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Dr. Wismeth
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beschlossen:

Die Beschwerde der Patentanmelderin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung 100 80 029.7 der F...

...e.V.,in M..., mit der Bezeichnung

~>ensoranordnung mit elektrisch ansteuerbaren Arrays®,

die am 19. Oktober 2000 als internationale Anmeldung mit Anmeldetag
14. April 2000 und Inanspruchnahme der Prioritaten DE 199 16 921.7 vom
14. April 1999 und PCT/EP99/04883 vom 12.Juli1999 in Form der
WO 00/62048 A2 offengelegt wurde, ist mit Beschluss der Prifungsstelle fir
Klasse G 01 N vom 6. Dezember 2013 des Deutschen Patent- und Markenamts

zurickgewiesen worden.

Im Prifungsbescheid vom 18. September 2008 sind folgende Druckschriften ent-

gegengehalten worden:

(1) DE 196 10 115 Al
(2) DE 42 36 421 Al
(3) US 5 670 031

(4) WO 90/12314 Al
(5) WO 95/26500 Al
(6) US 5 164 319

(7) US 5 120 421

(8) WO 98/01758 Al.



Zuruckweisungsgrund ist mangelnde Neuheit des Gegenstands des am

27. Juni 2009 eingegangenen Patentanspruchs 1 gegenuber (1) oder (2).

Daneben sind in den Prifungsbescheiden insbesondere die Druckschriften (3) bis
(5), als einer Patenterteilung entgegenstehend bewertet worden, gegebenenfalls
in der Zusammenschau mit den Druckschriften (6) bis (8), die unter anderem po-

tentiostatische Ansteuerverfahren fir entsprechende Sensoren betreffen.

Der dem Beschluss zugrunde liegende Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

,1. Elektrisch ansteuerbare Sensoranordnung mit einer Vielzahl

von Arrays (4), geeignet zur elektrochemischen Detektion mole-

kularer Stoffe und geeignet zum Transport oder zur Handhabung

geladener Molekiile, gekennzeichnet durch

mehr als zwei Sensorpositionen auf einem im Wesentlichen
planaren Trager (1), wobei jede Sensorposition als ein Array
(4) von zumindest zwei Mikroelektroden (3a,3a’; 3,3’; 3i,3i’)
ausgebildet ist;

eine erste Leitungsfuhrung (14, 15, 16, 17) zur elektrischen
Adressierung jedes Arrays (4) auf dem Trager (1);

eine Kontrollanordnung (20,21; 13,13’) fur eine elektrische
Kontrolle an den zumindest drei Arrays (4), mit der nach dem
Ende eines elektrischen Adressiervorgangs (12,12’; 14,15)
die nicht (mehr) adressierten Arrays (4) mit einer Spannung

kontinuierlich versorgbar sind;

wodurch

wahlweise elektrische Gleich- und/oder Wechselfelder an
den Arrays (4) erzeugbar sind;
unterschiedliche elektrochemische Reaktionen oder Eigen-

schaften individuell an den Arrays (4) detektierbar sind;



-- die — zwischen zwei elektrischen Adressierungen derselben
Sensorposition — an dieser Sensorposition abgelaufenen Er-
eignisse elektrisch auslesbar sind;

oder

--  affinitdtsbindende Moleklle auf eines der Arrays (4), an ei-
nen dort befindlichen partikularen Trager oder in ein dort be-
findliches Gel unabhéngig von optischen Eigenschaften

transportabel und dort immobilisierbar sind.*

Gegen die Zurickweisung der Patentanmeldung hat die Anmelderin unter dem
Datum vom 7. Februar 2014 in elektronischer Form Beschwerde eingelegt und
beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent (sinngeman)
in der dem Beschluss zugrunde liegenden Fassung der Patentanspriche zu er-

teilen, hilfsweise im Wege einer miundlichen Verhandlung.

In der miundlichen Verhandlung hat die Beschwerdefiihrerin gednderte Antrége
vorgelegt, mit denen sie ihre Patentanmeldung verteidigt, gemald Hauptantrag mit
den Patentansprichen 1 bis 35, wobei Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat,

,1. Elektrisch ansteuerbare Sensoranordnung mit einer Vielzahl von
Arrays (4), geeignet zur elektrochemischen Detektion molekularer
Stoffe und geeignet zum Transport oder zur Handhabung geladener
Molektle, mit
- mehr als zwei Sensorpositionen auf einem im Wesentlichen
planaren Tréger (1), wobei jede Sensorposition als ein Array
(4) von zumindest zwei Mikroelektroden (3a,3a’; 3,3’; 3i,3i’)
ausgebildet ist;
gekennzeichnet durch
- eine erste Leitungsfihrung (14,15;16,17) zur elektrischen
Adressierung jedes Arrays (4) auf dem Trager (1); wobei die

erste Leitungsfuhrung (14,15;16,17) eine zeilen- oder spal-



tenweise Adressierung mehrerer Sensorpositionen erlaubt
und die adressierten Sensorpositionen (101,110) im Wesent-
lichen parallel, aber individuell auslesbar sind;

- eine Kontrollanordnung (20,21;13,13’) flr eine elektrische
Kontrolle an den zumindest drei Arrays (4), mit der nach dem
Ende eines elektrischen Adressiervorgangs (12,12’;14,15)
die nicht (mehr) adressierten Arrays (4) mit einer Spannung
kontinuierlich versorgbar sind; wobei die Mikroelektroden an
jeder einzelnen Sensorposition mit einer jeweiligen elektroni-
schen Schaltung (13,12;12°,13’) so adressierbar sind, dass
elektrochemische Ereignisse auslesbar sind und Potentiale
zur Polarisation ohne Unterbrechung nach einem Auslesen
bestehen bleiben, um eine elektrische Doppelschicht an flis-
sigkeitsbenetzten Elektroden nicht zu beeinflussen;

wodurch unterschiedliche elektrochemische Reaktionen oder Ei-
genschaften individuell an den Arrays (4) detektierbar sind
oder die — zwischen zwei elektrischen Adressierungen der-
selben Sensorposition — an dieser Sensorposition abgelau-

fenen Ereignisse elektrisch auslesbar sind.“,

gemal Hilfsantrag 1 mit den Patentansprichen 1 bis 31, wobei Patentanspruch 1
folgenden Wortlaut hat,

