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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 101 52 404

BPatG 154
05.11



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der mundlichen Verhandlung am 14. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Egerer, Heimen und
Dr. Wismeth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 52 vom 15. Januar 2014 aufgehoben und das
Patent vollstandig widerrufen.

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde
l.

Auf die am 24. Oktober 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reichte, am 15. Mai 2003 in Form der DE 101 52 404 Al offengelegte Patentan-
meldung der P..., B..., ist das Patent 101 52 404

B4 mit der Bezeichnung

,Laser-Mikrodissektionssystem®

erteilt  worden. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der
15. Dezember 2011.

Die erteilte Fassung der Patentansprtiche hat folgenden Wortlaut:



1. Laser-Mikrodissektionssystem zur Bearbeitung
gines auf einem Trager (3) befindlichen Materials
(14},
mit einer Laserlichtquelle (4) zur Erzeugung eines auf
das zu bearbeitende Material (14) zu richtenden La-
serstrahls, um das Material (14) mit dem Laserstrahl
zu bearbeiten,
mit einer Bildaufnahmevorrichtung (1) zur Erzeugung
eines Abbilds wenigstens eines Abschnitts des auf
dem Trager (3) befindlichen Materials,
mit einer Anzeigenvorrichtung (8) zur Darstellung des
von der Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Ab-
bilds,
mit Auswahlmitteln (9, 10) zum Auswihlen von mit
dem Laserstrahl zu bearbeitenden Objekten (15) des
auf dem Trager (3) befindlichen Materials (14),
dadurch gekennzeichnet,
dass (ber die Auswahlmittel (9, 10) ein jeweils aus-
gewdhltes Objekt einer entsprechenden Objektgrup-
pe zugeordnet werden kann, und
dass Stevermittel (7) vorhanden sind zum Auswerten
der mit Hilfe der Auswahlmittel (9, 10) durchgefiihr-
ten Auswahl der zu bearbeitenden Objekte (15) und
zum Erstellen einer Liste, in welcher die ausgewahl-
ten Objekte und/oder die Objektgruppen mit giner Be-
zeichnung der jeweils entsprechenden Objektgruppe
enthalten sind,
wobei (ber die Auswahlmittel (9, 10) eine beliebi-
ge Objektgruppe in der Liste auswéhlbar ist und die
Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie ei-
ne Bearbeitung der der ausgewdhlten Objekigrup-
pe zugeordneten Objekte (15) gruppenspezifisch mit
dem Laserstrahl derart veranlassen, dass samtliche
Objekte einer ersten Objekigruppe in einem ersten
Auffangbehalter und samiliche Objekte einer zwei-
ten Objekigruppe in einem zweiten Auffangbehal-
ter gesammelt werden und/oder dass die Bearbei-
tung gemal einer gruppenspezifischen Laserfunkti-

on, die aus einer Gruppe vorgegebener Laserfunktio-
nen auswahlbar ist, erfolgt.

2. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zu bearbeitenden Objekte (15) durch ent-
sprechende Markierung der Objekte auf dem von der
Anzeigenvorrichtung (8) dargestelliten Abbild des auf
dem Trager (3) befindlichen Materials auswahlbar
sind, und



dass die Stevermittel (¥) derart ausgestaltet sind,
dass sie unterschiedliche Markierungsarten zur Ver-
filgung stellen, wobei jede Markierungsart einer Ob-
jektgruppe zugeordnet ist, so dass alle mit einer be-
stimmten Markierungsart markierten und ausgewahl-
ten Objekte (15) eine entsprechende Objekigruppe
bilden,

3. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind,
dass sie die Liste mit einem Listenabschnitt (29) er-
stellen, in dem die ausgewahlten Objekte (15) in
den entsprechenden Objektgruppen zusammenge-
fasst sind,
wobei die Liste mit dem Listenabschnitt (29) von den
Steuermitteln (7) auf der Anzeigenvorrichtung (8) dar-
gestellt wird, und
wobei (ber die Auswahlmittel (9, 10) die Objektgrup-
pe in dem Listenabschnitt (29) auswahlbar ist,

4. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch 2
und Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass in dem
Listenabschnitt (29) der Liste fir jede Objekigruppe
die bei der Auswahl der entsprechenden Objekte (15)
verwendete Markierung angegeben ist.

5. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch 3
oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuermittel (7) eine Flachenberechnungs-
funktion zur Berechnung der Flache eines Ober die
Auswahlmittel (9, 10) ausgewahlten Objekts (15) um-
fassen, und
dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind,
dass in dem Listenabschnitt (29) der Liste zu je-
der Objektgruppe die Gesamtflache aller der entspre-
chenden Objektgruppe zugeordneten Objekte enthal-
ten ist.

6. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind,
dass sie die Liste mit einem Listeneintrag mit Objekt-
informationen zu den einzelnen lUber die Auswahlmit-
tel (9, 10) ausgewahlten und mit dem Laserstrahl zu
bearbeitenden Objekten (15) erzeugen.



7. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch
SI
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuermittel (T) eine Flachenberechnungs-
funktion zur Berechnung der Flache eines (ber die
Auswahlmittel (9, 10) ausgewahlten und mit dem La-
serstrahl zu bearbeitenden Objekts (15) umfassen,
und
dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind,
dass sie die Listeneintrage mit Objektinformationen,
welche zu den ausgewahlten Objekten (15) die jewei-
lige Objektflache angeben, erzeugen.

8. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch
6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-
mittel (7) derart ausgestaltet sind, dass jeder Listen-
gintrag eine Angabe dariiber enthalt, ob das entspre-
chende Objekt (15) bereits mit dem Laserstrahl bear-
beitet worden ist oder nicht.

9. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der
Anspriiche 6-8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuermittel (T) derart ausgestaltet sind, dass die Lis-
teneintrage der von den Steuermitteln (7) erzeugten
Liste eine Angabe zu dem Typ des entsprechendean
Objekts (15) enthalten.

10. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der
Anspriche 1-9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gruppe von vorgegebenen Laserfunktionen mindes-
tens eine erste Laserfunktion zum Schneiden mit dem
Laserstrahl entlang einer Ober die Auswahimittel (9,
10) vorgegebenen Schnittlinie und eine zweite Laser-
funktion zum Setzen eines Laserschusses an einer
iber die Auswahlmittel (9, 10) vorgegebenen Positi-
on auf dem auf dem Trager (3) befindlichen Material
(14) umfasst.

11. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der
Anspriiche 1-10, dadurch gekennzeichnet, dass Ober
die Auswahlmittel (9, 10) dis Anzahl der Wiederho-
lungen der Bearbeitung der Uber die Auswahlmittel
(9, 10) ausgewahiten Objekte (13) oder Objekigrup-
pen mit dem Lasersirahl einstellbar ist.



12, Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der
Anspriiche 1-11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuermittel (7) eine Flachenberechnungs-
funktion zur Berechnung der Flache eines Uber die
Auswahlimittel (9, 10) ausgewahlten Objekts (15) um-
fassen, und
dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind,
dass sie die Liste mit einer Angabe (ber die Gesamt-
anzahl samtlicher dber die Auswahlmittel (9, 10) aus-
gewahlter Objekte und mit einer Angabe Gber die Ge-
samiflache der liber die Auswahimitte1 (9, 10) aus-
gewahlten Objekte erzeugen.

13. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der
Anspriche 2-12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie zur
Markierung der zu bearbeitenden Objekte (15) un-
terschiedliche Markierungsarten zur Verfligung stel-
len und alle Gber die Auswahlmittel (9, 10) mit der-
selben Markierungsart markierten Objekte (15) einer
entsprechenden Objektgruppe zuordnen, so dass je-
de Objektgruppe mit ein- und derselben Markierungs-
art markierte Objekte umfasst.

14. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch
2 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die unter-
schiedlichen Markierungsarten unterschiedliche Mar-
kierungsfarben, mit denen die zu bearbeitenden Ob-
jekte (15) auf dem auf der Anzeigenvorrichtung (8)
dargestellten Abbild des auf dem Trager (3) befindli-
chen Materials markiert werden, sind.

15. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der
Anspriiche 1-14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuermittel (7) gine Funktion zur Bestim-
mung einer Referenzposition auf dem auf dem Tra-
ger (3) befindlichen Material umfassen, und
dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind,
dass sie beim Abspeichern der Liste in den Speicher-
mitteln Positionen der ausgewahlten Objekte in dem
auf dem Trager (3) befindlichen Material in Bezug auf
die Referenzposition abspeichern,



16. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel
(T) derart ausgestaltet sind, dass sie eine Funktion
(26) zum gezielten Anfabren eines in der Liste ent-
haltenen ausgewahiten Objekts (15) umfassen, wo-
bei die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass
sie die Position des entsprechenden Objekts (15) in
Bezug auf die Referenzposition ermitteln und ausge-
hend von der Referenzposition eine Verstellung des
Tragers (3) derart veranlassen, dass das entspre-
chende Objekt (15) des auf dem Trager (3) befindli-
chen Materials an einer bestimmtan Stelle in dem auf
der Anzeigenvorrichtung (8) dargesteliten Abbild er-
scheint.

17. Computerlesbaras Speichermedium, in dem
ein Steuerprogramm zum computergestiitzten Steu-
ern eines Laser-Mikrodissektionssystems zur Bear-
beitung eines auf einem Trager (3) befindlichen Ma-
terials (14) gespeichert ist,
wobei das Laser-Mikrodissektionssystem umfasst:

- eine Laserlichtquelle (4) zur Erzeugung eines auf
das zu bearbeitende Material (14) zu richtenden La-
serstrahls, um das Material (14) mit dem Laserstrahl
zu bearbeiten,

—eine Bildaufnahmevormichtung (1) zur Erzeugung ei-
nes Abbilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem
Trager {3) befindlichen Materials (14),

— eine Anzeigenvorrichtung (8) zur Darstellung des
von der Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Ab-
hilds, und

— Auswahlmittel (9, 10) zum Auswahlen von mit dem
Laserstrahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf
dem Trager (3) befindlichen Materials (14),

dadurch gekennzeichnet,

dass das Steuerprogramm derart eingerichtet ist,
dass es bei Ausfiihrung in dem computergestitzt ge-
steverten Laser-Mikrodissektionssystem die Funkti-
on der Steuermittel {7) des Laser-Mikrodissektions-
systems nach einem der Anspriiche 1-16 ausflhrt.

