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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das Europaische Patent
Nr. 1 237 654 widerrufen worden ist.

1. Die Einspruchsabteilung gelangte in der angefochtenen
Entscheidung zu dem Schluss, dass die geanderten
Anspruchsséatze gemall den beiden damals vorliegenden
Antragen der Patentinhaberin unter Regel 80 EPU nicht zu
beanstanden seien, dass jedoch die Erfordernisse von
Artikel 123(2) EPU nicht erfullt seien.

I11. Mit ihrer Beschwerdebegrindung reichte die
Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) einen geédnderten
Satz Patentanspriche ein und beantragte die

Aufrechterhaltung des Patents auf dieser Grundlage.

1v. In 1threm Antwortschreiben erneuerte bzw. erhob die
Beschwerdegegnerin (Einsprechende) diverse Einwande
gegen diesen Antrag. Sie machte unter anderem Verstolle
gegen die Bestimmungen gemafl Regel 80, Artikel 123(2)
und Artikel 84 (mangelnde Deutlichkeit) EPU geltend.

V. Im Ladungsbescheid der Kammer wurden die Parteien auf
diesbeziugliche, in der mundlichen Verhandlung
voraussichtlich zu erdrternden Fragen und Einwande

hingewiesen.

VI. Auf die Ladung zur mindlichen Verhandlung reagierte die
Beschwerdefiuhrerin am 27. Marz 2012 mit der Einreichung
von vier geanderten Anspruchssatzen als Haupt- bzw.
Hilfsantrage 1 bis 3.
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Die unabhangigen Anspriche 1 und 2 gemal besagtem
Hauptantrag lauten wie folgt, wobeil in Anspruch 1 die
gegenuber dem erteilten Anspruch 1 vorgenommenen
Anderungen durch die Kammer kenntlich gemacht sind:

1. Anordnung von Probenbehaltnissen in einem ein- oder
zweidimensionalen Array, umfassend eine Grundplatte (4)
und einen damit derart zusammengebrachten Koérper (6),
dass zwischen der Grundplatte und besagtem Korper ein
Array von raumlichen Aussparungen (3) zur Erzeugung
eines Arrays von gegeneinander fluidisch abgedichteten
Flusszellen mit jeweills mindestens einem Zulauf (1) und
mindestens einem Ablauf (2) erzeugt wird, wobei
mindestens—e#n der Ablauf (2) jeder Flusszelle 1In je ein
mit dieser Flusszelle fluidisch verbundenes Reservoir (5)
fuhrt, welches aus der Flusszelle austretende
Flissigkeit aufnimmt, und besagtes Reservoir als eine
Vertiefung In der AuRBenwand des mit der Grundplatte
zusammengebrachten Korpers ausgebildet und Uber oder
oberhalbbesagter der Aussparungen (3) der Flusszelle
angeordnet ist, wobeil die Tiefe der Aussparung (3)
zwischen der Grundplatte (4) und dem damit
zusammenh&ngenden Korper (6) 20 - 1000 pm betragt.™

2. Anordnung von Probenbehaltnissen in einem ein- oder
zweidimensionalen Array, umfassend eine Grundplatte (4)
und einen damit derart zusammengebrachten Korper (6),
dass zwischen der Grundplatte und besagtem Korper ein
Array von raumlichen Aussparungen (3) zur Erzeugung
eines Arrays von gegeneinander fluidisch

abgedichteten Flusszellen mit jeweils mindestens einem
Zulauf (1) und mindestens einem Ablauf (2) erzeugt wird,
wober mindestens ein Ablauf (2) jeder Flusszelle iIn je

ein mit dieser Flusszelle fluidisch verbundenes
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Reservoir (5) fuhrt, welches aus der Flusszelle
austretende Flussigkeit aufnimmt, und besagtes Reservoir
als eine Vertiefung in der Aullenwand des mit der
Grundplatte zusammengebrachten Korpers

ausgebildet, uUber der Aussparung (3) der Flusszelle
angeordnet ist und die aus der Flusszelle austretende
Flussigkeit in das Reservoir (5) eintreten kann, wobei
das Reservoir eine Berandung an der
FlUussigkeitsaustrittseite aufweist, so dass die aus der
Flusszelle austretende Flussigkeit nicht wieder in die
Flusszelle zuruckflieBen kann, solange das Reservoir
nicht bis zur Oberkante der Berandung an der

FlUussigkeitsaustrittseite aufgefullt ist.”

Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag 1 ist identisch mit
Anspruch 2 gemdl} Hauptantrag.

Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von
Anspruch 2 gemdfll Hauptantrag lediglich durch die

hinzugefugten Merkmale

"und wobei das Aufnahmevolumen des mit der Flusszelle
fluidisch verbundenen Reservoirs (5) groller als das

Innenvolumen der Flusszelle ist'.

Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 3 unterscheidet wie folgt
vom Wortlaut des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag (mit
Verdeutlichung der Unterschiede durch die Kammer):

"1. Anordnung von Probenbehaltnissen ... , wobeil der
Ablauf (2) jeder Flusszelle in jeweils ein mit dieser
Flusszelle fluidisch verbundenes Reservoir (5) fuhrt,
welches aus der Flusszelle austretende Flussigkeit

aufnimmt, und besagtes Reservoir als eine Vertiefung in
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der AuRBenwand des mit der Grundplatte zusammengebrachten
Korpers ausgebildet und Uber der Aussparung (3) der
FlusszelHle angeordnet ist und wobei die Tiefe der
Aussparungen (3) zwischen der Grundplatte (4) und dem
damit zusammenhadngendengefugten Korper (6) 20 — 1000 pum
betragt."

VII. Zu Beginn der mundlichen Verhandlung am 27. April 2012
reichte die Beschwerdefihrerin einen weiteren Satz

gednderter Anspriche als Hilfsantrag 4 ein.

Im Verlauf der Verhandlung wurden insbesondere die
Zulassigkeit der in den Ansprichen vorgenommenen
Anderungen im Hinblick auf Regel 80, Artikel 123(2) und
Artikel 84 EPU erortert, sowie die Zulassigkeit der neu

vorgelegten Hilfsantrags 4.

Anspruch 1 gemdlR besagtem Hilfsantrag 4 unterscheidet
sich von Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 3 dadurch, dass
die Merkmale "und wobei die Tiefe der Aussparungen

(3) ... betragt” durch folgende Merkmale ersetzt wurden:

"wobel zur Erzeugung der raumlichen Aussparungen (3)
zwischen der Grundplatte (4) und dem damit
zusammengebrachten Korper (6) Ausnehmungen iIn der
Grundplatte (4) ausgebildet sind und/oder

wober zur Erzeugung der raumlichen Aussparungen (3)
zwischen der Grundplatte (4) und dem damit
zusammengebrachten Kérper (6) Ausnehmungen in besagtem
Korper (6) ausgebildet sind und

wober weiterhin die Tiefe der Ausnehmungen zwischen der
Grundplatte (4) und dem damit zusammengefiugten Korper (6)
20 — 1000 pm betragt™.
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Der Parteienvortrag kann, insoweilt er bezuglich der in
der vorliegenden Entscheidung abgehandelten Fragen von
Belang i1st, folgendermallen zusammengefasst werden:

Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, dass die
erhobenen Einwande durch die Anspriche gemadfl dem in der
mundlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 4 nicht

ausgeraumt seien.

Das Ersetzen von Anspruch 1 wie erteilt durch zwei
unabhangige Anspriche kénne laut Rechtsprechung nur in
Ausnahmefallen als durch einen Einspruchsgrund
veranlasst angesehen werden. Eine derartige
Ausnahmesituation liege Im vorliegenden Fall jedoch
nicht vor. Auch das Streichen zahlloser abhéangiger
Anspriuche koénne nicht als durch einen Einspruchsgrund
veranlasst angesehen werden. Zudem berge diese
Vorgangsweise die Gefahr, dass sich die Auslegung
gewisser, In den unabhdngigen Ansprichen enthaltener

Begriffe dadurch verandere.

Die auf eine "Anordnung von Probenbeh&ltnissen
gerichteten, geadnderten unabhangigen Anspriche geméafl den
schriftlich eingereichten Antragen der
Beschwerdefiuhrerin seien allesamt unter Artikel

123(2) EPU zu beanstanden. Unter anderem sei eine
Anordnung, bei der je ein Reservoir (5) uber einer
Aussparung (3) angeordnet sei, In der urspringlich
eingereichten Anmeldung nicht direkt und unmittelbar
offenbart. Insbesondere lasse sich den Figuren 1, 2
und 5 nicht entnehmen, dass je ein Reservoir (5) iIn
seiner gesamten Breite (in die Richtung senkrecht zur
Schnittflache gemall den Figuren 1 und 2) uUber je eilner

Aussparung (3) lage. Die Ausfihrungen in der
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Beschreibung der Anmeldung enthielten auch keinen
Hinweis auf eine bestimmte relative Anordnung ('Uber™)
von Reservoir und Aussparung und die Bedeutung eilner
derartigen Anordnung. Ferner seien weitere konstruktive
Merkmale der i1n den Figuren gezeigten, speziellen
Vorrichtungen in unzulassiger Weise nicht iIn die

unabhangigen Anspriche mit aufgenommen worden.