,1. Elektrisch ansteuerbare Sensoranordnung mit einer Vielzahl

von Arrays (4), geeignet zur elektrochemischen Detektion mole-

kularer Stoffe und geeignet zum Transport oder zur Handhabung

geladener Molekule, mit

- mehr als zwei Sensorpositionen auf einem im Wesentlichen
planaren Tréger (1), wobei jede Sensorposition als ein Array
(4) von zumindest zwei Mikroelektroden (3a,3a’; 3,3’; 3i,3i’)

ausgebildet ist;



gekennzeichnet durch

- eine erste Leitungsfuhrung (14,15;16,17) zur elektrischen
Adressierung jedes Arrays (4) auf dem Trager (1); wobei die
erste Leitungsfuhrung (14,15;16,17) eine zeilen- oder spal-
tenweise Adressierung mehrerer Sensorpositionen erlaubt
und die adressierten Sensorpositionen (101,110) im Wesent-
lichen parallel, aber individuell auslesbar sind;

- eine Kontrollanordnung (20,21;13,13’) mit integrierten Schal-
tungen als Umschalter (12,13;12°,13’) im aus Silizium beste-
henden planaren Trager (1) welche Schaltungen Bestandteil
der Anordnung zur elektrischen Kontrolle (20,21;16,17) sind,;
zur elektrischen Kontrolle an den zumindest drei Arrays (4),
mit der nach dem Ende eines elektrischen Adressiervor-
gangs (12,12;14,15) die nicht (mehr) adressierten Arrays (4)
mit einer Spannung kontinuierlich versorgbar sind; wobei die
Mikroelektroden an jeder einzelnen Sensorposition mit einer
jeweiligen elektronischen Schaltung (13,12;12’,13’) so adres-
sierbar sind, dass elektrochemische Ereignisse auslesbar
sind und Potentiale zur Polarisation ohne Unterbrechung
nach einem Auslesen bestehen bleiben, um eine elektrische
Doppelschicht an flussigkeitsbenetzten Elektroden nicht zu
beeinflussen;

wodurch unterschiedliche elektrochemische Reaktionen oder Ei-
genschaften individuell an den Arrays (4) detektierbar sind
oder die — zwischen zwei elektrischen Adressierungen der-
selben Sensorposition — an dieser Sensorposition abgelau-

fenen Ereignisse elektrisch auslesbar sind.”,



gemal Hilfsantrag 2 mit dem einzigen Patentanspruch folgenden Wortlauts

,1. Elektrisch ansteuerbare Sensoranordnung mit einer Vielzahl

von Arrays (4), geeignet zur elektrochemischen Detektion mole-

kularer Stoffe und geeignet zum Transport oder zur Handhabung
geladener Molekile, mit

- mehr als zwei Sensorpositionen auf einem im Wesentlichen
planaren Trager (1), wobei jede Sensorposition als ein Array
(4) von zwei Mikroelektroden (3a,3a’;3,3’;3i,3i") ausgebildet
ist;

gekennzeichnet durch

- erste Leitungen (14,15;16,17) zur elektrischen Adressierung
jedes Arrays (4) auf dem Trager (1) und zum Koppeln zu-
mindest einer ausgewahlten der Mikroelektroden an zumin-
dest eine MeMBleitung (18,19) einer Melleitungsfiihrung
(18,19);

- zweite Leitungsfuhrung (20,21;13,13’) zu einem Anlegen ei-
ner mit Strom belastbaren elektrischen Erhaltungsspannung
an die Arrays (4), wobei nach dem Ende eines jeweiligen
Adressiervorgangs das nicht (mehr) adressierte Array (4) im
Wesentlichen kontinuierlich mit der Erhaltungsspannung ver-
sorgbar ist;

- und wobei jeder Elektrode (3,3’) eines Arrays (4) als
Sensorposition ein Umschalter (12,12°,13,13’) zugeordnet ist,
der die Elektroden (3,3’) des Arrays zwischen der Melilei-
tungsfihrung (18,19) und der zweiten Leitungsfiihrung
(20,21) zur Bereitstellung der Erhaltungsspannung (E,F) um-
schaltet oder mit den einen oder den anderen Leitungen

koppelt.©.



Die Patentanmelderin und Beschwerdefuhrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Prifungsstelle G 01 N des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Dezember 2013 auf-
zuheben und das Patent zu erteilen auf der Grundlage der Pa-
tentanspriiche 1 — 35 gemdall Hauptantrag, eingereicht in der

miindlichen Verhandlung, im Ubrigen wie angemeldet,

hilfsweise

1) das Patent zu erteilen auf der Grundlage der Patentanspri-
che 1 — 31 gemalR Hilfsantrag 1, eingereicht in der mundlichen

Verhandlung, im Ubrigen wie angemeldet,

2) das Patent zu erteilen auf der Grundlage des Patentan-
spruchs 1 gemal Hilfsantrag 2, eingereicht in der mundlichen

Verhandlung, im Ubrigen wie angemeldet.

Wegen des weiteren Sachverhalts und des Vorbringens der Anmelderin und Be-
schwerdefihrerin wird auf den Inhalt der Patentamtsakte und der Gerichtsakte

verwiesen.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulassig (8 73
PatG). Sie hat jedoch keinen Erfolg, da es einer anmeldungsgemalen elektrisch
ansteuerbaren Sensoranordnung in den Fassungen gemalR dem jeweiligen Pa-
tentanspruch 1 nach Hauptantrag und den Hilfsantréagen 1 und 2 jedenfalls an der

erforderlichen erfinderischen Tatigkeit mangelt.



