenden Struktur einer Probe, mit den Schritten:

- Auswahlen einer Substanz aus einer Gruppe von Substanzen,
die mit einem optischen Umschaltsignal wiederholt aus einem
ersten Zustand mit ersten optischen Eigenschaften, in dem sie
nicht fluoreszent sind, in einen zweiten Zustand mit zweiten
optischen Eigenschaften, in dem sie mit einem optischen An-
regungssignal zur spontanen Emission von Fluoreszenzlicht
anregbar sind, Gberfuhrbar sind und die aus dem zweiten Zu-
stand in den ersten Zustand zuriickkehren kénnen;

- Markieren der interessierenden Struktur der Probe mit der

Substanz;



- Uberfuhren wechselnder Anteile der Substanz mit dem Um-
schaltsignal in den zweiten Zustand;

- Anregen der Substanz in dem zweiten Zustand durch das opti-
sche Anregungssignal zur spontanen Emission von Fluores-
zenzlicht

- Abbilden der Probe auf ein Sensorarray, wobei eine raumliche
Auflésungsgrenze der Abbildung groRRer (also schlechter) ist
als ein mittlerer Abstand zwischen nachst benachbarten Mole-
killen der Substanz in der Probe; und

- raumlich aufgeléstes Registrieren des spontan emittierten
Fluoreszenzlichts als optischen Messsignals, das von dem je-
weiligen Anteil der Substanz in dem zweiten Zustand ausgeht,
mit dem Sensorarray;

dadurch gekennzeichnet, dass beim Uberfiihren des Anteils der
Substanz in den zweiten Zustand eine Intensitat des Umschaltsig-
nals (7), das keine rdumliche Strukturierung der Intensitatsvertei-
lung im Bereich der Probe aufweist, so eingestellt wird, dass min-
destens 10 % der jeweils in den zweiten Zustand tberfuhrten Mo-
lekile (12) der Substanz einen Abstand zu den ihnen nachst be-
nachbarten Molekilen (12) in dem zweiten Zustand aufweisen, der
grof3er als die rdumliche Auflésungsgrenze der Abbildung der Pro-
be (2) auf das Sensorarray (6) ist;

dass die Substanz aus einer Untergruppe von Substanzen ausge-

wahlt wird, die mit einem optischen Rtckschaltsignal (17) aus dem

zweiten Zustand zuriick in den ersten Zustand uberfihrbar sind,
und vor dem Uberfiihren eines anderen Anteils der Substanz mit
dem Umschaltsignal (7) in den zweiten Zustand der zuvor in den
zweiten Zustand Uberfuhrte Anteil der Substanz mit dem Ruck-
schaltsignal (17) in den ersten Zustand zurtick Gberfahrt wird; und
dass das von Molekilen (12) in dem zweiten Zustand, die einen

kleineren Abstand voneinander aufweisen, ausgehende Messsig-



nal (5) von dem Messsignal (5) getrennt wird, das von den Mole-

kulen (12) in ausreichendem Abstand zueinander ausgeht, indem

geprift wird, ob eine Form und/oder eine Flache der Intensitats-

verteilung des Messsignals (5) Uber dem Sensorarray (6) einem

einzelnen oder mehreren Molekilen (12) entspricht, und dass nur

fur den Fall, dass eine Entsprechung zu einem einzelnen Mole-

kal (12) vorliegt, eine Bestimmung der Ortslage dieses Mole-

kuls (12) aus der Intensitatsverteilung (14) erfolgt.”

,11.