Auf den Einspruch der L... GmbH, die das Patent wegen

unzuldssiger Erweiterung, mangelnder Ausfuhrbarkeit, mangelnder Neuheit und
mangelnder erfinderischer Tatigkeit angreift, wurde das Patent mit Beschluss der
Patentabteilung 52 im Anschluss an die Anhérung am 15. Januar 2014 mit den

Patentanspriichen 1 bis 17 nachfolgenden Wortlauts beschréankt aufrecht erhalten:



1. Laser-Mikrodissektionssystem zur Bearbeitung eines auf ei-
nem Trager (3) befindlichen Materials (14),

mit einer Laserlichtquelle (4) zur Erzeugung eines auf das zu
bearbeitende Material (14) zu richtenden Laserstrahls, um das
Material (14) mit dem Laserstrahl zu bearbeiten,

mit einer Bildaufnahmevorrichtung (1) zur Erzeugung eines Ab-
bilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem Trdger (3) be-
findlichen Materials,

mit einer Anzeigenvorrichtung (8) zur Darstellung des wvon der
Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds,

mit Auswahlmitteln (9, 10) zum Auswahlen wvon mit dem Laser—
strahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf dem Trager (3)
befindlichen Materials (14),

dadurch gekennzeichnet,

dass iiber die Auswahlmittel (%, 10) ein Jjeweils ausgewahltes
Objekt einer entsprechenden Objektgruppe zugeordnet werden
kann, und

dass Steuermittel (7) wvorhanden sind zum Auswerten der mit
Hilfe der Auswahlmittel (9, 10) durchgefihrten Auswahl der zu
bearbeitenden Objekte (15) und zum Erstellen einer Liste, in
welcher die ausgewdhlten Objekte und/oder die Objektgruppen
mit einer Bezeichnung der jeweils entsprechenden Objektgruppe
enthalten sind,

wobei iliber die Auswahlmittel (9%, 10) eine beiiebige erste Ob-
jektgruppe und zweite Objektgruppe in der Liste auswidhlbar
sind und die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass
sie eine Bearbeitung der der ausgewdhlten ersten Objektgruppe
zugeordneten Objekte (15) und der der ausgewdhlten zweiten
Objektgruppe zugeordneten Objekte (15) gruppenspezifisch mit
dem Laserstrahl derart wveranlassen, dass samtliche Objekte

der ersten Objektgruppe in einem ersten Auffangbehdlter und



samtliche Objekte der zweiten Objektgruppe in einem zweiten

Auffangbehdlter gesammelt werden.

2. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die zu bearbeitenden Objekte (15) durch entsprechende
Markierung der Objekte auf dem von der Anzeigenvorrichtung
(8) dargestellten Abbild des auf dem Trager (3) befindlichen
Materials auswahlbar sind, und

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie
unterschiedliche Markierungsarten zur Verfigung stellen, wo-
bei jede Markierungsart einer Objektgruppe zugeordnet ist, so
dass alle mit einer bestimmten Markierungsart marklerten und
- ausgewdhlten Objekte (15) eine entsprechende Objektgruppe
bilden.

3. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch 1 cder 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie
die Liste mit einem Listenabschnitt (29) erstellen, in dem
die ausgewahlten Objekte (15) in den entsprechenden Objekt-
gruppen zusammengefasst sind,

wobei die Liste mit dem Listenabschnitt (29%) von den Steuer-
mitteln (7) auf der Anzeigenvorrichtung (B) dargestellt wird,
und

wobei lUber die Auswahlmittel (9, 10) die Objektgruppe in dem

Listenabschnitt (29%) auswdhlbar ist.

4, Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch 2 und Anspruch
3y

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass in

dem Listenabschnitt (29) der Liste fiir jede Objektgruppe die
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bei der Auswahl der entsprechenden Objekte (15) verwendete

Markierung angegeben ist.

5. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuermittel (7} eine Flachenberechnungsfunktion zur
Berechnung der Fliche eines iiber die Auswahlmittel (9,10)
ausgewahlten Objekts (15) umfassen, und

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass in
dem Listenabschnitt (29) der Liste zu jeder Objektgruppe die
Gesamtfliche aller der entsprechenden Objektgruppe zugeordne-
ten Objekte enthalten ist.

6. Laser-Mikrodissekticonssystem nach einem der vorhergehenden
Ansprilche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie

die Liste mit einem Listeneintrag mit Objektinformationen zu

den einzelnen iiber die Auswahlmittel (9, 10) ausgewahlten und

mit dem Laserstrahl zu bearbeitenden Cbjekten (15) erzeugen,

7. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuermittel (7) eine Flachenberechnungsfunktion zur
Berechnung der Flache eines (ber die Auswahlmittel (3, 10)
ausgewdhlten und mit dem Laserstrahl zu bearbeitenden Objekts
{15) umfassen, und

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie
die Listeneintrdge mit Objektinformationen, welche zu den
ausgewdhlten Objekten (15) die jeweilige Objektfliache ange-

ben, erzeugen.

" 8. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch & oder 7,

dadurch gekennzeichnet,
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dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass je-
der Listeneintrag eine Angabe dariber enthilt, ob das ent-
sprechende Objekt (15) bereits mit dem Laserstrahl bearbeitet

worden ist oder nicht.

9. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der Anspriiche 6-8,
dadurch gekennzeichnet,

dass die StEue;mittel (7) derart ausgestaltet sind, dass die
Listeneintrige der von den Steuermitteln (7) erzeugten Liste
eine Angabe zu dem Typ des entsprechenden Objekts (15) ent-
halten.

10. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der Anspriiche 1-
9,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass die
Bearbeitung gemdll einer gruppenspezifischen Laserfunktion,
die aus einer Gruppe vorgegebener Laserfunktionen auswidhlbar
ist, erfolgt, und

dass die Gruppe von vorgegebenen Laserfunktionen mindestens
eine erste Laserfunktion zum Schneiden mit dem Laserstrahl
entlang einer iiber die Auswahlmittel (9, 10) wvorgegebenen
Schnittlinie und eine zweite Laserfunktion zum Setzen eines
Laserschusses an einer liber die Auswahlmittel (9, 10) vorge-
gebenen Position auf dem auf dem Trager (3) befindlichen Ma-

terial (14) umfasst.

11. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der Anspriiche 1-
10,

dadurch gekennzeichnet,

dass iiber die Buswahlmittel (9, 10) die Anzahl der Wiederho-
lungen der Bearbeitung der iber die Auswahlmittel (9, 10)
ausgewdhlten Objekte (15) oder Objektgruppen mit dem Laser-

strahl einstellbar ist.
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12. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der Anspriiche 1-
11,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuermittel (7) eine Flachenberechnungsfunktion zur
Berechnung der Flache eines uber die Auswahlmittel (9, 10)
ausgewdhlten Objekts (15) umfassen, und

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie
die Liste mit einer Angabe iliber die Gesamtanzahl samtlicher
liber die Auswahlmittel (9, 10) ausgewdhlter Objekte und mit
einer Angabe ilber die Gesamtfldche der liber die Auswahlmittel

(9, 10} ausgewdhlten Objekte erzeugen.

13. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der Anspriiche 2-
1z,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie
zur Markierung der zu bearbeitenden Objekte (15) unterschied-
liche Markierungsarten zur Verfigung stellen und alle iber
die Auswahlmittel (9, 10) mit derselben Markierungsart mar-
kierten Objekte (15) einer entsprechenden Objektgruppe zuord-
nen, so dass jede Objektgruppe mit ein- und derselben Markie-

rungsart markierte Objekte umfasst.

14. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch 2 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,

dass die unterschiedlichen Markierungsarten unterschiedliche
Markierungsfarben, mit denen die zu bearbeitenden Objekte
{15) auf dem auf der Anzeigenvorrichtung (B} dargestellten
Bbbild des auf dem Trdger (3) befindlichen Materials markiert

werden, sind.

15. Laser-Mikrodissektionssystem nach einem der Ansprilche 1-

14,
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dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuermittel (7) eine Funktion zur Bestimmung einer
Referenzposition auf dem auf dem Tr&ager (3) befindlichen Ma-
terial umfassen, und

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie
beim Abspeichern der Liste in den Speichermitteln Positionen
der ausgewdhlten Objekte in dem auf dem Trager (3) befindli-

chen Material in Bezug auf die Referenzposition abspeichern.

16. Laser-Mikrodissektionssystem nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie
eine Funktion (26) zum gezielten Anfahren eines in der Liste
enthaltenen ausgewahlten Objekts (15) umfassen, wobei die
Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass sie die Posi-
tion des entsprechenden Objekts (15) in Bezug auf die Refe-
renzposition ermitteln und ausgehend von der Referenzposition
eine Verstellung des Tragers (3) derért veranlassen, dass das
entsprechende Objekt (15) des auf dem Trager (3) befindlichen
Materials an einer bestimmten Stelle in dem auf der Anzeigen-

vorrichtung (B) dargestellten Abbild erscheint.

17. Computerlesbares Speichermedium, in dem ein Steuerpro-
gramm zum computergestitzten Steuern eines Laser-
Mikrodissektionssystems zur Bearbeitung eines auf einem Tra-
ger (3) befindlichen Materials (14) gespeichert ist,
wobei das Laser-Mikrodissektionssystem umfasst:
- eine Laserlichtquelle (4) zur Erzeugung eines auf das zu
bearbeitende Material (14) zu richtenden Laserstrahls, um
das Material (14) mit dem Laserstrahl zu bearbeiten,
- eine Bildaufnahmevorrichtung (1) zur Erzeugung eines Ab-
bilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem Trdger (3)
hefindlichen Materials (14),
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- eine Anzeigenvorrichtung (8) zur Darstellung des von der
Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds, und
- Auswahlmittel (9, 10) zum Auswidhlen von mit dem Laser-
strahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf dem Trager
({3) befindlichen Materials (14),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuerprogramm derart eingerichtet ist, dass es bei
Ausfilhrung in dem computergestiitzt gesteuerten Laser-
Mikrodissektionssystem die Funktion der Steuermittel (7) des
Laser-Mikrodissektionssystems nach einem der Anspriiche 1-16
ausfihrt.

Der Einspruch stitzte sich auf folgende Druckschriften

(1) WO 01/73398 Al

(2) WO 97/13838 Al

(3) DE 100 15 157 Al

(4) WO 97/29355 Al

(5) DE 3836716 Al

(6) DE 37 18 066 Al

(7)  US 4907 158 A

(8) EP 0539888 A1

(9)  US 2001/0001574 Al.