1. Der Anmeldungsgegenstand betrifft in der Fassung gemaf: Patentanspruch 1

nach Hauptantrag eine

1) Elektronisch ansteuerbare Sensoranordnung mit einer Vielzahl von Arrays
(Sensorpositionen)
1.1) geeignet zur elektrochemischen Detektion molekularer Stoffe und zum
Transport oder zur Handhabung geladener Molekdle,

1.2) auf einem planarenTrager,

1.3) mit mehr als zwei Sensorpositionen (Arrays),

1.3.1) jede Sensorposition ist ausgebildet als ein Array von zumindest zwei
Mikroelektroden,

1.4) mit einer ersten Leitungsfihrung zur elektrischen Adressierung jedes

Arrays auf dem Trager,

1.4.1) die eine zeilen- oder spaltenweise Adressierung mehrerer
Sensorpositionen erlaubt

1.4.2) und die adressierten Sensorpositionen im Wesentlichen parallel, aber
individuell auslesbar sind,

1.5) mit einer Kontrollanordnung

1.5.1) fur eine elektrische Kontrolle an den zumindest drei Arrays,

1.5.2) mit der nach Ende eines elektrischen Adressiervorgangs die nicht (mehr)

adressierten Arrays mit einer Spannung kontinuierlich versorgbar sind,

2) die Mikroelektroden an jeder einzelnen Sensorposition sind mit einer
elektronischen Schaltung adressierbar und zwar so,
2.1) dass elektrochemische Ereignisse auslesbar sind,
2.2) und Potentiale zur Polarisation ohne Unterbrechung nach einem Auslesen
bestehen bleiben,
2.2.1) um eine elektrische Doppelschicht an flissigkeitsbenetzten Elektroden

nicht zu beeinflussen,
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3) zur Detektion unterschiedlicher elektrochemischer Reaktionen oder Eigen-
schaften

3.1) individuell an den Arrays,
oder
4) zur elektrischen Auslesung der zwischen zwei elektrischen Adressierungen
derselben Sensorposition an dieser Sensorposition abgelaufenen Ereig-
nisse.
Gemal} Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 kommen folgende Merkmale hinzu:
1.5.3) mit integrierten Schaltungen als Umschalter im aus Silizium bestehenden
planaren Trager,
1.5.3.1) wobei die Schaltungen Bestandteil der Anordnung zur elektrischen

Kontrolle sind.

Patentanspruch 1 und einziger Patentanspruch des Hilfsantrags 2 betrifft eine

A) Elektrisch ansteuerbare Sensoranordnung mit einer Vielzahl von Arrays
(Sensorpositionen)

A.1) geeignet zur elektrochemischen Detektion molekularer Stoffe und zum
Transport oder zur Handhabung geladener Molekile,

A.2) auf einem planaren Trager,
A.3) mit mehr als zwei Sensorpositionen (Arrays),
A.3.1) jede Sensorposition ist ausgebildet als ein Array von zwel

Mikroelektroden,

A.4) erste Leitungen

A.4.1) zur elektrischen Adressierung jedes Arrays auf dem Trager,
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und
A.4.2) zum Koppeln zumindest einer ausgewahlten der Mikroelektroden an

zumindest eine Messleitung einer Messleitungsfiihrung,

A.5) zweite Leitungsfiihrung

A.5.1) zum Anlegen einer mit Strom belastbaren elektrischen
Erhaltungsspannung an die Arrays,

A.5.2) nach dem Ende eines jeweiligen Adressiervorgangs ist das nicht (mehr)

adressierte Array kontinuierlich mit der Erhaltungsspannung versorgbar,

A.6) jeder Elektrode eines Arrays (Sensorposition) ist ein Umschalter

zugeordnet,

A.6.1) der Umschalter schaltet die Elektroden eines Arrays zwischen der
Messleitungsfihrung und der zweiten Leitungsfihrung um zur
Bereitstellung der Erhaltungsspannung,

oder

A.6.2) der Umschalter koppelt die Elektroden mit den einen oder den anderen
Leitungen.

Die Fassung gemald Anspruch 1 nach Hauptantrag unterscheidet sich von dem
der Zurickweisung zugrunde liegenden Anspruch 1 im Wesentlichen zum einen
durch die Moglichkeit einer zeilen- oder spaltenweisen Adressierung mehrerer
Sensorpositionen bzw. Arrays (Merkmal 1.4.1) und einer im Wesentlichen paral-
lelen, aber individuellen Auslesbarkeit der adressierten Sensorpositionen (Merk-
mal 1.4.2), und zum anderen durch die geanderte Formulierung des beanspruch-
ten Gegenstands mittels der Merkmale 2 bis 2.2.1. Hinzu kommt, dass das Merk-
mal der Detektion unterschiedlicher elektrochemischer Reaktionen oder Eigen-
schaften (Merkmal 3) ergénzt wird durch die individuelle Detektion an den Arrays

bzw. Sensorpositionen (Merkmal 3.1).
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Wahrend Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 in Erganzung zum Hauptantrag die Kon-
trollanordnung (Merkmal 1.5) durch die Merkmale 1.5.3 sowie 1.5.3.1 néher aus-
gestaltet, erfahrt die Sensoranordnung gemaf Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 eine
Ausgestaltung durch Aufnahme von auch andere elektrische bzw. elektronische

Bauteile betreffenden Merkmalen (vgl. insbes. Merkmale A.4 bis A.6.2).

Die Begriffe ,Array“ und ,Sensorposition“ sowie der im Stand der Technik des
Weiteren verwendete Begriff ,Feldelement® (vgl. z. B. (2) Abstract) bezeichnen
ersichtlich die gleiche bzw. eine vergleichbare Einrichtung gattungsgemaler

elektrisch ansteuerbarer Sensoranordnungen.