Verfahren zum raumlich hochauflésenden Abbilden einer in-
teressierenden Struktur einer Probe, mit den Schritten:
Auswahlen einer Substanz aus einer Gruppe von Substan-
zen, die mit einem optischen Umschaltsignal wiederholt aus
einem ersten Zustand mit ersten optischen Eigenschaften, in
dem sie mit einem optischen Anregungssignal zur spontanen
Emission von Fluoreszenzlicht anregbar sind, in einen zwei-
ten Zustand mit zweiten optischen Eigenschaften, in dem sie
nicht fluoreszent sind, Uberfihrbar sind und die aus dem
zweiten Zustand in den ersten Zustand spontan zurtickkeh-
ren kdnnen;

Markieren der interessierenden Struktur der Probe mit der
Substanz;

Uberfuihren wechselnder Anteile der Substanz mit dem Um-
schaltsignal in den zweiten Zustand,;

Anregen der Substanz in dem ersten Zustand durch das opti-
sche Anregungssignal zur spontanen Emission von Fluores-
zenzlicht;

Abbilden der Probe auf ein Sensorarray, wobei eine raumli-
che Auflésungsgrenze der Abbildung gréf3er (also schlech-
ter) ist als ein mittlerer Abstand zwischen nachst benachbar-

ten Molekilen der Substanz in der Probe; und
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- Registrieren des spontan emittierten Fluoreszenzlichts als
optisches Messsignal, das von dem jeweils in dem ersten
Zustand verbliebenen Anteil der Substanz ausgeht, mit dem
Sensorarray;

dadurch gekennzeichnet, dass beim Uberfiihren des Anteils der
Substanz in den zweiten Zustand eine Intensitat des Umschaltsig-
nals (7), das keine rdumliche Strukturierung der Intensitatsvertei-
lung im Bereich der Probe aufweist, so eingestellt wird, dass min-
destens 10 % der jeweils in den zweiten Zustand tberfuihrten Mo-
lekule (12) der Substanz einen Abstand zu den ihnen nachst be-
nachbarten Molektlen (12) in dem ersten Zustand aufweisen, der
groRer als die raumliche Auflésungsgrenze der Abbildung der Pro-
be (2) auf das Sensorarray (6) ist; und

dass das von Molekilen (12) in dem ersten Zustand, die einen

kleineren Abstand voneinander aufweisen, ausgehende Messsig-

nal (5) von dem Messsignal (5) getrennt wird, das von den Mole-
kilen (12) in ausreichendem Abstand zueinander ausgeht, indem
geprift wird, ob eine Form und/oder eine Flache der Intensitats-
verteilung des Messsignals Uber dem Sensorarray einem einzel-
nen oder mehreren Molekilen entspricht, und dass nur fir den

Fall, dass eine Entsprechung zu einem einzelnen Molekul vorliegt,

eine Bestimmung der Ortslage dieses Molekils (12) aus der Inten-

sitatsverteilung (14) erfolgt.”

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.
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Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulassig; sie fuhrt jedoch nicht zum Erfolg.
Nachdem das Patent im vorliegenden Beschwerdeverfahren bzgl. aller Antrage in
veranderter Fassung verteidigt wird, ist die Zulassigkeit dieser Fassungen ohne
Beschrankung auf die gesetzlichen oder weitere geltend gemachte Widerrufsgrin-
de zu prufen (BGH, Beschluss vom 3. Februar 1998 - X ZB 6/97, GRUR 1998, 901
— Polymermasse). Eine Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hauptan-
trags bzw. der Hilfsantrage 1 bis 3 ist nicht mdglich, da durch die Fassungen der
Patentanspriiche 1 und 11 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag 1, sowie des Patentan-
spruchs 11 nach Hilfsantrag 2 und des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 der
Schutzbereich des Patents unzuléssig erweitert worden ist (BGH, Beschluss vom
23. Januar 1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432 - Spleillkammer; § 22, Abs. 1, letz-
ter Teilsatz PatG).