Die Patentabteilung fuhrte in dem angefochtenen Beschluss aus, der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 (entspricht dem erteilten Patentanspruch 1) nach
Hauptantrag sei gegenuber dem Inhalt der Druckschrift (3) DE 100 15 157 Al
nicht mehr neu. Die vorstehend wiedergegebene Fassung der Patentanspriiche

nach Hilfsantrag 2 erftille hingegen samtliche Patentierungserfordernisse.
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Gegen den Beschluss der Patentabteilung tber die beschrankte Aufrechterhaltung
hat zunachst nur die Einsprechende mit Schriftsatz vom 19. Februar 2014 Be-

schwerde eingelegt.

Mit Schriftsatz vom 27. Januar 2015 hat sie ihre Beschwerde mit unzuléssiger Er-
weiterung des Patentgegenstands gegeniber dem urspringlich eingereichten
Anmeldungsgegenstand sowie mit mangelnder Neuheit gegentber der Druck-
schrift (1) oder der Druckschrift (3) und mangelnder erfinderischer Tatigkeit ge-
genuber einer dieser Druckschriften alleine oder in deren Kombination mit den
Druckschriften (2) oder (4) begriindet.

Daraufhin hat auch die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 9. April 2015
Beschwerde eingelegt und angekiindigt zu beantragen, den Beschluss der
Patentabteilung aufzuheben und dass Patent in der erteilten Fassung aufrechtzu-
erhalten (Hauptantrag) sowie die Beschwerde der Einsprechenden abzuweisen,
hilfsweise das Patent im Umfang der mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2012 einge-
reichten und mit Schriftsatz vom 9. April 2015 orthographisch korrigierten Fassung
der Anspruche 1 bis 18 (Hilfsantrag 1) aufrechtzuerhalten.

Weiter hilfsweise beantragt sie die Aufrechterhaltung mit den mit Schriftsatz vom
5. Dezember 2012 als Hilfsantrag 2 des Einspruchsverfahrens eingereichten An-
spruchen 1 bis 17 (Hilfsantrag 2), weiter hilfsweise im Umfang der mit Schriftsatz
vom 7. Januar 2014 als Hilfsantrag 3 im Einspruchsverfahren eingereichten An-

spruche 1 bis 16 (Hilfsantrag 3).

Die jeweiligen zueinander in Nebenordnung stehenden Patentanspriiche der
Hilfsantrage 1 bis 3 haben folgenden Wortlaut:
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Hilfsantrag 1:
1. Laser-Mikrodissektionssystem zur Bearbeltung eines auf ei-

nem Trager (3) befindlichen Materials (14},

mit einer Laserlichtguelle (4} zur Zrzeugung eines auf das zu
bearbeitende Materizl (14) zu richtenden Laserstrahls, um das
Material (14) mit dem Laserstrahl zu kearbeiten,

mit siner Bildaufnahmeveorrichtung (1] zur Erzeugung eines Ab-
bilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem Triger (3) be-
findlichen Materials,

mit einer Anzelgenvorrichtung (8) zur Darstellung des wvon der
Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds,

mit Auswahlmitteln (9, 10) zum Auswzhlen von mit dem Laser-
strahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf dem Trdger (3)
befindlichen Materials (14),

dadurch gekennzeichnet,

dass dber die Auswahlmittel (9, 10} ein jeweils ausgewahltes
Objekt einer entsprechenden Objektgruppe zugeordnet werden
kann, und

dass Steuermittel (7) vorhanden sind zum Auswerten der mit
Hilfe der Auswanlmittel (%, 10} durchgeflhrten Ruswahl der zu
bearbeiﬁendEn Chjekte [15) und zum Erstellen einer Liste, in
welcher die ausgewdhlten Objekte und/oder die Cbjektgruppen
mit einer Bezeichnung der jeweiis entsprechenden Objektgrupps
enthalten sind, .

wobel (ber die Auswahlmittel (9, 10} eine beliebige Objekt-
gruppe in der Liste auswihlbar ist und die Stsuermittel ({7)
derart ausgestaltet sind, dass sie eine Bearbesitung der der
ausgewdhlten Objektgruppe zugeordneten Objekte (15) gruppen-
spezifisch mit dem Laserstrahl derart veranlassen, dass die
Bearbeitung gemad einer gruppenspezifischen Laserfunktion,
die aus einer Gruppe vorgegebener Laserfunktionen auswihlbar

ist, erfolgt.
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2. Laser-Mikrodissektionssystem zur Bearbeitung eines auf el-
nem Trager (3} befindlichen Materials (14),

mit einer Laserlichtguelle (4) Zur Erzeugung eines auf das zu
bearbeitende Material [(14) zu richtenden Laserstrahls, um das
Material (14) mit dem Laserstrahl zu bearbeiten,

mit einer Bildaufnahmevorrichtung (1) zur Erzeugung eines Ab-
bilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem Trager (2) be-
findlichen Materials,

mit einer Anzeigenverrichtung (8) zur Darstellung des von der
Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds,

mit Auswahlmitteln (9, 10} zum Auswidhlen von mit dem Laser-
strahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf dem Triger ({3}
befindlichen Materials (14),

dadurch gekennzeichnet,

dass Upber die Ruswahlmittel (2, 10} ein jeweils ausgewdhltes
Objekt einer entsprechenden Objektgruppe zugeordnet werden
kann, und

cdass Steuermittel (7) vorhanden sind zum Auswerten der mit
Hilfe der Auswanlmittel (9, 10) durchgefiihrten Auswahl der zu
bearbeitenden Ohjekte (15} und zum Erstellen siner Liste, in
welcher die ausgewdnlten Objekte und/oder die Objektgruppen
mit einer Bezeichnung der jeweils entsprechenden Objektgruppe
enthalten sind,

wobei diber die Auswahlmittel (9, 10) eine beliebige erste Ob-
jektgruppe und zweite Objektgruppe in der Liste auswahlbar
sind und die Steusrmittel (7)) derart ausgestaltet sind, dass
sie eine Bearbeitung der der ausgewZhlten ersten Objektgruppe
zugeordneten Objekbe (15) und der der ausgewdhlten zweiten
Objektgruppe zugeordneten Objekte (15) gruppenspezifisch mit
dem Laserstrahl derart veranlassen, dass samtliche Objekte
der ersten Objektgruppe in einem ersten nuffangbehilter und
samtliche Objekte der zweiten Cbjektgruppe in einem zweiten

Auffangbehilter gesammelt werden.
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l8. Computerlesbares Speichermedium, in dem ein Steuerpro-
gramm zum computergestitzten Steuern eines Laser-
Mikrodissektionssystems zur Bearbeitung eines auf einem Tra-
ger (3) befindlichen Materials (14} gespeichert ist,
wobel das Laser-Mikrodissektionssystem umfasst:
- eine Laserlichtguelle (4) zur Erzeugung eines auf das zu
bearbeitende Material (14} zu richtenden Laserstrahls, um
das Material (14) mit dem Laserstrahl zu bearbeiten,
- 2ine Bildaufnahmeverrichtung (1) zur Erzeugung eines Ab-
bilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem Trager (3)
befindlichen Materials (14),
- eine Anzeigenvorrichtung (8) zur Darstellung des von der
Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds, und
- Auswahlmitzel (2, 10} =zum Auswdhlen von mit dem Laser-
strahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf dem Trager

{3) befindlichen Materials (14},

dadurch gekennze:ichnet,

dass das Steuerprogramm derart eingerichtet ist, dass es bel
Rusfihrung in dem computergestiitzt gesteuerten Laser-
Mikrodissektionssystem die Funktion der Steuermittel (7) des
Laser-Mikrodissektionssystems nach einem der Anspriiche 1-17

austfihrt.
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Hilfsantrag 2:
1. Laser-Mikrodissektionssystem zur Bearbeitung eines auf ei-

nem Trager (3) befindlichen Materials (14),

mit einer Laserlichtquelle (4) zur Erzeugung eines auf das zu
bearbeitende Material (14) zu richtenden Laserstrahls, um das
Material (14) mit dem Laserstrahl zu bearbeiten,

mit einer Bildaufnahmewvorrichtung (1) zur Erzeugung eines Ab-
bilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem Trdger (3) be-
findlichen Materials,

mit einer Anzeigenvorrichtung (8) zur Darstellung des wvon der
Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds,

mit Auswahlmitteln (9, 10) zum Auswidhlen wvon mit dem Laser-
strahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf dem Trager (3)
befindlichen Materials (14),

dadurch gekennzeichnet,

dass iiber die Auswahlmittel (%, 10) ein Jjeweils ausgewahltes
Objekt einer entsprechenden Objektgruppe zugeordnet werden
kann, und

dass Steuermittel (7) worhanden sind zum Auswerten der mit
Hilfe der Ruswahlmittel (9, 10} durchgefithrten Ruswahl der zu
bearbeitenden Objekte (15) und zum Erstellen einer Liste, in
welcher die ausgewdahlten Objekte und/oder die Objektgruppen
mit einer Bezeichnung der jeweils entsprechenden Objektgruppe
enthalten sind,

wobei iliber die Auswahlmittel (9, 10) eine beiiebige erste Ob-
jektgruppe und zweite Objektgruppe in der Liste auswahlbar
sind und die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass
sie eine Bearbeitung der der ausgewdhlten ersten Objektgruppe
zugeordneten Objekte (15) und der der ausgewdhlten zweiten
Objektgruppe zugeordneten Objekte (15) gruppenspezifisch mit
dem Laserstrahl derart wveranlassen, dass simtliche Objekte

der ersten Objektgruppe in einem ersten Auffangbehdlter und
sadmtliche Objekte der zweiten Objektgruppe in einem zweiten

Auffangbehdlter gesammelt werden.
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17. Computerlesbares Speichermedium, in dem ein Steuerpro-
gramm zum computergestiitzten Steuern eines Laser-
Mikrodissektionssystems zur Bearbeitung eines auf einem Tra-
ger (3) befindlichen Materials (14) gespeichert ist,
wobei das Laser-Mikrodissektionssystem umfasst:
- eine Laserlichtquelle (4) zur Erzeugung eines auf das zu
bearbeitende Material (14) zu richtenden Laserstrahls, um
das Material (14) mit dem Laserstrahl zu bearbeiten,
- eine Bildaufnahmevorrichtung (1) zur Erzeugung eines Ab-
bilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem Trdger (3)

befindlichen Materials (14),
- eine Anzeigenvorrichtung (8) zur Darstellung des von der

Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds, und
- Buswahlmittel (9, 10) zum ARuswdhlen von mit dem Laser-
strahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf dem Trager
(3) befindlichen Materials (14),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuerprogramm derart eingerichtet ist, dass es beil
Ausfilhrung in dem computergestiitzt gesteuerten Laser-
Mikrodissektionssystem die Funktion der Steuermittel (7) des
Laser-Mikrodissektionssystems nach einem der Anspriiche 1-16

ausfilhrt.
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Hilfsantrag 3:
1. Laser-Mikrodissektionssystem zur Bearbeitung eines auf ei-

nem Trdger (3) befindlichen Materials (14),

mit einer Laserlichtquelle (4) zur Erzeugung eines auf das zu
bearbeitende Material (14) zu richtenden Laserstrahls, um das
Material (14) mit dem Laserstrahl zu bearbeiten,

mit einer Bildaufnahmevorrichtung (1) zur Erzeugung eines Ab-
bilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem Trdger (3) be-
findlichen Materials,

mit einer Anzeigenvorrichtung (8) zur Darstellung des von der
Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds,

mit Auswahlmitteln (9, 10) zum Auswdhlen wvon mit dem Laser-
strahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf dem Trdger (3)
befindlichen Materials (14}, wobei die Ruswahlmittel (9, 10)
Eingabemittel umfassen,

dadurch gekennzeichnet,

dass iber die Auswahlmittel (9, 10) ein jeweils ausgewiZhltes
Objekt einer entsprechenden Objektgruppe zugeordnet werden
kann, und

dass Steuermittel (7) worhanden sind zum Auswerten der mit
Hilfe der Auswahlmittel (9, 10) durchgefilhrten Auswahl der zu
bearbeitenden Objekte (15) und zum Erstellen einer Liste, in
welcher die ausgewdZhlten Objekte und/oder die Objektgruppen
mit einer Bezeichnung der jeweils entsprechenden Objektgruppe
enthalten sind, wobei die Steuermittel (7) derart ausgestal-
tet sind, dass sie unterschiedliche Markierungsarten zur Ver-
filgung stellen, wobei jede Markierungsart einer Objektgruppe
zugeordnet ist, so dass alle mit einer bestimmten Markie-
rungsart markierten und ausgewdhlten Objekte (15) eine ent-
sprechende Objektgruppe bilden,

wobei idber die Auswahlmittel (9, 10) eine beliebige erste Ob-

jektgruppe und zweite Objektgruppe in der Liste auswdhlbar
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sind und die Steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass
sie nach einer Aktivierung eines Laserstartbuttons (30) eine
Bearbeitung der der ausgewdhlten ersten Objektgruppe zugeord-
neten Objekte (15) und der der ausgewdhlten zweiten Objekt-
gruppe zugeordneten Objekte (15) gruppenspezifisch mit dem
Laserstrahl derart veranlassen, dass samtliche Objekte der
ersten Objektgruppe in einem ersten Auffangbehdlter und samt-
liche Objekte der zweiten Objektgruppe in einem zweiten Auf-
fangbehilter gesammelt werden, und dass nur die den ausge-

widhlten Objektgruppen zugehdrigen Objekte verarbeitet werden.

l6. Computerlesbares Speichermedium, in dem ein Steuerpro-
gramm zum computergestiitzten Steuern eines Laser-
Mikrodissektionssystems zur Bearbeitung eines auf einem Tr&-
ger (3) befindlichen Materials (14) gespeichert ist,
wobel das Laser-Mikrodissektionssystem umfasst:
- eine Laserlichtguelle (4) zur Erzeugung eines auf das zu
bearbeitende Material (14) zu richtenden Laserstrahls, um
das Material (14) mit dem Laserstrahl zu bearbeiten,
- eine Bildaufnahmevorrichtung (1) zur Erzeugung eines Ab-
bilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem Trager (3)
befindlichen Materials (14),
- eine Anzeigenveorrichtung (8) zur Darstellung des von der
Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds, und
- Buswahlmittel (92, 10} zum Auswihlen von mit dem Laser-
strahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf dem Tr&ger
(3) befindlichen Materials (14),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuerprogramm derart eingerichtet ist, dass es bei
Ausfithrung in dem computergestitzt gesteuerten Laser-

Mikrodissektionssystem die Funktion der Steuermittel (7) des
Laser-Mikrodissektionssystems nach einem der Anspriche 1-15

ausfihrt.
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In der muindlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin eine weitere
Anspruchsfassung mit den nachfolgend wiedergegebenen nebengeordneten

Patentanspriichen 1 und 15 als Hilfsantrag 4 eingereicht:

1. Laser-Mikrodissektionssystem zur Bearbeitung eines auf ei-
nem Trager (3) befindlichen Materials (14),

mit einer Laserlichtquelle (4} zur Erzeugung eines auf das zu
bearbeitende Material (14) zu. richtenden Laserstrahls, um das
Material (14) mit dem Laserstrahl zu bearbeiten,

mit einer Bildaufnahmevorrichtung (1) zur Erzeugung eines Ab-
bilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem Tréger (3} be-
findlichen Materials,

mit einer Anzeigenvorrichtung (8) zur Darstellung des von der
Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds,

mit Auswahlmitteln (9, 10) zum Auswdhlen von mit dem Laser-
strahl zu bearbeitenden Objekten (15) des auf dem Trager (3)
befindlichen Materials (14), wobei die Auswahlmittel (9, 10)
Eingabemittel umfassen,

dadurch gekennzeichnet,

dass iiber die Ruswahlmittel (9, 10) ein jeweils ausgewdhltes
Objekt einer entsprechenden Objektgruppe zugeordnet werden
kann, wobei die zu bearbeitenden Objekte (15) durch entspre-
chende Markierung der Objekte auf dem von der Anzeigenvor-
richtung (8) dargestellten Abbild des auf dem Trdger (3) be-
findlichen Materials auswdhlbar sind, und

dass Steuermittel (7) vorhanden sind zum Auswerten der mit
Hilfe der Auswahlmittel (9, 10) durchgefiihrten Auswahl der zu
bearbeitenden Objekte (15) und zum Erstellen einer Liste, in
welcher die ausgewdhlten Objekte und/oder die Objektgruppen

mit einer Bezeichnung der jeweils entsprechenden Objektgruppe
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enthalten sind, wobei die Steuermittel (7) derart ausgestal-

tet sind, dass sie unterschiedliche Markierungsarten zur Ver-
figung stellen, wobei jede Markierungsart einer Objektgruppe

zugeordnet ist, so dass alle mit einer bestimmten Markie-

rungsart markierten und ausgewdhlten Objekte (15) eine ent-
sprechende objektgruppe hilden, und wobei die Markierungsart
als die Bezeichnung der objektgruppe in der Liste angegeban
ist,

wobel {ber die Auswahlmittel (9, 10) eine beliebige erste Ob-
jektgruppe und sweite Objektgruppe in der Liste auswahlbar
sind und die steuermittel (7) derart ausgestaltet sind, dass
sie nach einer Aktivierung sines Laserstartbuttons (30} eine
Bearbeitung der der ausgewihlten ersten Objektaruppe zugeord=
neten Objekte (13) und der der ausgewidhlten zweiten Objekt-
gruppe zugecrdneten objekte (15) gruppenspezifisch mit dem
Laserstrahl derart veranlassen, dass samtliche Objekte der
ersten Objektgruppe in einem ersten puffangbenilter und sambt-
liche Objekte der zwelten objektgruppe in einem zwelten Auf-
fangbehilter gesammelt werdean, und dass nur die den ausge-

wihlten Obijektgruppen zugehdrigen Objekte verarbeitet werden.
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15. Computerlesbares speichermedium, in dem ein Steusrpro-
gramm Zum computergestitzten Steuern eines Laser-
Mikrodissektlonssystems zur Bearbeltung eines auf einem Tra-
ger (3) befindlichen Materials (14) gespeichert ist,
wobei daz Laser-Mikrodissektionssystem umfasst:
- eine Laserlichtguelle (4} zur Erzeugung eines auf das 2zu
bearbeitende Material (14) zu richtenden Laserstrahls, um
das Material (14} mit dem Laserstrahl 2zu bearbeiten,
- eine Bildaufnahmevorrichtung (1) =ur Erzeugung eines Ab-
hilds wenigstens eines Rbschnitts dss auf dem Triager (3}
befindlichen Materials [14),
- eine Anzelgenvorrichtung (B8} zur pDarstellung des von der
Bildaufnahmevorrichtung (1) erzeugten Abbilds, und
- Auswahlmittel (9, 10) =zum Auswihlen von mit dem Laser-
strahl zu bearbeitenden Objekten (13} deg auf dem Trager
{3) befindlichen Materials (14),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steusrprogramm derart eingerichtet ist, dass &3 bei
pusfithrung in dem computergestitzt gesteuerten Laser-
Mikrodissektionssystem die Funktion der Steuermittel {7} des
Laser-Mikrodissektionssystems nach einem der Anspriche 1-13

ausfihrt.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 52 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2014
aufzuheben und das Patent zu widerrufen

und die Beschwerde der Patentinhaberin zurtickzuweisen.
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Die Patentinhaberin stellt den Antrag,
die Beschwerde der Einsprechenden zurtickzuweisen,
und den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 52 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2014

aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrecht zu erhalten,

hilfsweise das Patent mit den folgenden Unterlagen beschrankt
aufrecht zu erhalten:

1. Patentanspriche 1 bis 18 gemald Hilfsantrag 1, eingereicht

mit Schriftsatz vom 9. April 2015, im Ubrigen wie erteilt,

2. Patentanspriiche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 2, eingereicht

mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2012, im Ubrigen wie erteilt,

3. Patentanspriiche 1 bis 16 gemal Hilfsantrag 3, eingereicht

mit Schriftsatz vom 7. Januar 2014, im Ubrigen wie erteilt,

4. Patentanspruche 1 bis 15 gemal Hilfsantrag 4, eingereicht in
der mundlichen Verhandlung, im Ubrigen wie erteilt.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten

verwiesen.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt worden

und zulassig (PatG 8 73). Sie hat auch Erfolg. Der Gegenstand des Streitpatents
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gemald Hauptantrag und gemald Hilfsantragen 1 bis 4 beruht, sofern noch neu,

jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die zulassige Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin hat dementsprechend

keinen Erfolg.