Die anspruchsgemalle elektrochemische Detektion (vgl. Merkmale 1.1 bzw. A.1,
2.1, 3) gehdrt zum einschlagigen Fachwissen. Sie ist auf vielfaltige Weise moglich
(vgl. WO 2000/62048 A2, Beschreibungseinleitung). Eine konkrete Ausgestaltung

der Messmethode selbst ist nicht Gegenstand der Anspriiche.

Die hier zur Adressierung erforderlichen (Ultra)Mikroumschalter weisen bekannt-
lich jeweils drei Leitungsfiihrungen auf, wobei entweder externe oder interne, im
Feldelement (Array) integrierte Schalter bzw. Schaltungen zum Einsatz gelangen
(val. z. B. (2) Sp. 2 Z. 31 bis 35).

2. Als Fachmann ist ein Team umfassend einen Spezialisten fur Halbleiter bzw.
Mikroelektronik und einen (Bio)Chemiker anzusehen, wobei diese Fachleute mit

der Entwicklung und Anwendung von (Bio)Sensor-Chips befasst und vertraut sind.

3. Was die Offenbarung der Anspruchsfassungen der jeweiligen Antrdge anbe-
langt, so ergibt sich diese im Wesentlichen aus den urspringlichen Anspriichen
(vgl. WO 2000/62048 A2: Anspr. 1 i.V. m. Anspr. 4 bis 6; Anspr. 1 i. V. m. An-
spr. 4 bis 7; Anspr. 38 i. V. m. Anspr. 39).



-13-

Der im Erstbescheid als sachfremd verwendet bemangelte Begriff ,Polarisations-
spannung“ (vgl. WO 2000/62048 A2 Anspr. 1, 38, 40, 41) war, wie von der Pri-
fungsstelle vorgeschlagen, in ,Spannung“ geandert worden. Fir die Entscheidung
Uber die Patentfahigkeit kann dahinstehen, ob diese von der Prufungsstellung an-
gemahnte Anderung in ,Spannung“ unter Berlicksichtigung des Standes der
Technik, der eine Polarisationsspannung kennt und gattungsgemarf auch vorsieht
(val. z. B. (3) Sp. 5 Z. 12 bis 15), als offenbart anzusehen und ohne Weiteres zu-
lassig ist, oder ob der urspringlich verwendete Begriff ,Polarisationsspannung®
nicht zuletzt wegen des anmeldungsgemal ebenfalls verwendeten Begriffs ,Er-
haltungsspannung® (vgl. WO 2000/62048 A2, S. 10 Z. 12 bis 15 i. V. m. Anspr. 42
sowie S. 18 Z. 7 bis 15) schon aus rein formalen Griinden beizubehalten ist und

nicht in ,Spannung® verallgemeinert werden darf.

4. Gegen die im Prufungsverfahren nicht angegriffene Ausfihrbarkeit bestehen

keine Bedenken. Denn gattungsgemalfe elektrische Sensoranordnungen mit den
anspruchsgemafien gegenstandlichen Merkmalen sind bereits ausfihrlich im
Stand der Technik beschrieben, so dass sowohl ihre Herstellung mittels tblicher
photolithographischer Arbeitsweisen als auch ihre Anwendung in der Analytik, ins-

besondere als sogenannte Biochips, ohne Weiteres mdglich ist.

Mangelnde Klarheit, wie sie seitens der Prufungsstelle fur die ursprungliche An-
spruchsfassung festgestellt worden war, ist jedenfalls bei den Anspriichen der
nunmehr vorliegenden Antrage nicht zu erkennen. Denn die verwendeten Begriffe
und die darauf aufbauenden anspruchsgemalien Ausgestaltungen von Sensoran-

ordnungen sind auf vorliegendem Fachgebiet tblich.

5. Die Erteilung eines Patents flr eine elektrische Sensoranordnung mit den

Merkmalen 1 bis 4 gemall dem neuformulierten Sachanspruch 1 nach nunmehr

geltendem Hauptantrag scheitert jedenfalls an der fehlenden erfinderischen Tatig-
keit gegeniber den Druckschriften DE 196 10 115 Al (1) und DE 42 36 421 (2).
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a) Aus der Druckschrift (1) geht eine gattungsgemé&fe Vorrichtung zur Detektion
molekularer Stoffe mit mehr als zwei Arrays bzw. Sensorpositionen auf einem
planaren Trager hervor, wobei jede Sensorposition als ein Array von zumindest
zwei Mikroelektroden ausgebildet ist (vgl. (1) z. B. Abstract i. V. m. Sp. 1 Abs. 1
und Sp. 2 Z. 31 bis 45 — Merkmale 1, 1.1, 1.2, 1.3 und 1.3.1). Dass jede Sensor-
position (Array) mindestens zwei Mikroelektroden umfasst (Merkmal 1.3.1), ist we-
gen des fur die Funktion einer Sensorposition Ublicherweise erforderlichen Auf-
baus aus zwei Mikroelektroden, meist einer Arbeitselektrode und einer Gegen-
elektrode, ohnehin ebenso selbstverstandlich wie die Eignung der Sensoranord-
nung zum Transport oder zur Handhabung geladener Molekile (vgl. (1) z. B. An-
spr. 8 bis 14 — Merkmal 1.1). Auch eine (erste) Leitungszufiihrung zur elektrischen
Adressierung jedes Arrays auf dem Trager, die fur eine funktionstiichtige gat-
tungsgemaéle Vorrichtung zwingend erforderlich und damit ohnehin selbstver-
standlich ist, ergibt sich unmittelbar aus (1) (vgl. (1) Sp. 2 Z. 54 bis 60 — Merkmal
1.4). Fur die Bewertung des Merkmals 1.4 ist ohne Belang, ob es sich bei einer fur
die Minimalfunktion trivialerweise erforderlichen Leitungsfihrung um eine erste,
zweite oder x-te Leitungsfuhrung handelt. Aus der gemald (1) vorgesehenen un-
abhangig einzelnen oder gruppenweisen Beaufschlagung der Arrays (Sensorposi-
tionen) mit Gleich- und/oder Wechselstrom (vgl. (1) Sp. 2 Z. 54 bis 60 i. V. m. An-
spr. 20) folgen unmittelbar die Merkmale 2 und 2.1 sowie 3 und 3.1. Denn diese
gemald (1) vorgegebene unabhangige einzelne Beaufschlagung bzw. Adressie-
rung der Arrays erfordert zur funktionsgemaf3en Erfassung (Auslesung) der elekt-
rochemischen Ereignisse zwingend einen elektronischen Schalter (Merkmale 2
und 2.1) und eroffnet damit auch die Mdglichkeit der Detektion unterschiedlicher
elektrochemischer Reaktionen oder Eigenschaften individuell an den Arrays
(Merkmale 3 und 3.1).