1. Die Erfindung bezieht sich gemafd Patentschrift (z. B. Absatz [0001]) auf ein
Verfahren zum raumlich hochauflosenden Abbilden einer Struktur einer Probe, wie
es heute unter anderem als ,fluorescence photoactivation localization microscopy
(FPALM)* bekannt ist. Ein vergleichbares Verfahren aus dem Stand der Technik
werde in der WO 2004/090617 A2 angegeben. In dieser auf die Patentinhaberin
zuriickgehenden Druckschrift wird beschrieben, wie es im Kontext der dort thema-
tisierten Fluoreszenzmikroskopie gelingt, beim r&dumlichen Abbilden einer interes-
sierenden Struktur einer Probe, die optische Auflésungsgrenze (d. h. im Wesentli-
chen die beugungsbedingte Abbe'sche Grenze) zu unterschreiten (Absatz [0002]).
Unter Heranziehung der Offenbarung der WO 2004/090617 A2 ergibt sich sinnge-
malfi, dass hierfiir eine zu untersuchende Substanz zun&chst mit Markermolekilen
versehen werden musse, wobei diese mindestens nach entsprechender Anregung
zwei unterscheidbare Zustdnde einnehmen kdnnten, wovon einer fluoreszenzféahig
sei, der andere hingegen nicht. Diese Anregung der Markermolekile erfolge mit-
tels Lichtquellen, die rdumlich strukturiertes Anregungslicht auszusenden vermo-

gen, was zu einer selektiven Anregung ausgesuchter raumlicher Bereiche der
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Struktur genutzt werden konne. Damit lasse sich eine auf bestimmte Raume be-
schrankte Wahrscheinlichkeit der Aussendung von Photonen erzielen, die auf die
Fluoreszenz der Markermolekile zurickzufihren sei, mittels eines Sensorar-
rays (CCD, CMOS) aufgezeichnet und im Anschluss weiter ausgewertet werden
konne (Absatz [0003]). Jedoch gelinge dies nur, sofern die einzelnen fluoreszie-
renden Markermolekile zu den ihnen jeweils nachst benachbarten Molekilen ei-
nen Abstand aufwiesen, der groRer als die raumliche Auflosungsgrenze der Abbil-
dung der Probe auf das Sensorarray sei, weil andernfalls die von dem Sensorar-
ray empfangenen optischen Messsignale von den einzelnen fluoreszierenden Mo-
lektlen miteinander verschmelzen wirden. Geschehe dies, konnten die Positionen
der genannten Molekile nicht mehr ohne Weiteres bestimmt werden, was bei der
Dichte der Molekuile der Substanz in einer Probe jedoch haufig vorkomme (Abséat-
ze [0004] und [0005]). Um letztlich eine Probe vollstandig abzubilen ergibt sich
abermals unter Heranziehung der Offenbarung der WO 2004/090617 A2 (vgl. Sei-
te 7, Absatz 4 bis Seite 8, Absatz 2) sinngemal3, dass hierflr so lange eine zykli-
sche Abfolge der o. g. Schritte fur jeweils einen unterschiedlichen Raumbereich
der Probe durchgefiihrt werde, bis Messsignale aus allen Bereichen der Probe
aufgezeichnet worden seien, also letztlich ein ,Abrastern der Probe“ stattfinde.
Aus diesem Kontext ergabe sich daher das Bediirfnis, die Beugungsgrenze beim
Abbilden der interessierenden Struktur der Probe zu unterschreiten, ohne hierfur
das Umschaltsignal relativ aufwandig mit einer rdumlich fein strukturierten Intensi-

tatsverteilung auf die Probe auszubilden (Absatz [0006]).

2. Der Senat erachtet als zustdndigen Fachmann fur die Beurteilung des Gegen-
standes der jeweils beantragten Patentanspriiche einen Diplom-Physiker mit Uni-
versitatsabschluss, der mehrjahrige Erfahrung in der Entwicklung und praktischen
Anwendung hochauflésender optischer Mikroskopietechnik, insbesondere im Rah-

men der Fluoreszenzmikroskopie, besitzt.
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3. Zum Hauptantrag
Die Patentanspriche 1 und 11 gemall Hauptantrag unterscheiden sich von den
erteilten Patentansprichen 1 und 13 durch Aufnahme zusatzlicher Verfahrens-

maflnahmen.