Die Beschwerdefuhrerin vertrat die Auffassung, dass auch
ihr Hilfsantrag 4 ungeachtet seiner spaten Einreichung
zuzulassen sei, da damit die zuvor unter Artikel 123(2)

EPU erhobenen Einwande ausgeraumt seien.

Die in den geltenden Antragen vorgenommenen Anderungen
seien Im Hinblick auf die Rechtsprechung auch nach
Regel 80 EPU nicht zu beanstanden. Das Ersetzen des
erteilten Anspruchs 1 durch die beiden unabhdngigen
Anspriche 1 und 2 (Hauptantrag) sei zur Herstellung der
Neuheit gegenuber dem genannten Stand der Technik
erfolgt und demnach durch einen Einspruchsgrund
veranlasst. Besagte Anspriche 1 und 2 laut Hauptantrag
stellten zweir alternative Konzepte zur Lo6sung ein und
derselben Aufgabe dar. Die Streichung zahlreicher
abhangiger Anspriche mache die Anspriuche insgesamt
uberschaubarer und stelle keine Bereinigung von
verbliebenen Widersprichen dar, da deren Gegenstande
wortwortlich auch in der Beschreibung offenbart seien.

Die Beschwerdefuhrerin vertrat zudem die Auffassung,
dass Anordnungen gemal den unabhangigen Anspruchen aller
Antrage eindeutig und unmittelbar i1n der urspringlichen
eingereichten Anmeldung offenbart seien, iInsbesondere in
deren Figuren 1, 2 und 5 in Verbindung mit der

Beschreibung. Der Fachmann wirde die Relevanz der
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relativen Position der Probenbehaltnisse zueinander
erkennen und selbstverstandlich auch auf die Position

des Reservoirs relativ zur Flusszelle achten.

Antrage

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage der Anspriche gemall dem mit
Schreiben vom 27. Marz 2012 eingereichten Hauptantrag,
hilfsweise auf Basis der mit demselben Schreiben
eingereichten Anspriche gemall einem der Hilfsantrage 1
bis 3, weiter hilfsweise auf Basis der Anspriche gemaf
dem in der mundlichen Verhandlung eingereichten

Hilfsantrag 4.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuriuckweisung der

Beschwerde.

Entscheirdungsgrinde

Zulassigkeit der Antrage der Beschwerdefihrerin
(Artikel 13(1)(3) VOBK)

1.

1.1

C7646.D

Der geltende Hauptantrag und die geltenden Hilfsantrage
1 bis 3 wurden einen Monat vor der mindlichen

Verhandlung eingereicht.

Die im Vergleich zu den bis dahin vorliegenden Antragen
in den Ansprichen vorgenommenen Anderungen koénnen als
Reaktion auf die von der Kammer im Ladungsbescheid
und/oder der Beschwerdegegnerin erhobenen Einwande
angesehen werden und sind von geringer Komplexitédt. Auch



1.2

2.1

2.2
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hat die Beschwerdegegnerin den Eilnreichungszeitpunkt
dieser Antrage nicht beanstandet.

Unter diesen Umstédnden hat die Kammer entschieden,
besagte Antrage trotz ithres spaten Vorbringens zu
berucksichtigen (Artikel 13(1)(3) VOBK).

Hilfsantrag 4 wurde erst zu Beginn der miundlichen
Verhandlung eingereicht. Als Begriundung fur dieses
besonders spate Vorbringen machte die Beschwerdefihrerin
lediglich geltend, dass mit den vorgenommenen Anderungen
zahlreiche der zuvor erhobenen Einwande ausgeraumt

wlrden.

Die Kammer stellt fest, dass die Beschwerdefuhrerin
keinen beachtlichen Grund fir den gegenuber den
vorrangigen Antrédgen um einen weiteren Monat verzodgerten

Einreichungszeitpunkt angegeben hat.

Ferner enthalt auch Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 4 die
Merkmale '"Reservoir ... Uber der Aussparung angeordnet’,
die von der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf Artikel
123(2) EPU beanstandet worden waren. Die Zulassigkeit
des 1m Verlauf der Sachprifung erfolgten Einfilgens
dieser Merkmale in den unabhé&ngigen Anspruch 1 des
Streitpatents war ein wesentlicher Gegenstand der
Erorterungen bezuglich der vorrangigen Antrage, und auch
die Kammer hat in der mundlichen Verhandlung ihre
diesbeziuglich negative vorlaufige Beurteilung kundgetan.
Von einer prima facie eindeutigen Gewahrbarkeit dieses
Antrags kann demnach keine Rede sein.
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Unter diesen Umstédnden entschied die Kammer,
Hilfsantrag 4 nicht zum Verfahren zuzulassen (Artikel
13(1)(3) VOBK).