Die Druckschrift (1) enthalt dagegen keine Ausfiihrungen zu den Merkmalen 1.4.1,
1.4.2,1.5bis 1.5.2, 2.2, 2.2.1 sowie zu dem alternativen Merkmal 4.
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b) Eine gattungsgemafe Vorrichtung zur Detektion molekularer Stoffe und zum
Transport oder zur Handhabung geladener Molekile mit mehr als zwei Arrays
bzw. Sensorpositionen (Feldelemente) auf einem planaren Trager geht auch aus
der Druckschrift (2) hervor, wobei jede Sensorposition als ein Array von zumindest
zwei Mikroelektroden ausgebildet ist (Merkmale 1, 1,1, 1.2, 1.3 und 1.3.1 — vgl. (2)
z. B. Abstract plus Figur sowie Sp. 1 Z. 58 bis Sp. 2 Z. 13 und Anspr. 14).

Eine (erste) Leitungszufihrung zur elektrischen Adressierung jedes Arrays auf
dem Tréager ergibt sich ebenso unmittelbar aus (2) (vgl. (2) Sp. 2 Z. 25 bis 41 —
Merkmal 1.4) wie eine Kontrollanordnung fir eine elektrische Kontrolle an den
Feldelementen nebst einzelnen Feldelementen zugeordneten elektronischen
Schaltungen zur Auslesung der Messsignale und damit der elektrochemischen
Ereignisse (vgl. (2) Sp. 2 Z. 25 bis 41 i. V. m. Sp. 4 Z. 49 bis 62 — Merkmale 1.5,
1.5.1 und 2, 2.1). Daraus ergibt sich unmittelbar auch die Mdglichkeit der Detek-
tion unterschiedlicher elektrochemischer Reaktionen oder Eigenschaften individu-
ell an den Arrays (vgl. (2) z. B. Sp. 1 Z. 58 bis Sp. 2 Z. 13, insbes. Sp. 2 Z. 4 bis
13i.V.m. Sp. 4 Z. 3 bis 6 — Merkmale 3 und 3.1).

Zu den verbleibenden Merkmalen 1.4.1, 1.4.2, 1.5.2, 2.2 und 2.2.1 sowie dem al-
ternativen Merkmal 4 sind aus der Druckschrift (2) zahlreiche Anhalts- und An-
satzpunkte zu entnehmen, so beispielsweise eine zeilen- und spaltenweise Auf-
teilung der Sensorpositionen (vgl. (2) z. B. Anspr. 2 — Merkmale 1.4.1 und 1.4.2)
sowie Ausfihrungen zur Spannungsversorgung von Sensorpostionen in Mess-
pausen und damit im nicht (mehr) adressierten Zustand (vgl. (2) z. B. Sp. 5 Z. 12
bis 40, insbes. Z. 34 bis 36 — Merkmale 1.5.2 und 2.2).

c) Es kann dahinstehen, ob es einer elektrischen Sensoranordnung gemafl An-

spruch 1 nach Hauptantrag bereits an der erforderlichen Neuheit mangelt, weil —

wie vorstehend unter 5b abgehandelt — insbesondere samtliche gegenstandlichen
Ausgestaltungen (vgl. Merkmale 1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.5 und 2) in der Druck-
schrift (2) vorbeschrieben sind und die verbleibenden Funktions- und Zweckanga-
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ben (vgl. Merkmale 1.1, 1.4.1, 1.4.2,1.5.1, 1.5.2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1 und 4) in
der Regel nicht eine Abgrenzung des Gegenstands eines Sachanspruchs bewir-
ken. Jedenfalls beruht die Ausgestaltung einer elektrischen Sensoranordnung
durch in (2) nicht explizit ausgeftihrte, im Wesentlichen funktionale Merkmale nicht

auf einer erfinderischen Téatigkeit, da sich fir den Fachmann diese technische

Lehre in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, § 4 PatG.

Unter Beriicksichtigung der Aufgabe (vgl. WO 2000/62048 A2 S. 6 le Abs. bis S. 7
Abs. 1) sind insbesondere im Fall von biochemischen Affinitatsassays, bei denen
oftmals nur in wenigen Kopien vorliegende Stoffe, beispielsweise Oligonukleotide
und Nukleinsauren (vgl. hierzu WO 200/62048 A2 z. B. Beisp 7 und 8), in Zellsus-
pensionen oder zellfreien Extrakten und damit in Gegenwart einer Vielfalt von sto-
renden anderen Stoffen zu detektieren sind, entweder gleichzeitig eine Vielzahl
jeweils individuell unterschiedlicher Tests, beispielsweise mit jeweils unterschiedli-
chen Primern, oder jeweils identische Tests zu Testgruppen zusammengefasst auf

ein und demselben Trager (Biochip) durchzufuhren.