Der Patentanspruch 1 lasst sich wie folgt gliedern (Anderungen im Vergleich zum

erteilten Patentanspruch 1 fett bzw. durchgestrichen):

M1  Verfahren zum raumlich hochauflésenden Abbilden einer
interessierenden Struktur einer Probe, mit den Schritten:

M2  Auswahlen einer Substanz aus einer Gruppe von Substan-
zen, die mit einem optischen Umschaltsignal wiederholt
aus einem ersten Zustand mit ersten optischen Eigenschaf-
ten, in dem sie nicht fluoreszent sind, in einen zweiten
Zustand mit zweiten optischen Eigenschaften, in dem sie
mit einem optischen Anregungssignal zur spontanen
Emission von Fluoreszenzlicht anregbar sind, tberfuhr-
bar sind und die aus dem zweiten Zustand in den ersten
Zustand zuriickkehren kénnen;

M3  Markieren der interessierenden Struktur der Probe mit der
Substanz;

M4  Uberfiihren wechselnder Anteile der Substanz mit dem Um-
schaltsignal in den zweiten Zustand;

M4a Anregen der Substanz in dem zweiten Zustand durch
das optische Anregungssignal zur spontanen Emission
von Fluoreszenzlicht

M5  Abbilden der Probe auf ein Sensorarray, wobei eine raumili-
che Auflésungsgrenze der Abbildung groéf3er (also schlech-
ter) ist als ein mittlerer Abstand zwischen nachst benach-

barten Molekulen der Substanz in der Probe; und



M6

M7a

M7c

M8

M9a

M9b

M9c
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raumlich aufgeldstes Registrieren des spontan emittierten
Fluoreszenzlichts als eires—eptischen—Messignals opti-
sches Messsignal, das von dem jeweiligen Anteil der Sub-
stanz in dem zweiten Zustand ausgeht, mit dem Sensorar-
ray;

dadurch gekennzeichnet, dass beim Uberfiihren des An-
teils der Substanz in den zweiten Zustand eine Intensitat
des Umschaltsignals (7), das keine raumliche Strukturie-
rung im Bereich der Probe aufweist,

so eingestellt wird, dass mindestens 10 % der jeweils in den
zweiten Zustand Uberfuhrten Molekule (12) der Substanz ei-
nen Abstand zu den ihnen néchst benachbarten Moleki-
len (12) in dem zweiten Zustand aufweisen, der grofer als
die raumliche Auflosungsgrenze der Abbildung der Pro-
be (2) auf das Sensorarray (6) ist;

dass vor dem Uberfiihren eines anderen Anteils der
Substanz ein Zeitraum abgewartet wird,

binnen dessen die Molektile (12) der Substanz aus dem
zweiten Zustand in den ersten Zustand zurickgekehrt
sind,

oder die Substanz aus einer Untergruppe von Substan-
zen ausgewahlt wird, die mit einem optischen Ruck-
schaltsignal (17) aus dem zweiten Zustand zurlck in
den ersten Zustand uberfihrbar sind,

und vor dem Uberfilhren eines anderen Anteils der
Substanz mit dem Umschaltsignal (7) in den zweiten
Zustand der zuvor in den zweiten Zustand uberfuhrte
Anteil der Substanz mit dem Rickschaltsignal (17) in

den ersten Zustand zurick Uberfihrt wird;



M10

M10a

Der Patentanspruch 11 weist mit den Merkmalen M1, M3, M4; M5, M7a und M7c
eine Vielzahl von Merkmalen auf, die sich identisch im Patentanspruch 1 wieder-
finden, wogegen die Merkmale M8 und M9a bis M9c in Patentanspruch 11 nicht
verwirklicht sind. Im Folgenden werden daher nur die abweichenden Merkmale in
der Gliederung des Patentanspruchs 11 wortlich aufgelistet (Anderungen im Ver-

gleich zum entsprechenden erteilten Patentanspruch 13 fett bzw. durchgestri-

chen):