1. Das Streitpatent betrifft gemald den zueinander in Nebenordnung stehen-

den Patentansprichen 1 und 17 ein Laser-Mikrodissektionssystem zur Bearbei-

tung eines auf einem Tréger befindlichen, idR biologischen Materials bzw. Zellge-

webes und ein computerlesbares Speichermedium, in dem ein Steuerprogramm

zum computergestiitzten Steuern eines solchen Laser-Mikrodissektionssystems

gespeichert ist.

a) Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) betrifft ein

1) Laser-Mikrodissektionssystem

1.1) zur Bearbeitung eines auf einem Trager befindlichen Materials,

2) mit einer Laserlichtquelle
2.1) zur Erzeugung eines auf das zu bearbeitende Material zu richtenden

Laserstrahls, zur Bearbeitung des Materials mit dem Laserstrahl,
3) mit einer Bildaufnahmevorrichtung
3.1) zur Erzeugung eines Abbilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem

Trager befindlichen Materials,

4) mit einer Anzeigenvorrichtung

4.1) zur Darstellung des mit Merkmal 3 erzeugten Abbilds,

5) mit Auswahlmitteln
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5.1) zum Auswahlen von mit dem Laserstrahl zu bearbeitenden Objekten des
auf dem Trager befindlichen Materials,

5.2) zum Zuordnen eines jeweils ausgewahlten Objekts einer entsprechenden
Objektgruppe,

5.3) zum Auswaéhlen einer beliebigen Objektgruppe in der Liste des Merkmals
6.2,

6) mit Steuermitteln

6.1) zum Auswerten der mit Hilfe des Merkmals 5 durchgefiihrten Auswahl der
zu bearbeitenden Objekte, und

6.2) zum Erstellen einer Liste, in welcher die ausgewahlten Objekte und/oder
Objektgruppen mit einer Bezeichnung der jeweils entsprechenden Objekt-
gruppe enthalten sind,

6.3) um eine Bearbeitung der der ausgewéahlten Objektgruppe zugeordneten
Objekte gruppenspezifisch mit dem Laserstrahl derart zu veranlassen,

6.3.1) dass samtliche Objekte einer ersten Objektgruppe in einem ersten Auf-
fangbehalter gesammelt werden,

6.3.2) und dass samtliche Objekte einer zweiten Objektgruppe in einem zwei-
ten Auffangbehalter gesammelt werden,

und/oder

6.3.3) dass die Bearbeitung gemalR einer gruppenspezifischen Laserfunktion
erfolgt, die aus einer Gruppe vorgegebener Laserfunktionen auswahlbar ist.

Der nebengeordnete Patentanspruch 17 der erteilten Fassung (Hauptantrag) ist

gerichtet auf ein

A) Computerlesbares Speichermedium,
A.1l) in dem ein Steuerprogramm zum computergestitzten Steuern eines La-

ser-Mikrodissektionssystems mit den Merkmalen 1 bis 5.1 gespeichert ist und

eingerichtet ist, die Funktion der Steuermittel gemafl} den Merkmalen 6 bis

6.3.3 sowie der Unteranspriiche 2 bis 16 auszufihren.
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b) Das Streitpatent betrifft in den hilfsweise verteidigten Fassungen die durch

die nachfolgenden Merkmale weiter ausbildeten Gegenstande des Streitpatents.

b.1) Gemal Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1

ein Laser-Mikrodissektionssystem mit den Merkmalen 1 bis 6.3 und 6.3.3, die
Merkmale 6.3.1 und 6.3.2 fehlen,

gemal Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 1

ein Laser-Mikrodissektionssystem mit den Merkmalen 1 bis 6.3.2 (Merkmal 6.3.3
fehlt), wobei die Merkmale 5.3 und 6.3 umformuliert sind:

5.3*) zum Auswahlen einer beliebigen ersten und zweiten Objektgruppe in der

Liste des Merkmals 6.2,

6.3*) um eine Bearbeitung der der ausgewahlten ersten Objektgruppe und der

der ausgewahlten zweiten zugeordneten Objekte gruppenspezifisch mit dem

Laserstrahl derart zu veranlassen,

6.3.1) dass samtliche Objekte einer ersten Objektgruppe in einem ersten Auf-
fangbehalter gesammelt werden,

6.3.2) und dass samtliche Objekte einer zweiten Objektgruppe in einem zwei-

ten Auffangbehéalter gesammelt werden,

gemal Patentanspruch 18 nach Hilfsantrag 1

ein computerlesbares Speichermedium mit den Merkmalen des Patentan-

spruchs 17 nach Hauptantrag, mit den aufgrund des Ruickbezugs auf die Pa-

tentanspriiche 1 bis 17 des Hilfsantrags 1 in den Anspriichen 1 und 2 getroffenen

Anderungen.
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b.2) Gemal Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2

ein Laser-Mikrodissektionssystem in der Fassung des Patentanspruchs 2 nach

Hilfsantrag 1,

gemal Patentanspruch 17 nach Hilfsantrag 2

ein computerlesbares Speichermedium mit den Merkmalen des Patentan-

spruchs 17 nach Hauptantrag mit dem Riickbezug auf die Patentanspriche 1 bis

16 des Hilfsantrags 2.

b.3) Gemal Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ein

1) Laser-Mikrodissektionssystem

1.1) zur Bearbeitung eines auf einem Trager befindlichen Materials,

2) mit einer Laserlichtquelle
2.1) zur Erzeugung eines auf das zu bearbeitende Material zu richtenden La-

serstrahls zur Bearbeitung des Materials mit dem Laserstrahl,

3) mit einer Bildaufnahmevorrichtung
3.1) zur Erzeugung eines Abbilds wenigstens eines Abschnitts des auf dem

Trager befindlichen Materials,

4) mit einer Anzeigenvorrichtung

4.1) zur Darstellung des mit Merkmal 3 erzeugten Abbilds,

5*)mit Auswahlmitteln umfassend Eingabemittel
5.1) zum Auswahlen von mit dem Laserstrahl zu bearbeitenden Objekten des

Materials,
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5.2) zum Zuordnen eines jeweils ausgewahlten Objekts einer entsprechenden
Objektgruppe,

5.3*) zum Auswahlen einer beliebigen ersten und zweiten Objektgruppe in der

Liste des Merkmals 6.2,

6) mit Steuermitteln

6.1) zum Auswerten der mit Hilfe des Merkmals 5 durchgefiihrten Auswahl der
zu bearbeitenden Objekte, und

6.2) zum Erstellen einer Liste, in welcher die ausgewahlten Objekte und/oder
Objektgruppen mit einer Bezeichnung der jeweils entsprechenden Objekt-
gruppe enthalten sind,

6.3*) um nach einer Aktivierung des Laserstartbuttons eine Bearbeitung

der der ausgewahlten ersten Objektgruppe und der der ausgewahlten zweiten

zugeordneten Objekte gruppenspezifisch mit dem Laserstrahl derart zu veran-

lassen,

6.3.1) dass samtliche Objekte einer ersten Objektgruppe in einem ersten Auf-
fangbehalter gesammelt werden,

6.3.2) dass samtliche Objekte einer zweiten Objektgruppe in einem zweiten
Auffangbehélter gesammelt werden,

6.3.4) dass nur die den ausgewahlten Objektgruppen zugehorigen Ob-
jekte verarbeitet werden,

6.4) die Steuermittel sind derart ausgestaltet, dass sie unterschiedli-
che Markierungsarten zur Verfigung stellen,

6.4.1) jede Markierungsart ist einer Objektgruppe zugeordnet,

6.4.2) so dass alle mit einer bestimmten Markierungsart markierten und

ausgewahlten Objekte eine entsprechende Objektgruppe bilden.

Wegen der hinzugenommenen interagierenden Teilmerkmale ist bei Patentan-
spruch 1 des Hilfsantrags 3 die gesamte Merkmalsanalyse wiedergegeben. Die

hinzugenommenen Merkmale, die bereits in vorhergehenden Hilfsantragen vor-
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kommen, sind unterstrichen, weiter demgegentber hinzugenommene Merkmale

sind fett gedruckt.

Gemal Patentanspruch 16 nach Hilfsantrag 3

ein computerlesbares Speichermedium mit den Merkmalen des Patentan-

spruchs 17 nach Hauptantrag mit dem Riickbezuqg auf die Patentanspriiche 1 bis

15 des Hilfsantrags 3.

b.4) Gemal Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4

ein Laser-Mikrodissektionssystem mit samtlichen Merkmalen des Patentan-

spruchs 1 nach Hilfsantrag 3 sowie den Merkmalen
5.4) wobei die zu bearbeitenden Objekte auswéahlbar sind durch entsprechende
Markierung der Objekte auf dem mittels Merkmal 4 dargestellten Abbild des auf

dem Trager befindlichen Materials,

6.4.3) und die Markierungsart als die Bezeichnung der Objektgruppe in der Liste

angegeben ist,

gemal Patentanspruch 15 nach Hilfsantrag 4

ein computerlesbares Speichermedium mit den Merkmalen des Patentan-

spruchs 17 nach Hauptantrag mit dem Riuckbezug auf die Patentanspriiche 1 bis

15 des Hilfsantrags 4.

C) Als Fachmann ist ein Team anzusehen, dem ein Diplom-Ingenieur des Ma-
schinenwesens, ein Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, sowie ein Molekularbio-
loge, Molekularpathologe und/oder Zytologe angehdren.
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2. Hinsichtlich der Offenbarung der Anspruchsfassungen nach geltendem/n
Hauptantrag und Hilfsantragen 1 bis 3 bestehen keine Bedenken. Die Anspruchs-

fassungen lassen sich aus den urspringlichen Unterlagen herleiten und ergeben
sich auch unmittelbar aus dem Streitpatent (Hauptantrag: vgl. DE 101 52 404 A1,
Anspr. 1 i. V. m. Anspr. 4 sowie [0012], [0013)]; Anspr. 2 bis 22 mit redundanzbe-
dingten, zulassigen Streichungen bzw. Zusammenfassungen, unverandert urspr.
Anspr. 21 und 22 als Anspr.15 und 16; Anspr.23 i.V.m. Anspr.24; vgl.
DE 101 52 404 B4 Anspr. 1 bis 17. Hilfsantrag 1: vgl. DE 101 52 404 A1 [0011] bis
[0013]; vgl. DE10152404B4 [0012] bis [0014]. Hilfsantrag 2:
vgl. DE 101 52 404 A1 [0011] bis [0013]; vgl. DE 10152 404 B4 [0012] bis
[0014). Hilfsantrag 3: vgl. DE 101 52 404 A1 [0011] bis [0013], Sp. 7 Z. 21 bis 23,
Sp. 10 [0048] bis [0050], insbes. Sp. 10 Z. 34; vgl. DE 101 52 404 B4 [0012] bis
[0014], [0036] Z. 1 bis 4, [0047] bis [0051], insbes. [0051] Z. 7).