Zulassigkeit der Anderungen - Regel 80 EPU

3.

Die Kammer hat bereits erhebliche Bedenken, ob die in
den neu vorgelegten Anspruchssatzen vorgenommenen
Anderungen im Sinne der Regel 80 EPU als durch einen
Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPU veranlasst

anzusehen sind.

Insbesondere das Ersetzen eines einzigen unabhangigen
Anspruchs des erteilten Patents durch zwei neue
unabhangige Anspriche (geltender Hauptantrag), von denen
einer durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung
gebildet wurde, erscheint im Hinblick auf Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, die eine solche Vorgangsweise nur
unter bestimmten Bedingungen gebilligt hat (siehe etwa
Entscheidung T 0181702 vom 13. Oktober 2003, Punkt 3.2
der Grunde) als nicht unproblematisch.

Da die zum Verfahren zugelassenen, geltenden Antréage
aber allesamt aus anderen Grinden ohnehin nicht
gewdhrbar sind (siehe unten), stellt sich diese Frage
als nicht entscheidungserheblich dar.

Hauptantrag

4.

4.1

C7646.D

Zulassigkeit der Anderungen - Artikel 123(2) EPU

Die unabhangigen Anspriche 1 und 2 gemall Hauptantrag
betreffen jeweils eine Anordnung, die unter anderem

dadurch gekennzeichnet ist, dass das ""Reservoir als eine
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Vertiefung i1n der Aullenwand des mit der Grundplatte
zusammengebrachten Korpers ausgebildet™ ist und "Uber
der Aussparung (3) der Flusszelle angeordnet™ ist
(Hervorhebung durch die Kammer).

4.2 Es blieb unstreitig, dass die Beschreibung der Anmeldung
in 1hrer urspringlich eingereichten Fassung (hiernach
mit "Anmeldung™ bezeichnet; beziuglich der zitierten
Beschreibungspassagen und Figuren siehe die publizierte
Fassung WO 01/43875 Al) nicht ausdriucklich eine relative

Anordnung der Reservoire 'Uber'™ den Aussparungen erwahnt.

4.3 Auch die von der Beschwerdefihrerin in der mindlichen
Verhandlung hervorgehobenen Teile der Beschreibung
enthalten - nicht einmal implizit - einen allgemeinen,
unmissverstandlichen Hinweis auf eine besondere
Bedeutung einer Anordnung der Reservoire 'uUber'™ den

Aussparungen der Flusszellen.

4.4 In der mundlichen Verhandlung fuhrte die
Beschwerdefiuhrerin diesbezuglich weiter aus, der in den
Anspruchen 1 und 2 verwendete Terminus 'uUber™ bedeute,
dass das Reservoir deckend und, anders als bei der aus
Anspruch 1 in der erteilten Fassung gestrichenen
Variante "oberhalb™ denkbar ware, ohne Versatz Uber der

jJeweiligen Aussparung angeordnet seiln misse.

4.5 Dies uUberzeugt die Kammer jedoch im Ergebnis nicht. Die
Figuren 1 und 2 der Anmeldung zeigen in der Tat
Querschnitte von Anordnungen, beil denen die
Querschnittsflache des Reservoirs (5) uber der
Querschnittsftlache der Aussparung (3) liegt. Dies
bedeutet jedoch weder zwingend, dass das Reservoir

deckend, also ohne Versatz in der Richtung senkrecht zur

C7646.D
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Schnittflache, Uber der Aussparung angeordnet sein muss,
noch dass das gesamte Volumen, auch in Bereichen vor bzw.
hinter der Schnittebene, oberhalb der Aussparung
angeordnet sein muss. Insbesondere konnte das Reservoir
die Aussparung sattelformig umfassen, und/oder die
Aussparung selbst konnte in die H6he erweiterte Bereiche
aufweisen. Diesbeziglich sei auf die in der mundlichen
Verhandlung eroérterten Passagen der Beschreibung
verwiesen (letzter Absatz auf Seite 38 und letzter

Absatz auf Seite 39).