M1
M2i
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und dass das von Molekilen (12) in dem zweiten Zu-
stand, die einen kleineren Abstand voneinander aufwei-
sen, ausgehende Messsignal (5) von dem Messsig-
nal (5) getrennt wird, das von den Molekilen (12) in
ausreichendem Abstand zueinander ausgeht,

indem gepruft wird, ob eine Gesamtintensitat des Mess-
signals (5), eine Form und/oder eine Flache der Intensi-
tatsverteilung des Messsignals (5) Uber dem Sensorar-
ray (6) einem einzelnen oder mehreren Molekilen (12)
entspricht, und dass nur fur den Fall, dass eine Ent-
sprechung zu einem einzelnen Molekul (12) vorliegt, ei-
ne Bestimmung der Ortslage dieses Molekils (12) aus

der Intensitatsverteilung (14) erfolgt.

Auswahlen einer Substanz aus einer Gruppe von Substan-
zen, die mit einem optischen Umschaltsignal wiederholt
aus einem ersten Zustand mit ersten optischen Eigenschaf-
ten, in dem sie mit einem optischen Anregungssignal
zur spontanen Emission von Fluoreszenzlicht anregbar
sind, in einen zweiten Zustand mit zweiten optischen Ei-

genschaften, in dem sie nicht fluoreszent sind, tGberfihr-
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bar sind und die aus dem zweiten Zustand in den ersten
Zustand thermisch zuriuckkehren kénnen;

M3+M4

M4ai Anregen der Substanz in dem ersten Zustand durch
das optische Anregungssignal zur spontanen Emission
von Fluoreszenzlicht;

M5

M6i  Registrieren des spontan emittierten Fluoreszenzlichts
als eines—optischen—Messighals optisches Messsignal,
das von dem jeweils in dem ersten Zustand verbliebenen
Anteil der Substanz ausgeht, mit dem Sensorarray;

M7a+c

M10i und dass das von Molekulen (12) in dem ersten Zu-
stand, die einen kleineren Abstand voneinander aufwei-
sen, ausgehende Messsignal (5) von dem Messsig-
nal (5) getrennt wird, das von den Molekilen (12) in
ausreichendem Abstand zueinander ausgeht,

M10a .

Der Gegenstand der Patentanspriche 1 und 11 nach Hauptantrag geht tGber den
Schutzbereich des Patents in der am 11. Oktober 2007 erteilten Fassung hinaus
(8 22 Abs. 1, letzter Teilsatz PatG).

Das erteilte Verfahren gemald Patentanspruch 1 lehrt den Fachmann im Oberbe-
griff die konkrete zeitliche Abfolge von Verfahrensschritten, namlich dass nach
dem Auswéhlen (M2) einer Substanz und dem Markieren (M3) einer zu untersu-
chenden Struktur einer Probe mit dieser Substanz, das Uberfiihren (M4) wech-
selnder Anteile der Substanz mit dem Umschaltsignal in den zweiten Zustand er-
folgt, bevor das Abbilden (M5) der Probe auf ein Sensorarray stattfindet. Der
Fachmann versteht zur Uberzeugung des Senats den erteilten Patentanspruch 1

folglich in der Art, dass das Umschaltsignal das Markermolekdil in den zweiten Zu-
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stand ,umzuschalten® und gleichzeitig aber auch dergestalt anzuregen vermag, so

dass es ohne weitere MalRnahmen oder zusatzliche auf das Markermolekil einwir-

kende Signale unmittelbar ein (ggfls. optisches) Signal aussenden kann, das dann

vom Sensorarray detektiert wird.