Auch die in Hilfsantrag 4 gegenuber Hilfsantrag 3 hinzugenommenen Merkmale
54 und 6.4.3 ergeben sich aus den urspringlichen Unterlagen (vgl.
DE 101 52 404 A1 Anspr. 18 — Merkmal 5.4,; Anspr. 18 i. V. m. Beschr. [0038] bis
[0044], insbes. [0042] bis [0044] - Merkmal 6.4.3) sowie aus dem Streitpatent (vgl.
DE 101 52 404 B4 Anspr. 13 — Merkmal 5.4; Anspr. 13 i. V. m. Beschr. [0039] bis
[0045], insbes. [0043] bis [0045] - Merkmal 6.4.3), so dass diese Anderungen,
ebenso wie die Anderungen in den Hilfsantragen 1 bis 3, weder Uber die ur-
sprungliche Offenbarung hinausgehen, noch den Schutzgegenstand des Streit-

patents &ndern oder erweitern.

Die Hilfsantrage 1 bis 4 sind deshalb zulassig.

Der von der Einsprechenden als unzulédssig beméangelte Austausch des urspriing-
lichen Begriffs ,Eingabemittel gegen ,Auswahimittel” ist vor der Patenterteilung
erfolgt und ohne Weiteres zulassig. Denn wie aus der DE 101 52 404 A1 (vgl.
a.a.0.z.B.Sp.7,Z. .3 bis53i.V.m. Sp. 6 Z. 52 bis 65) hervorgeht, handelt es
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sich bei den entweder manuell eingegebenen Mitteln oder automatisiert ablaufen-
den, weil bereits voreingestellten Auswahlmitteln um von der urspringlichen Of-
fenbarung zwangslaufig erfasste Einrichtungen des beanspruchten Systems. In-
sofern stellen Eingabemittel eine Ausfiihrungsform der Auswahlmittel dar. Der Be-
griff Eingabemittel geht deshalb nicht Uber die urspringlich offenbarte Lehre hin-

aus und stellt auch keine unzuléassige Ausfihrungsform dar.

Da der Wechsel von Eingabemitteln zu Auswahlmitteln im Prufungsverfahren er-
folgt ist, die Begriffe des Auswahlens und des Eingebens sich damit bereits ur-
sprunglich wie ein roter Faden durch das mit der streitpatentgemé&fen Vorrichtung
durchzufihrende Verfahren ziehen und Auswahlmittel fester Bestandteil der er-
teilten Anspruchsfassung sind, ist die Anderung ,AuswahImittel umfassend Einga-
bemittel* in Merkmal 5* der Hilfsantrdge 3 und 4 auch nach der Patenterteilung

zulassig.

Dem Vorbringen der Einsprechenden, eine vollautomatisierte Trennung unter-
schiedlicher Objekte in unterschiedliche Auffangbehélter sei nicht urspriinglich
offenbart und die diesbeziiglichen Merkmale in den jeweiligen Hauptanspriichen
nach Hauptantrag und den Hilfsantragen 1 bis 4 stellten demnach unzulassige
Anderungen dar, kann nicht beigetreten werden. Denn bereits aus der urspringli-
chen Beschreibung geht als zum Erfindungsgegenstand gehorend hervor, meh-
rere Auffangbehélter nebeneinander anzuordnen, um — automatisch gesteuert —
nacheinander unterschiedliche zuvor identifizierte, markierte und ausgeschnittene
Objekte in (zwei) unterschiedliche Auffangbehdlter beférdern zu kdnnen (vgl.
DE 101 52 404 A1 Anspr. 1, 4 und 14 i. V. m. Sp. 3 Z. 40 bis 57, Sp. 4 Z. 62 bis
Sp.5Z. 24, insbes. Sp. 5 Z. 2 bis 5, 1. V. m. Sp. 10 Z. 45 bis Sp. 11 Z. 9), so dass
die Aufnahme der Merkmale 6.3 bis 6.3.2 in die erteilte Fassung (Hauptantrag) im
Verlauf des Prufungsverfahrens nicht zu beanstanden ist. Die von diesen Merk-
malen ausgehende weitere Ausbildung der Merkmale 6.3 bis 6.3.2 in den Hilfsan-
trdgen im Verlauf des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist

ebenfalls zulassig, weil diese Ausbildungen sich aus dem Streitpatent als unmit-
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telbar zum Patentgegenstand gehérend ergeben und deshalb damit keine Erweite-
rung und keine unzulassige Anderung des Schutzgegenstands verbunden ist. Im
Ubrigen kommt der Begriff ,vollautomatisiert* in dem Anspruchswortlaut der gel-

tenden Antrage nicht vor.

3. Die Ausfuhrbarkeit, die bereits im Einspruchsverfahren und im Beschwerde-

schriftsatz verknupft mit der Frage der Zulassigkeit des Austausches von Einga-
bemitteln gegen Auswahlmitteln angegriffen wurde, ist anzuerkennen. Denn die
Bereitstellung eines Laser-Mikrodissektionssystems mit den gegenstandlichen
Merkmalen aus den Merkmalsgruppen 1 bis 6 ist dem Fachmann ohne weiteres
maoglich. Die mit diesen Merkmalsgruppen verbundenen Funktionen ergeben sich
bereits unmittelbar aus den darauf Bezug nehmenden Textstellen der Beschrei-
bung unter Berucksichtigung des Wissens und Kénnens des Fachmanns. Dieses
Wissen und Kénnen des Fachmanns ist allerdings auch in die Bewertung von

Neuheit und erfinderischer Tatigkeit einzubeziehen.

4. Zur Beurteilung der Patentfahigkeit des Gegenstand des Streitpatents in
den Fassungen der einzelnen Antrdge sind die  Druckschriften
WO 01/73398 Al (1), WO 97/13838 Al (2) und WO 97/29355 Al (4) heranzuzie-

hen. Demgegeniber beruht der Streitgegenstand in den Fassungen nach Haupt-

und Hilfsantrdgen 1 bis 4, sofern noch neu, jedenfalls nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit, 88 3, 4 PatG.

a) Dem Beschluss der Patentabteilung, wonach Patentanspruch 1 in der erteil-
ten Fassung (Hauptantrag) keinen Bestand gegenuber der Lehre der im Wesentli-
chen mit der Druckschrift (1) inhaltsgleichen Druckschrift (3) hat, ist im Ergebnis

beizutreten.

a.l) Aus (1) geht ein gattungsgemales Laser-Mikrodissektionssystem zur Bear-
beitung eines auf einem Trager befindlichen Materials hervor (vgl. (1) Abstract -

Merkmale 1, 1.1), das eine Laserlichtquelle zur Bearbeitung des Probenmaterials
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(val. (1) Abstract i. V. m. Fig. 1 und S. 13 Z. 17 bis 20 — Merkmale 2, 2.1), eine
Bildaufnahmevorrichtung zur Erzeugung eines Abbilds von wenigstens einem Ab-
schnitt des auf einem Trager angeordneten Probenmaterials (vgl. (1) z. B. An-
spr.4i.V.m. z.B. S.5 Z. 20 bis 29, S. 7 Z. 23 bis 30 — Merkmale 3, 3.1), eine
Anzeigenvorrichtung zur Darstellung des von der Bildaufnahmevorrichtung er-
zeugten Abbilds (vgl. (1) Anspr. 4 und 1 i. V. m. Anspr. 26 — die Merkmale 4, 4.1),
Auswahl- bzw. Eingabemittel zum Auswahlen von mit dem Laserstrahl zu bear-
beitenden Objekten des auf dem Trager angeordneten Materials und Zuordnen
eines jeweils ausgewéhlten Objekts zu einer entsprechenden Objektgruppe (vgl.
(1) Anspr. 32, 33 i. V. m. Anspr. 23 sowie Beschreibung S. 18 Z. 11 bis S. 19
Z. 25, insbes. S. 19 Z. 1 bis 6, 16 bis 20 — Merkmale 5, 5.1, 5.2, 5.3) aufweist.
Vorhanden sind in (1) auch Steuermittel (vgl. (1) Anspr. 23 — Merkmal 6), die der-
art ausgestaltet sind, dass sie die Bearbeitung der der Objektgruppe zugeordneten
Objekte gruppenspezifisch mit dem Laserstrahl veranlassen, zum Auswerten der
mit Hilfe der Auswahl- bzw. Eingabemittel durchgefiihrten Auswahl der zu bear-
beitenden Objekte (vgl. (1) Anspr. 23 bis 50i. V. m. S. 18 Z. 11 bis S. 19 Z. 25 —
Merkmale 6.1, 6.2, 6.3). Ausgewahlte Objekte sind einer bestimmten (erstellten)
Liste zugeordnet (vgl. (1) S. 19 Z. 1 bis 25 — Merkmal 5.3). Mittels einer gruppen-
spezifischen Laserfunktion bzw. Lasereinstellung und Laserenergie erfolgt das
gruppenspezifische Ausschneiden, Katapultieren und Auffangen bzw. Sammeln
bestimmter Teile (Objekte) der zu untersuchenden biologischen Masse (vgl. (1)
Anspr. 4, 22, 23, 26, 32 i.V.m. S. 26 Z. 15 bis S. 27 Z 33 sowie S. 32 Z. 30 bis
S. 33 Z. 20), sodass auch die Merkmale 6.3.1 und 6.3.3 i. V. m. Merkmal 6.3 erfullt

sind.

Was das Merkmal 6.3.2 anbelangt, so sollten im Rahmen des fachiblichen Ein-
satzes der Vorrichtung gemald (1) beim Abtragen von (vorbestimmten) Arealen
(von Zellmaterial) zur Gewinnung jeweils einzelner Zellproben aus mehreren bio-
logischen Objekten (Zellproben eines biologischen Objekts, erste Objektgruppe
bzw. -liste; Zellproben eines anderen biologischen Objekts, zweite Objektgruppe

bzw. -liste) die Zellproben der unterschiedlichen biologischen Objekte zwangslau-
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fig auch in jeweils eine gesonderte Auffangvorrichtung katapultiert werden (S. 9
Z.17 bis S.10 Z. 7 i. V. m. Fig. 9A, 10A, 10B und S. 27 Z. 35 bis S. 28 Z. 17).
Entsprechendes gilt fir entferntes unerwiinschtes Material (weitere Objektgruppe),
das selbstverstandlich getrennt von den gewlinschten biologischen Objektgruppen

aufgefangen bzw. gesammelt werden muss (vgl. (1) S. 33 Z 14 bis Z. 20).