Aus Figur 5 und ihrer Beschreibung, die auch auf die
Anordnung gemall Figur 2 Bezug nimmt, ist zwar
ersichtlich, dass pro Flusszellen-Zulauf (9) je ein
Reservoir (5) vorgesehen ist, zur relativen Anordnung
der Reservoire (5) und der Aussparungen (3) im Inneren
der Einsatzblocke (7) lasst sich dieser Aufsicht jedoch
nichts entnehmen. Figur 5 scheint vielmehr darauf
hinzudeuten, dass der Zulauf (9), und somit
moglicherweise auch die Flusszelle selbst, seitlich
versetzt zum entsprechenden Reservoir angeordnet sein
konnte, im Gegensatz zu dem, was sich aus dem Schnitt
gemall Figur 2 zu ergeben scheint.

Die Figuren 1 und 2 zeigen zudem speziellere
Ausftuhrungsformen von Anordnungen von Probenbehaltnissen,
deren erkennbare konstruktive Merkmale nicht zur Génze

in die jeweiligen Neufassungen von Anspruch 1 und

Anspruch 2 aufgenommen worden sind.

Fur die Kammer sind jedoch insbesondere die
dargestellten speziellen Anordnungen von Zulauf- und
Ablaufkanalen der Flusszellen, 1m Gegensatz zu der von

der Beschwerdefuhrerin in der mundlichen Verhandlung



4.8

4.9
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vertretenen Auffassung, im Hinblick auf die angestrebte
kleine Grundflache der Anordnung (siehe Anmeldung;

Seite 9, dritter Absatz, erster Satz) konsequenterweise
eindeutig besonders eng mit der relativen Positionierung

verknupft.

Die Kammer erkennt daher nicht an, dass die von der
Beschwerdefihrerin angezogenen Teile der Anmeldung eine
hinreichend direkte und unmittelbare Offenbarung von
Anordnungen mit allen Merkmalen von Anspruch 1 oder
Anspruch 2 darstellen, bei denen insbesondere die
Reservoire "Uber™ (im Sinne der Auslegung des Begriffs
durch die Beschwerdefihrerin) den Aussparungen der
Flusszellen angeordnet sein sollen, wahrend sie zugleich
beziuglich weiterer, in den Figuren gezeigter
konstruktiver Aspekte (insbesondere die Positionierung
und Dimensionierung der Zu- und Ablaufe) keinerlei

Einschrankungen unterliegen sollen.

Die vorliegenden Anspriche 1 und 2 sind aufgrund der im
Priufungsverfahren erfolgten Aufnahme zusatzlicher
Merkmale, inter alia des Merkmals "Uber'™, zwar enger
gefasst als Anspruch 1 der Anmeldung, jedoch stellen die
durch den jeweiligen Wortlaut der vorliegenden Anspriche
1 und 2 definierten Anordnungen jeweils
(Zwischen-)Verallgemeinerungen der in den Figuren 1

und 2 offenbarten, spezielleren Anordnungen dar.

Die geanderten Anspriche 1 und 2 gemal} Hauptantrag
verletzen demnach die Bestimmungen gemdfR Artikel 123(2)
EPU.

Folglich ist der Hauptantrag der Beschwerdefihrerin

nicht gewahrbar.
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Hilfsantrage 1, 2 und 3

6.

10.

11.

C7646.D

Die Hilfsantrage 1, 2 und 3 umfassen jeweils einen auf
eine "Anordnung von Probenbehaltnissen' gerichteten
unabhangigen Anspruch 1.

Die oben unter Punkt 4.1 erwdhnte Kombination von
Merkmalen, wonach das Reservoir (5) "Uber" der
Aussparung angeordnet ist, findet sich in allen diesen
Anspriuchen 1 wieder. Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 1 ist

identisch mit Anspruch 2 gemalR Hauptantrag.

Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag 2 enthalt im Vergleich zu
Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag 1 weitere Merkmale
betreffend die "Berandung'™ des Reservoirs. In Anspruch 1
gemall Hilfsantrag 3 fehlt die Prazisierung, dass von der
Aussparung "‘der Flusszelle™ die Rede ist. Diese
Unterschiede im Wortlaut der jeweiligen Anspriche 1 sind
- unstreitig - im Rahmen der Beurteilung der Frage nach
einer urspriunglichen Offenbarung von Anordnungen mit
"lUber™ den Aussparungen angeordneten Reservoiren nicht

von Belang.

Die beziiglich des Hauptantrags angestellten Uberlegungen
unter den Punkten 4.2 bis 4.8 gelten demnach mutatis
mutandis auch fur den jeweiligen Anspruch 1 der
Hilfsantrage 1 bis 3.

Daher erfullen auch die Anspriche gemall den
Hilfsantragen 1 bis 3 nicht die Bedingungen des Artikels
123(2) EPU.

Folglich ist auch keiner der zum Verfahren zugelassenen

Hilfsantrage 1 bis 3 gewahrbar.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin Der Vorsitzende

C. Vodz G. Raths
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