Der neue Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag unterscheidet sich von der erteil-
ten Fassung in seinem Verfahrensablauf dadurch, dass dem Merkmal M5 zusatz-
lich die neue Mallnahme M4a vorangestellt wird. Diese eingefligte Verfahrens-
mafl3nahme M4a andert den erteilten Verfahrensablauf jetzt ausdrticklich dahinge-

hend ab, dass nach dem Umschaltsignal ein zusatzliches ,,Anregungssignal“ vor-

zusehen ist, das von aul3en auf das Markermolekil einwirken soll. Aus physikali-
scher Sicht bedeutet diese zusatzliche Verfahrensmalinahme, dass das Marker-

molekul erst und ausschlieBlich als Folge dieser zusatzlichen MalRnahme zum

Aussenden eines Fluoreszenz-Photons angeregt wird. Wenn das Umschaltsignal
das Markermolekll in den so genannten zweiten Zustand versetzt (,umgeschal-
tet), erfolgt die spontane Emission von Fluoreszenzlicht erst, nachdem auf das
Markermolekil in diesem zweiten Zustand als weiteres Signal das ,optische Anre-

gungssignal“ gemall dem eingeflgten Verfahrensschritt M4a einwirkt.

Wie die Patentinhaberin und Beschwerdefuhrerin in der Verhandlung zutreffend
ausfuhrt, wird zwar in der Beschreibung des Patents (insbesondere Absatz [0040]
i. V. m. Figur 1 und den Absétzen [0012] bis [0014]) ausgefluihrt, dass ,Die interes-
sierende Struktur innerhalb der Probe 2, ... mit einer Substanz markiert [ist], deren
Molekule zwei Zustande aufweisen, und zwar einen ersten, in dem sie nicht fluo-
reszent sind, und einen zweiten, in dem sie durch ein optisches Anregungssignal 3
von einer Anregungssignalquelle 4 zur spontanen Emission von Fluoreszenzlicht
angeregt werden, das als Messsignal 5 von einem Sensorarray 6 registriert wird.
Zwischen dem ersten und dem zweiten Zustand sind die Moleklle der Substanz
mit einem optischen Umschaltsignal 7 von einer Umschaltsignalquelle 8 umschalt-
bar.“ Dies wurde jedoch so nicht im Rahmen des erteilten Patentanspruchs 1 des

Streitpatents beansprucht.
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Die Beschreibung und die Figuren des Patents sind zwar fur die Auslegung der
Patentanspruche heranzuziehen, eine derart beschrankende Auslegung des Pa-
tentanspruchs 1 unter Zuhilfenahme der Beschreibung wére aber nur dann gebo-
ten, wenn sich aufgrund der Wortwahl der technische Sinngehalt der Anspruchs-
fassung dem Fachmann nicht erschliel3en wiirde bzw. der damit unter Schutz zu
stellende Gegenstand nicht eindeutig ermittelbar ware. Ein solcher Fall liegt hier
aber zur Uberzeugung des Senats nicht vor. Vielmehr sind die einzelnen Verfah-
rensmalRnahmen mit Begriffen belegt, mit denen der Fachmann einen eindeutigen
Wirkungsablauf verknipft, so dass im vorliegenden Fall der Anspruchswortlaut
das unter Schutz zu stellende Verfahren zum raumlich hochauflésenden Abbilden
einer interessierenden Struktur einer Probe in eindeutiger und klarer Weise wie-
dergibt. Damit ist es nach hdchstrichterlicher Rechtsprechung unzulassig, den, wie
die Patentinhaberin und Beschwerdefihrerin meint, allgemein gehaltenen erteilten
Patentanspruch 1 einschrankend auszulegen und den Sinngehalt des Patentan-
spruchs auf die in der Beschreibung enthaltenen Ausfiihrungsformen einzuschran-
ken (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 — X ZR 131/02, GRUR 2007,
309 - Schussfadentransport). Der Schutzbereich des gednderten Patents wird
folglich durch den Inhalt der geanderten Patentanspriiche in seiner Allgemeinheit

bestimmt.