Eine individuelle Adressierung und Auslesung jedes einzelnen Arrays einer Sen-
soranordnung im Sinne der Merkmale 1.4.1 und 1.4.2 kann beispielsweise insbe-
sondere dann erforderlich sein, wenn auf den einzelnen Feldelementen jeweils
unterschiedliche Stoffe zu detektieren sind. Eine zeilen- und/oder spaltenmalige
Adressierung von Feldelementen bzw. Abschnitten davon und damit die Ausle-
sung von individuellen Gruppen von Feldelementen kann beispielsweise dann er-
forderlich sein, wenn auf den jeweiligen Arrays (Feldelementen) dieser Zeilen
und/oder Spalten oder deren Teilabschnitten jeweils der identische analytische
Nachweis durchgefiihrt wird und die in bestimmten biologischen Anwendungen
sehr schwachen Einzelsignale jedes einzelnen der in den jeweiligen Gruppen zu-
sammengefassten Feldelemente zu einem verstarkten und damit verbessert aus-
zuwertenden Gruppensignal addiert werden. Diese gerade flr biochemische Affi-
nitdtsassays malgeblichen Gesichtspunkte waren dem Fachmann bereits vor

dem Zeitrang der vorliegenden Anmeldung gelaufig. Erganzend geht dieser Sach-
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verhalt aus dem ermittelten Stand der Technik hervor (vgl. (3) Sp. 3 Z. 18 bis 44
I.V.m. Sp. 3 Z. 58 bis Sp. 4 Z. 11).

Deshalb wird der Fachmann ausgehend von diesen, flir biochemische Affinitats-
assays mittels Biochips ublichen Anforderungen unter Bertcksichtigung seines
Fachwissens nicht umhin kénnen, die ihm aus (2) bekannte Vorrichtung dahinge-
hend auszugestalten, dass eine individuelle Adressierung jeder einzelnen Sensor-
position und/oder Gruppen dieser Sensorpositionen, gegebenenfalls in Zeilen-
und/oder Spaltenanordnung (vgl. (1) Anspr. 20 i. V. m. Sp. 2 Z. 54 bis 60; (2) An-
spr. 2), und damit eine individuelle und/oder gruppenmafiige Erfassung bzw. Aus-
lesung von Messwerten moglich ist. Fur die hierfur erforderlichen, gegebenenfalls
Uber die diesbezuglich aus (1) und (2) explizit entnehmbare Lehre (vgl. (1) An-
spr. 20i. V. m. Sp. 2 Z. 54 bis 60; (2) Sp. 2 Z. 25 bis 52 i. V. m. Sp. 4 Z. 53 bis 62)
hinausgehenden Ausgestaltungen der Vorrichtung bedarf es, wie nachfolgend

dargelegt, keines erfinderischen Zutuns.

Was die Merkmale 1.4.1 und 1.4.2 i. V. m. den Merkmalen 2 und 2.1 des An-
spruchs 1 nach Hauptantrag anbelangt, so umfassen diese auch die Ausgestal-
tung mittels des aus (2) hervorgehenden sogenannten Mulitplexers (vgl. (2) Sp. 2
Z. 31 bis 41 i. V. m. Z. 49 bis 52). Der Einsatz eines Multiplexers ist dem Fach-
mann auch aus weiteren Druckschriften gelaufig (vgl. z. B. (5) S. 5 Z. 27 bis 29;
(8) Abstract i. V. m. Anspr. 4 und 7). Letztlich erméglicht schon der Einsatz mehre-
rer Multiplexer, wie er in (5) vorgesehen ist, die zeilen- oder spaltenweise Ansteu-
erung mehrerer zu einer Gruppe zusammengefasster Feldelemente und damit
eine individuelle Auslesung der adressierten Feldelemente (vgl. (5) S. 5 Z. 27 bis
S.6Z.2).

Dartber hinaus wird der Fachmann in Druckschrift (2), die bereits eine zeilen- und
spaltenweise Anordnung bzw. Unterteilung vorsieht (vgl. (2) Anspr. 2 — Merkmale
1.4.1 und 1.4.2), neben oder anstelle der lediglich beispielsweise durch ein Multi-

plexverfahren vorgeschlagenen Ansteuerung und Auswertung einzelner oder aller
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Feldelemente (vgl. (2) Sp. 2 Z. 25 bis 52, insbes. Z. 31 bis 41 i. V. m. Z. 49 bis 52)
ohne Weiteres auch andere herkdmmliche Ausgestaltungen in Betracht ziehen.
Hierzu zahlt beispielsweise die bereits gemal (2) im Rahmen einer Multiplexan-
steuerung vorgesehene bausteininterne Auswahlschaltung und damit eine in je-
dem Feldelement integrierte Mikroschaltung, Uber deren drei Leitungsfihrungen
selbstverstandlich auch die mindestens zwei Mikroelektroden des Feldelements
beaufschlagt und sowie die Verbindung zur Kontrolleinheit geschaltet werden kon-
nen. Damit kann auch jedes Feldelement innerhalb der Zeile oder Spalte einer
gattungsgemallen Sensoranordnung mit jeweils seinem eigenen Schalter indivi-
duell adressiert werden (so auch (8) Anspr. 24 i. V. m. Anspr. 28 und 29), gegebe-
nenfalls kombiniert mit Multiplexereinheiten. Fir diese einfachen und naheliegen-
den Uberlegungen und Ausgestaltungen einer gattungsgemaRen funktionstiichti-
gen Sensoranordnung mit Leitungs-, Schalt- und Kontrolleinheiten zur Ausibung
der Funktionen entsprechend den Merkmalen 1.4.1, 1.4.2, 2 und 2.1 bedarf es

jedenfalls keines erfinderischen Zutuns.