Es kann dahinstehen, ob durch diese Angaben in (1) auch das Sammeln samtli-
cher Objekte einer zweiten Objektgruppe in einem separaten zweiten Auffangbe-
halter und damit auch das Merkmal 6.3.2 unmittelbar aus (1) zu entnehmen ist,
und deshalb bereits die Neuheit der Laser-Mikrodissektionsvorrichtung geman

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag zu verneinen ist.

Jedenfalls beruhen die Funktionsmerkmale und die damit verbundenen gegen-
standlichen Ausgestaltungen der Merkmale 6.3 bis 6.3.3 nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit. Denn flir den Zytologen und den Molekularpathologen verstehen

sich die gezielte Auswahl unterschiedlicher gruppenspezifischer Objekte, d. h.
Objekte einer ersten Objektgruppe und Objekte einer zweiten Objektgruppe, nach
speziellen, Ublichen zellularen KenngrofRen bzw. Kriterien, das (selbstverstandlich)
getrennte automatisch gesteuerte Ausschneiden mit dem Laserstrahl und das ge-
trennte Katapultieren und Sammeln bzw. Ablegen in gruppenspezifischen Auf-
fangbehaltern von selbst. Die Vorgehensweise entsprechend der Merkmale 6.3 bis
6.3.3 erschlief3t sich dem Fachmann deshalb ausgehend von (1) ohne erfinderi-

sches Zutun.

Die Druckschrift DE 100 15 157 Al (3) ist, wie bereits in dem angefochtenen Be-

schluss zutreffend ausgefuhrt, im Wesentlichen inhaltsgleich mit (1), so dass sich

ihre gesonderte Abhandlung ertbrigt.

a.2) Aus der Druckschrift (2), die bereits ausweislich ihrer Bezeichnung die
Isolierung von Zellmaterial (zu analytischen Zwecken) unter einem bildgebenden

und bilddarstellenden Mikroskop betrifft, geht ein Laser-Mikrodissektionssystem
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mit sdmtlichen gegenstandlichen Merkmalen 1 bis 6 hervor (vgl. (2) S. 6 Z. 12 —
Merkmal 1.1; S. 7 Z. 11 bis 15 i. V. m. Fig. 1 — Merkmale 1, 3, 3.1, 4, 4.1; S. 8
Z.4/51.V.m. S. 18 Z. 21 bis 23 sowie Fig. 9 — Merkmale 2,2.1; S.8Z.32 bis S. 9
Z.1 - Merkmale 5, 5.1; S. 10 Z. 18 bis 22 — Merkmal 6). Die Merkmale 5 und 5.1
werden dabei in (2) durch den Passus ,...how a region of the imaged sample is
selected and identified for subsequent microdissection...“ (vgl. (2) S. 8 Z. 34 bis
S. 9 Z. 1), der nichts anderes als die Auswahl (durch Auswahlmittel) durch spezi-
elle Eingabe(mittel) zum Zweck der nachfolgenden Bearbeitung durch den Laser-

strahl bedeutet, unmittelbar beschrieben.

Ebenso wie bei der vorstehend unter a.1) vorgenommenen Bewertung der Druck-
schrift (1) kann dahinstehen, ob die Beschreibung der gegenstandlichen Merkmale
1 bis 6 in (2) auch bereits eine Vorrichtung gemaf Patentanspruch 1 nach Haupt-
antrag mit den dbrigen funktionellen Merkmale der Merkmalsgruppen 5 und 6
neuheitschadlich vorwegnimmt. Jedenfalls bedarf es fur die Ausgestaltung der aus
(2) bekannten gattungsgemafen Vorrichtung durch die Funktionsangaben bzw.
funktionellen Merkmale der Merkmalsgruppen 5 und 6 keines erfinderischen Zu-
tuns. Denn die betreffenden Merkmale 5.1 bis 5.3 sowie 6.1 bis 6.3.3 erschliel3en
sich dem Fachmann bereits unmittelbar aus der Beschreibung von (2) (vgl. (2)
z.B.S.9Z.17 bis S. 10 Z. 17 — Merkmale 5.1, 5.2, 6.1, 6.3 bis 6.3.2; S. 10 Z. 18
bis 30 — Merkmale 5.1, 5.2, 6.1, 6.3 bis 6.3.2i.V.m. S. 25 Z. 11 bis 16; S. 12 Z. 7
bis 12 — Merkmale 6.3 bis 6.3.2; S. 19 Z. 18 bis 35 — Merkmal 6.3 i. V. m. Merkmal
6.3.3; S. 28 Z. 20 bis S. 30 Z. 15 — Merkmale 5.3, 6.2; S. 40 Z. 29 bis S. 41 Z. 35 -
Merkmale 6.3 bis 6.3.3).

Es versteht sich fur einen Fachmann ohnehin von selbst, dass Differenzierung und
Klassifizierung unterschiedlicher Gewebe- und/oder Zellbereiche bzw. Zelltypen
oder Zellgruppen mittels unterschiedlicher Markierungs(hilfs)mittel und damit
selbstverstandlich gruppenselektiv bzw. gruppenspezifisch entsprechend den
Merkmalen 5 bis 5.2 und 6 bis 6.2 vorzunehmen sind, gegebenenfalls auch in voll-

oder teilautomatisierter gesteuerter Form (vgl. (2) S. 8 Z. 24 bis 31 i.V.m. S. 10
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Z.18bis 30,S.12 7. 16 bis22,S.18Z2.30bis S. 19 7. 1, S. 25 Z. 17 bis 32, S. 26
Z.718). Ebenso selbstverstandlich fir den Fachmann ist das gesonderte Aus-
schneiden, und das gesonderte Auffangen und Aufbewahren von selektierten
ausgeschnittenen Objekten, z. B. unterschiedliche Zellgruppen, Zelltypen bzw.
unterschiedliche Gewebeteile, zu analytischen Zwecken, gegebenenfalls in auto-
matisierter gesteuerter Form (vgl. (2) Anspr. 20 und 24i. V. m. z. B. S. 10 Z. 18 bis
30 und S. 41 Z. 30 bis 35 — (Merkmale 6.3.1 und 6.3.2)). Erfinderischen Zutuns

bedarf es dazu nicht.

a.3) Ein Laser-Mikrodissektionssystem mit samtlichen Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 nach Hauptantrag erschlie3t sich dem Fachmann in nahe liegender
Weise ausgehend von (1) oder (2) insbesondere unter Einbeziehung der Lehre
der Druckschrift (4), in der eine gattungsgemalle computergesteuerte Laser-
Mikrodissektionseinrichtung mit samtlichen gegenstandlichen Merkmalen 1 bis 6
beschrieben ist (vgl. (4) Abstract — Merkmale 1, 1.1, 2, 2.1, 6; Abspr. 12/13 —
Merkmale 4, 4.1, 5, 5.1; S 5 Abs. 2 bis S. 6 Abs. 1 — Merkmale 3 bis 5.1) und aus
der sich dem Fachmann insbesondere das in (1) und (2) lediglich angedeutete
oder mitzulesende Merkmal 6.3.2 unmittelbar erschlief3t. Aus der in (4) beschrie-
benen Separation des zu analysierenden Gewebes in unterschiedliche Zelltypen
bzw. —gruppierungen (biologische Objekte bzw. Objektgruppen), bei der es sich
um eine fachibliche Arbeitsweise handelt (vgl. (4) S. 11 Abs. 3 bis S. 12 Abs. 1
i.V.m. S.2 Z. 4 bis 6), ergibt sich schon aufgrund der analytischen Zweckbe-
stimmung (vgl. (4) S. 17 Z. 4 bis 7) zwangslaufig und unabdingbar das gesonderte
Auffangen unterschiedlicher Zelltypen und Zellgruppen in unterschiedlichen Be-
haltnissen (vgl. (4) S. 15 Abs. 3 bis S. 16 Abs. 1).

a.4) Sofern die Patentinhaberin darauf verweist, dass gemaf (1) die Auswahl
der zu bearbeitenden Objekte nur manuell und einzeln, nicht als Gruppe erfolge,
lasst sie die fachkundige Bewertung der Lehre dieser Druckschrift in ihrer Ge-
samtheit unbertcksichtigt. Denn bereits aus (1) geht unmissverstandlich die Ziel-

setzung hervor, einzelne biologische Objekte oder bestimmte Objektgruppen nicht
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nur manuell, sondern auch rechnergesttitzt und automatisiert aus einer sehr gro-
Ben Anzahl von Objekten oder Objektgruppen raumlich abzutrennen und auszu-
sondern (vgl. (1) S. 9 Z. 28 bis 37). Die Abtrennung von gehauften Zellen als Ge-
samtheit und ihr Aussondern bedeutet in diesem Kontext nichts anderes als die
Abtrennung und das Aussondern einer Objektgruppe (geh&ufte Zellen als Ge-
samtheit), wobei der Hinweis auf die Separation spezifischer Zellen (vgl. S. 9 Z. 31
bis 34) verbunden mit der rechnergestitzten raumlichen Trennung einzelner bio-
logischer Objekte (vgl. S. 9 Z. 28 bis 31) auch auf verschiedene einzelne Zellhau-
fen im Sinne unterschiedlicher Objektgruppen nach der Terminologie des Streit-

patents zu lesen ist.

Auch die Ausgestaltung der Liste gemafR (1) mit Bezeichnung(en) der Objekt-
gruppe(n) zwecks einer gezielten Auswahl der betreffende(n) Gruppe(n) vermag
die Patentfahigkeit gegeniiber dem vorgebrachten Stand der Technik nicht zu be-
grinden. Denn dem Dokument (1) ist zu entnehmen, dass die Steuermittel eine
Markierungsfunktion zwecks rechnergestitztem Markieren mindestens eines ei-
nem zu katapultierenden Objekt entsprechenden Punktes auf dem auf der Anzei-
geneinheit dargestellten Videobildes (vgl. (1) z. B. Anspr. 32) sowie Speichermittel
zum Speichern der so markierten Punkte, die einzelnen Objekten oder Objekt-
gruppen entsprechen, in einer Liste umfassen (vgl. (1) Anspr. 33i.V.m.S.19Z. 1
bis 25). Das Abspeichern in einer solchen Liste einschlie3lich geeigneter Fachbe-
zeichnung nach Markierungsart bzw. Zelltyp ergibt sich daraus von selbst, wie be-
reits in dem angefochtenen Beschluss der Patentabteilung zutreffend ausgefthrt
(vgl. a. a. O. Punkt lll., Abs. 2).