Der im neuen Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahrensschritt M4a andert mithin
den Verfahrensablauf in einer Weise, der vom Schutzbereich des erteilten Patents
nicht mehr umfasst ist. Vielmehr ist mit dem Merkmal M4a die erteilte Erfindung in
einem wesentlichen Aspekt abgewandelt worden, so dass die beantragte An-
spruchsfassung zur Uberzeugung des Senats nicht mehr unter den Schutzbereich
der erteilten Anspruchsfassung féllt (BGH, Urteil vom 21. Juni 2011 — X ZR 43/09,
GRUR 2011, 1003-1007 - Integrationselement). Dies ist jedoch nicht zulassig,

weshalb der Patentanspruch 1 gemal3 Hauptantrag nicht patentfahig ist.
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Darauf, ob — wie von der Patentinhaberin in der mtindlichen Verhandlung vorgetra-
gen - sich die beanspruchte Lehre nach Anspruch 1 gemald Hauptantrag aus der

Beschreibung ergibt, kommt es unter diesen Umstanden nicht an.

Gleiches gilt fir das gednderte Verfahren des Patentanspruchs 11 gemaf Haupt-
antrag, das laut Patentschrift die ,Inversion des im Patentanspruch 1 definierten
Verfahrens* darstellt (Patentschrift, Absatz [0019]).

Analog zum Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag ist im gednderten Patentan-
spruch 11 des Hauptantrags in den Verfahrensablauf gemaf den Verfahrensmalf3-
nahmen M2i, M3, M4, M5, die mit dem erteilten Verlauf Gbereinstimmen, die neue
Malinahme M4ai vor der MalBhahme M5 eingefligt, namlich dass unmittelbar nach
der Einwirkung des Umschaltsignals ein —im Vergleich zum bisherigen techni-
schen Kontext neu eingefiihrtes - ,Anregungssignal® auf das Markermolekul abzu-
strahlen ist (vgl. auch die Ausfihrungen zum geanderten Patentanspruch 1). Die-
se zusatzliche MaRRnahme implementiert im Gegensatz zum erteilten Verfahren,

dass das Markermolekul aufgrund dieses neu eingeschobenen Verfahrensschrit-

tes zum Aussenden eines Fluoreszenz-Photons befahigt wird.

Damit andert auch der im neuen Patentanspruch 11 beanspruchte Verfahrens-
schritt M4ai den Verfahrensablauf in einer Weise, der vom Schutzbereich des er-

teilten Patents nicht mehr umfasst ist.

Zwar fuhrt die Beschwerdefiuhrerin auch fur den Patentanspruch 11 gemaf Haupt-
antrag in der mindlichen Verhandlung Fundstellen in der Patentschrift an, die die
MalRnahme des Merkmals M4ai urspriinglich offenbaren sollen (z. B. Absét-
ze [0012] bis [0014], [0019], [0040]). Dies ist aber im Hinblick auf die Erweiterung

des Schutzbereiches unerheblich.
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4. Zu den Hilfsantragen

4.1 Die Patentanspriiche 1 und 11 gemalR Hilfsantrag 1 weisen geringfligige Ab-
wandlungen des Verfahrensablaufs der Patentanspriiche 1 und 11 gemaf Haupt-

antrag auf.

Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 gemaR Hauptantrag neben der Streichung der Merkmale M8 und M9a

durch nachfolgende Merkmale:

M7al dadurch gekennzeichnet, dass beim Uberfiihren des An-
teils der Substanz in den zweiten Zustand eine Intensitat
des Umschaltsignals (7), das keine raumliche Strukturie-
rung der Intensitatsverteilung aufweist,