Zu den verbleibenden Merkmalen 1.5.1, 1.5.2, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1 sowie dem alter-
nativen Merkmal 4 sind aus der Druckschrift (2) Ausfiihrungen zur Spannungsver-
sorgung von Sensorpostionen in Messpausen und damit im nicht (mehr) adres-
sierten Zustand zu entnehmen (vgl. (2) z. B. Sp. 5 Z. 12 bis 40 — Merkmale 1.5.2
und 2.2). Der Fachmann wird im Bedarfsfall Gber die vorhandene Kontrolleinrich-
tung in Messpausen die nicht (mehr) adressierten Arrays mit einer Spannung kon-
tinuierlich versorgen, wobei Potentiale ohne Unterbrechung nach dem Auslesen
bestehen bleiben (vgl. (2) Sp. 5 Z. 27 bis 40, insbes. Z. 34 bis 36; (3) Sp. 5 Z. 12
bis 15 — Merkmale 1.5.2 und 2.2). Das Merkmal 2.2.1, wonach unter der Bedin-
gung des Merkmals 2.2 eine elektrische Doppelschicht an flissigkeitsbenetzten
Elektroden nicht beeinflusst werden soll, gibt lediglich einen sich aus Merkmal 2.2
ergebenden Effekt an, der bei Beibehaltung der Polarisationspotentiale nach dem
Auslesen (vgl. (2) Sp. 5 Z. 34 bis 36 i. V. m. Z. 27 bis 30; (3) Sp 5 Z 13 bis 16) von
selbst eintritt. Die Ausbildung einer elektrischen bzw. elektrochemischen Doppel-

schicht an flussigkeitsbenetzen Elektroden ist ohnehin Lehrbuchwissen.
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Bei jeweils gesonderter elektrischer Ansteuerung einzelner Sensorpositionen
und/oder Teilgruppen von Sensorpositionen, wie in (1) vorgesehen (vgl. (1) Sp. 2
Z. 54 bis 60), entspricht eine kontinuierliche Versorgung mit einer Spannung zwi-
schen dem Ende einer Messung und dem Beginn der ndchsten Messung (vgl.
dazu die Merkmale 1.5.2 und 2.2) dem fachkundigen Vorgehen und ist, wenn-
gleich nicht ausdrticklich angegeben, in den ermittelten Druckschriften zwangslau-
fig implementiert. Denn der Fachmann wird schon aufgrund seines Wissens und
Kdnnens in Messpausen eine Spannung bzw. ein Potential anlegen, zur Verkir-
zung der Einschwingzeit des Sensors und zur Aufrechterhaltung der Sensorfunkiti-
onen.

Das Merkmal 1.5.1 ist wegen der in (2) oder in (1) vorgesehenen Kontrollanord-
nung (vgl. (2) Sp. 4 Z. 53 bis 58 i. V. m. Sp. 2 Z. 25 bis 41; (1) z. B. Anspr. 20) oh-
nehin im Hinblick auf Merkmal 1.5 inhaltlich gleichbedeutend.

Wie dem Fachmann gelaufig, ist die Mdglichkeit der Detektion unterschiedlicher
elektrochemischer Reaktionen (Ereignisse) oder Eigenschaften in Abhangigkeit
von der Zeit individuell an den Arrays (so auch z. B. (3) Sp. 3 Z. 31 bis 44) gerade
Sinn und Zweck dieser Anordnungen, insbesondere bei Einsatz von Biochips mit
gegebenenfalls in Zeilen und/oder Spalten angeordneten individuell ausgestalte-
ten und deshalb auch individuell schaltbaren Feldelementen (vgl. (1) Sp. 2 Z. 54
bis 60 i. V. m. Sp. 4 Z. 42 bis Sp. 5 Z. 13), so dass auch die funktionellen Merk-
male 3, 3.1 und 4 eine erfinderische Téatigkeit nicht begriinden kdnnen.

Zusammengefasst hat es fir den Fachmann ausgehend von (2) aufgrund seines
Wissens und Koénnens zur Losung der Aufgabe ohne Weiteres nahegelegen, eine
gattungsgemalle Sensoranordnung derart gegensténdlich und funktionell auszu-
gestalten, um Messungen entsprechend den Merkmalen 1.4.1i. V. m. 1.4.2, 1.5.1,
1.5.2, 2 bis 2.2.1 sowie 3, 3.1 und 4 durchzufiihren, ohne dass es hierfir erfinderi-

schen Zutuns bedarf.
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Eine Sensoranordnung gemafld Anspruch 1 nach Hauptantrag ist deshalb mangels
erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig.

6. Der Anmeldungsgegenstand ist auch in den gemald den Hilfsantrdgen formu-

lierten Fassungen des Anspruchs 1 nicht patentfahig.

a) Eine elektrisch ansteuerbare Sensoranordnung gemaf Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag 1 unterscheidet sich von dem Gegenstand gemald Anspruch 1 nach Haupt-
antrag lediglich durch die Ausgestaltung der Kontrollanordnung durch integrierte
Schaltungen als Umschalter sowie durch einen aus Silizium bestehenden Tréager
(Merkmal 1.5.3). Das Merkmal 1.5.3.1, wonach die Schaltungen bzw. Umschalter
gemald Merkmal 1.5.3 Bestandteil der Anordnung zur elektrischen Kontrolle und
damit einer Kontrollanordnung gemafd Merkmal 1.5 sind, ist ersichtlich redundant
und liefert deshalb fir die Beurteilung der Patentfahigkeit keinen eigenen Beitrag.
Gleichwohl ergeben sich beide Merkmale fir den Fachmann bereits unmittelbar
oder zumindest in nahe liegender Weise aus dem gattungsgeméafRen Stand der
Technik (vgl. z. B. (1) Sp. 5 Z. 43 bis 50 i. V. m. Sp. 2 Z. 54 bis 60; (2) Sp. 2 Z. 25
bis 30; (3) Sp. 4 Z. 33 bis 40 — Merkmale 1.5.3 und 1.5.3.1). Eines erfinderischen
Zutuns bedarf es fur eine Ausgestaltung mit den gegeniiber dem Hauptantrag hin-
zugenommenen Merkmalen jedenfalls nicht, so dass Anspruch 1 nach Hilfsan-

trag 1 mangels erfinderischer Téatigkeit nicht gewahrbar ist.