Entsprechendes ergibt sich fur den fachkundigen Leser auch aus (2) —vgl. (2) S. 8
Z.24bis31i.V.m. S.9 Z. 17 bis 36 und S. 25 Z. 24 bis 32.

a.5) Nicht bestandsfahig ist auch der nebengeordnete Patentanspruch 17 nach

Hauptantraqg, der die Bereitstellung eines computerlesbaren Speichermediums mit
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einem gespeicherten Programm zur Steuerung des Laser-Mikrodissektionssystem
gemal Patentanspruch 1 zum Gegenstand hat.

Die Druckschriften (1) und (2) geben bereits den explizien Hinweis zum Einsatz
eines computerlesbaren Speichermediums (vgl. (1) S. 35 Z. 17 bis 21 i. V. m. An-
spr. 23 bis 50) zur computergestutzten Steuerung der dort beschriebenen Laser-
Mikrodissektionssysteme mit den gegenstandlichen Merkmalen 1 bis 6. Damit die
gattungsgemalen computergestitzten Laser-Mikrodissektionssysteme gemaf (1)
und (2) — wie vorstehend in den Abschnitten 4a bis 4a.4 ausgefuhrt — die Funktio-
nen der Merkmale 1 bis 6.3.3 jedenfalls in fir den Fachmann naheliegender Weise
ausfuhren kénnen, missen sie zwangslaufig mit einem computerlesbaren Spei-
chermedium auszugestaltet sein, auf dem die zur Ausfihrung der Funktionen der
Merkmale 6.1 bis 6.3.3 erforderlichen Steuerbefehle in Form eines Steuerpro-
gramms gespeichert sind. Weder die Idee der Ausgestaltung durch die Merkmale
A und A.1 noch deren praktische Umsetzung bedarf erfinderischen Zutuns, so
dass diese Merkmale die Patentfahigkeit des Gegenstands des Patentan-
spruchs 17 nicht begrinden kénnen. Das zur Umsetzung in die Praxis eigentlich
erforderliche Steuerprogramm ist im Ubrigen auch im Streitpatent nicht offenbart.

a.6) Dem Antrag der Patentinhaberin, das Patent wie erteilt aufrecht zu erhalten,

ist deshalb nicht stattzugeben.

b) Nicht stattzugeben ist auch den Hilfsantrédgen 1 bis 4, in denen das streitpa-

tentgemalle Laser-Mikrodissektionssystem und damit auch das darauf bezug-
nehmende computerlesbare Speichermedium durch zusatzliche gegenstandliche
und/oder funktionelle Merkmale ausgebildet ist.

b.1) In der Fassung des Hilfsantrags 1 hat die Patentinhaberin den Gegenstand

des Streitpatents in zwei Hauptanspriiche 1 und 2 aufgespalten, auf die der dazu

in Nebenordnung stehende Anspruch 18 Bezug nimmt.
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Patentanspruch 1 sowie die darauf Bezug nehmende Alternative des Patentan-
spruchs 18 des Hilfsantrags 1 sind gegenuber der erteilten Fassung (Hauptantrag)
unverandert geblieben und somit aus den vorstehend ausgeftihrten Grinden je-
denfalls mangels erfinderischer Tatigkeit nicht gewéhrbar, so dass das Streitpatent

schon deswegen auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 keinen Bestand hat.

b.2) Die in Hilfsantrag 2 gegentber dem Hauptantrag geandert formulierten
Merkmale 5.3* und 6.3* sowie die Streichung des Merkmals 6.3.3 vermégen die
Patentfahigkeit eines dadurch modifizierten Laser-Mikrodissektionssystems ge-
genuiber dem Stand der Technik, wie er sich aus den Druckschriften (1), (2) und

(4) ergibt, nicht zu begrinden.

Denn die ndhere Ausgestaltung sowohl der Auswahlmittel zur Auswahl als auch
der Steuermittel zur Bearbeitung einer beliebigen ersten Objektgruppe und einer
beliebigen zweiten Objektgruppe (ggf. auch weiterer Objektgruppen) in der Ob-
jektliste des Merkmals 6.2 erschliel3t sich dem Fachmann ausgehend von der be-
reits in (1) verwendeten Liste von Positionswerten bzw. Punkten, die einzelnen
biologischen Objekten in der biologischen Masse entsprechen, und seinem Fach-
wissen betreffend die histologischen Differentialanalyse und -préaparation (vgl. (1)
S.9Z.17 bis S. 10 Z. 7 insbesondere S. 9 Z. 23 bis 31i.V.m. S. 19 Z. 1 bis 20).
Zudem wird in (4) explizit auf die Moglichkeit hingewiesen, die gewinschten ein-
zelnen Objekte nacheinander in jeweils frische (neue) Auffanggefasse zu katapul-
tieren, aber auch mehrere Objekte in einem Auffanggefald zu sammeln (vgl. (4)
S. 15 le Abs. bis S. 16 Abs. 1), was im Zusammenhang mit den einschlagigen
Anwendungsgebieten (vgl. (4) S. 16 le Abs. bis S. 17 Ende Abs. 1) zwangslaufig
die gesonderte Markierung (Auswahl), die Erfassung der gesondert markierten
unterschiedlichen Gewebsbereiche bzw. Zelltypen (in einer Liste) und das geson-
derte Ansteuern und Ausschneiden der markierten Gewebsbereiche ebenso impli-
ziert wie das gesonderte Auffangen der so selektierten unterschiedlichen Ge-

websbereiche zur Analytik und Préparation.
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Dagegen wurde ein nicht fachgerechtes Auffangen bzw. Sammeln einmal ge-
trennter und damit selektierter unterschiedlicher Gewebsbereiche und Zelltypen
(erste, zweite ggf. weitere Objektgruppe) in einem einzigen Auffangbehalter nicht

dem Sinn und Zweck sorgfaltigen analytischen Arbeitens entsprechen.

Wegen der Ubrigen Merkmale wird vollumfanglich auf die Ausfuihrungen in den

Abschnitten 4a verwiesen.

Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 2 ist deshalb mangels erfinderischer Tatig-

keit nicht gewahrbar, dementsprechend auch der darauf Bezug nehmende Pa-

tentanspruch 18.

b.3) Das streitpatentgemé&fe Laser-Mikrodissektionssystem hat auch in der Aus-
gestaltung des Hilfsantrags 3 keinen Bestand. Entsprechendes gilt fir ein darauf

Bezug nehmendes computerlesbares Speichermedium.

Die gegenuber Hilfsantrag 2 in Merkmal 6.3* hinzugenommene Aktivierung eines
Laserstartbuttons zur gruppenspezifischen Bearbeitung der der ausgewahlten
ersten Objektgruppe und der ausgewdahlten zweiten Objektgruppe zugeordneten
Objekte ergibt sich unmittelbar aus der Druckschrift (1) (vgl. a. a. O. S. 29 Z. 5 bis
S. 30 Z. 14).

Eine gruppenspezifische Bearbeitung der ausgewahlten Objekte gemald den ge-
genuber Hilfsantrag 2 hinzugenommenen Merkmale 6.3.4 bis 6.4.2 erschlief3t sich
dem Fachmann, wenn nicht bereits unmittelbar aus dem vorgebrachten Stand der
Technik (vgl. z. B. (2) S. 9 Z. 17 bis 36), so daraus doch in nahe liegender Weise

und damit ohne erfinderisches Zutun.

Dem Vorbringen der Patentinhaberin, die besondere Ausbildung des streitpatent-
gemalen Laser-Mikrodissektionssystems in der Fassung des Hilfsantrags 3 liege

nach Drucken des Laserstartbuttons (Merkmal 6.3*) in dem automatischen Ablauf
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der Merkmale 6.3.4 bis 6.4.2, ist zwar beizutreten. Jedoch ergibt sich diese Aus-
bildung zumindest in nahe liegender Weise aus dem vorgebrachten Stand der
Technik (vgl. z. B. (2) S. 9Z. 17 bis36i. V. m. (1) S. 29 Z. 5 bis S. 30 Z. 14).

b.4) Die zusatzliche Ausgestaltung durch die Merkmale 5.4 und 6.4.3 gemaR
Hilfsantrag 4 ergibt sich bereits unmittelbar aus dem Stand der Technik (vgl. z. B.
(2) S.87Z.24 bis 311i.V.m. S. 10 Z. 18 bis 30 - Merkmal 5.4) und erschliel3t sich
im Ubrigen dem Fachmann daraus in naheliegender Weise (vgl. z. B. (2) S. 9
Z.17 bis 36 i. V. m. (1) Anspr. 33 und S. 19 Z. 1 bis 25 - Merkmal 6.4.3). Entspre-
chendes gilt fur ein computerlesbares Speichermedium, auf dem ein daftir ausge-
bildetes Steuerprogramm gespeichert ist, so dass auch dem Hilfsantrag 4 nicht

entsprochen werden kann.

5. Die Patentinhaberin hat in der mindlichen Verhandlung nach Erérterung
der Sach- und Rechtslage abschlielRend einen Hauptantrag und vier Hilfsantrage
gestellt. Weitere Anhaltspunkte fir ein stillschweigendes Begehren einer weiter
beschrankten Fassung des Streitpatents haben sich nicht ergeben. Infolgedessen
hat sie das Patent erkennbar nur im Umfang der Anspruchssatze dieser Antrage
verteidigt, die jeweils zumindest einen nicht gewahrbaren Patentanspruch enthal-
ten. Auf die Ubrigen Patentanspriiche brauchte bei dieser Sachlage nicht geson-
dert eingegangen zu werden (BGH, Beschl. V. 27.Juni 2007 - X ZB 6/05,
Informationsuibermittiungsverfahren Il, Fortfiihrung von BGH GRUR 1997, 120 -
Elektrisches Speicherheizgerat).
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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 vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

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

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

6. der Beschluss nicht mit Grinden 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