M10al indem geprift wird, ob eire-Gesamtintensitat-des—Mess-
sighals{5); eine Form und/oder eine Flache der Intensi-
tatsverteilung des Messsignals (5) Uber dem Sensorar-
ray (6) einem einzelnen oder mehreren Molekilen (12)
entspricht, und dass nur fir den Fall, dass eine Entspre-
chung zu einem einzelnen Molekdl (12) vorliegt, eine Be-
stimmung der Ortslage dieses Molekils (12) aus der In-

tensitatsverteilung (14) erfolgt.
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Der Patentanspruch 11 gemaR Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 11 gemalR Hauptantrag durch nachfolgende Merkmale (wobei das Merk-

mal M10a nach dem Merkmal M10i eingefugt wird):

M2il Auswéhlen einer Substanz aus einer Gruppe von Substan-
zen, die mit einem optischen Umschaltsignal wiederholt aus
einem ersten Zustand mit ersten optischen Eigenschaften,
in dem sie nicht fluoreszierend sind, in einen zweiten Zu-
stand mit zweiten optischen Eigenschaften, in dem sie mit
einem optischen Anregungssignal zur spontanen Emission
von Fluoreszenzlicht anregbar sind, Uberfuhrbar sind und
die aus dem zweiten Zustand in den ersten Zustand ther-

miseh spontan zuriickkehren kénnen;

M7a dadurch gekennzeichnet, dass beim Uberfilhren des An-
teils der Substanz in den zweiten Zustand eine Intensitat
des Umschaltsignals (7), das keine raumliche Strukturie-

rung der Intensitatsverteilung aufweist,

M10a indem gepruft wird, ob eire-Gesamtintensitat-des-Messsig-

nals{(5);-eine Form und/oder eine Flache der Intensitatsver-
teilung des Messsignals (5) Uber dem Sensorarray (6) ei-
nem einzelnen oder mehreren Molekilen (12) entspricht,
und dass nur fur den Fall, dass eine Entsprechung zu ei-
nem einzelnen Molekdl (12) vorliegt, eine Bestimmung der
Ortslage dieses Molekils (12) aus der Intensitatsvertei-

lung (14) erfolgt.
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Diese Patentanspriche umfassen aber nach wie vor die zusatzlichen Verfahrens-
mafl3nahmen M4a bzw. M4ai betreffend die Anregung von Flureszenzlicht durch
ein optisches Anregungssignal (vgl. die Ausfiilhrungen zu den Patentanspriichen 1

und 11 gemal Hauptantrag).

Fur die Patentanspriiche 1 und 11 gemal Hilfsantrag 1 gilt daher die gleiche Beur-

teilung wie fir die Patentanspriche 1 und 11 gemaf Hauptantrag.

4.2 Mit den Hilfsantragen 2 und 3 verteidigt die Patentinhaberin und Beschwerde-
fuhrerin das Patent jeweils in einer Fassung, die einmal den Patentanspruch 11
gemal Hilfsantrag 1 (Hilfsantrag 2) als einzigen Anspruch, ein andermal den Pa-

tentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 (Hilfsantrag 3) umfasst.

Es gelten daher die Ausfihrungen zum Hilfsantrag 1.

5. Nachdem sich die Gegenstande der jeweiligen Patentanspriiche 1 und 11 ge-
malfd Hauptantrag und den Hilfsantragen als nicht patentfahig erweisen, fallen je-
weils auch die Ubrigen Anspriiche des Hauptantrags und der Hilfsantrdge (BGH,
Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 — Installier-

einrichtung, Tz. 22, mit weiteren Nachweisen).

6. Bei dieser Sachlage kann den Antrdgen der Patentinhaberin und Beschwerde-
fuhrerin, den Widerrufsbeschluss der Patentabteilung vom 4. Mai 2010 aufzuhe-
ben und in Folge das Patent auf Basis eines der von ihr in der mundlichen Ver-
handlung vom 18. Februar 2013 gestellten Antrage aufrechtzuerhalten, nicht statt-

gegeben werden.
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Die Beschwerde war daher zurtickzuweisen.

Dr. Mayer Kopacek

Gottstein

Dr. Wollny

PU