b) Eine elektrisch ansteuerbare Sensoranordnung gemafd Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag 2 unterscheidet sich von dem Gegenstand gemald Anspruch 1 nach Haupt-
antrag durch die Ausgestaltung einer zweiten Leitungsfihrung (Merkmal A.5)
durch die Funktionsangaben der Merkmale A.5.1 und A.5.2 sowie durch einen je-
der Elektrode einer Sensorposition (Array) zugeordneten Umschalter (Merkmal

A.6) mit den alternativen Funktionsangaben A.6.1 oder A.6.2.
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Die Ubrigen Merkmale entsprechen ihrem Sinn und Zweck nach den betreffenden
Merkmalen aus den Anspriichen 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1:

- Merkmale A, A.1 und A.2 entsprechen den Merkmalen 1, 1.1 und 1.2,

- Merkmale A.3 und A.3.1 entsprechen den Merkmalen 1.3 und 1.3.1,

- Merkmale A.4, A.4.1 und A.4.2 entsprechen den Merkmalen 1.4 und 2.
Dabei umfassen die Merkmale A.4 bis A.4.2 die Merkmale 1.4 und 2 schon inso-
fern, als mindestens eine erste Leitungsfihrung mehr als eine erste Leitung und
damit Leitungen in der Mehrzahl bedeutet. Diese ersten und gegebenenfalls weite-
ren Leitungen/Leitungsfihrungen dienen der elektrischen Adressierung jedes Ar-
rays auf dem Trager entsprechend Merkmal 1.4 und damit dem Anbinden min-
destens einer Mikroelektrode und von Mikroelektroden in der Mehrzahl entspre-
chend Merkmal 2.

Wegen der Bewertung dieser Merkmale gegentber dem Stand der Technik wird
deswegen vollumfanglich auf die obigen Ausfihrungen unter 5. verwiesen. Diese
Merkmale liefern damit fir die Beurteilung der Patentfahigkeit keinen tber An-

spruch 1 nach Hauptantrag hinausgehenden Beitrag.

Was die demgegenuiber hinzugenommene Merkmalsgruppe A.5 bis A.5.2 anbe-
langt, so erfordert die Ausgestaltung einer gattungsgeméfRen Sensoranordnung
mit diesen Merkmalen fur den Fachmann unter Berlcksichtigung der Ausfuhrun-
gen in (2) kein erfinderisches Zutun. Denn gemaf (2) ist jedes Feldelement mit
zwei Leitungen ausgestaltet, Uber die eine Spannung an Elektroden der Feldele-
mente insbesondere in Messpausen gelegt wird, die auch mit Strom belastbar ist
(vgl. (2) Sp.5 Z. 12 bis 40 i. V. m. Fig. 3, insbes. Z. 27 bis 30 und 34 bis 40 —
Merkmale A.5, A.5.1 und A.5.2).

Nahegelegen hat auch die Ausgestaltung einer gattungsgemallen Sensoranord-
nung mit dem Merkmal A.6 in der Variante des alternativen Merkmals A.6.2. Denn
ein Fachmann wird nicht nur — wie aus (1) entnehmbar (vgl. a. a. O. Sp. 2 Z. 54
bis 60) - jedem Array zum Zweck der individuellen Ansteuerung einen Umschalter

zuordnen, sondern angeregt durch die Ausfihrungen in (2) (vgl. a.a. O .Sp. 5
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Z. 12 bis 40) im Bedarfsfall auch jeder Elektrodengruppe bzw. jeder Elektrode bei
nur einer Elektrode pro Gruppe einen Umschalter zuordnen, um die beabsichtigten
Vorgange individuell und unabhangig von anderen Feldelementen und/oder unab-
hangig von anderen Elektroden des gleichen Feldelements steuern bzw. durchfih-
ren zu konnen.

Entsprechendes qilt fur die Ausgestaltung durch die Alternative des Merkmals
A.6.1 im Hinblick auf die aus (2) entnehmbaren Ausfiihrungen zum Anlegen einer
Erhaltungsspannung in Messpausen (vgl. (2) Sp. 5 Z. 12 bis 40). Dass der Fach-
mann entsprechend dem Merkmal A.6.1 auch die individuelle Beaufschlagung mit
einer Spannung und damit die individuelle Schaltung auch einzelner Elektroden
eines Arrays in Betracht ziehen wird, geht im Ubrigen aus dem ermittelten Stand
der Technik hervor (so auch (3) Sp. 5 Z. 13 bis 17).

DarlUber hinaus ist das Merkmal A.6 sinn- und zweckgemalf gleichbedeutend mit
den Merkmalen 2 und 1.5.3 und vermag deshalb ohnehin keinen tber Anspruch 1
nach Haupt- und Hilfsantrag 1 hinausgehenden Beitrag zu liefern, der eine erfinde-

rische Tatigkeit begrinden kdnnte.

Auch Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist deshalb mangels erfinderischer Tétigkeit

nicht gewahrbar.

7. Die Anmelderin und Beschwerdeflihrerin hat in der mundlichen Verhandlung
nach Erérterung der Sach- und Rechtslage abschlie3end einen Hauptantrag und
zwei Hilfsantrage gestellt. Weitere Anhaltspunkte flr ein stillschweigendes Begeh-
ren einer weiter beschrankten Anspruchsfassung haben sich nicht ergeben. Infol-
gedessen hat sie ihre Patentanmeldung erkennbar nur im Umfang der An-
spruchssatze dieser Antrédge weiterverfolgt, die jeweils zumindest einen nicht
gewéhrbaren Patentanspruch enthalten. Auf die Ubrigen Anspriiche brauchte bei
dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH v 27. Juni 2007 —
X ZB 6/05, Informationsubermittlungsverfahren II, Fortfiihrung von BGH GRUR
1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgeréat).
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

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

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

6.

ein Beteliligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften iber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

einzulegen.

Feuerlein Egerer Heimen Wismeth

pro



