BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 32/07 Verkindet am
4. Mai 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 054 226.3

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mundlichen Verhandlung vom 4. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgartner,

Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pru-
fungsstelle fur Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 21. Mai 2007 aufgehoben und die Sache zur weiteren
Prifung auf der Basis des Patentanspruchs 1 gemald dem am
30. April 2010 bei Gericht eingegangenen Hilfsantrag| an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung wurde am 14. November 2005 unter der Bezeichnung "Bild-
gebende medizinische Modalitat" beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reicht. Die Offenlegung erfolgte am 24. Mai 2007.

Die Prifungsstelle fur Klasse A 61 B hat folgende Druckschriften ermittelt

D1 US 6 754 520 B2
D2 US 6 205 347 B1 und
D3 DE 697 28 358 T2

und die Anmeldung mit Beschluss vom 21. Mai 2007 zurickgewiesen, da der Ge-
genstand des Anspruchs 1 gegeniber der D1 nicht auf einer erfinderischen Tatig-

keit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihre Pa-
tentanmeldung auf der Grundlage eines am 30. April 2010 bei Gericht als Hilfsan-

trag | per Fax eingegangenen, neu formulierten Patentanspruchs 1 weiterverfolgt.



Dieser Patentanspruch 1 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefugt):

M1 Bildgebende medizinische Modalitat (2)

M2 mit einer datenseitig mit einer SPECT-Bildverarbeitungsein-
heit (22) verbundenen SPECT-Aufnahmevorrichtung (3) zur
Single-Photon-Emissions-Computertomographie,

M3 wobei die SPECT-Aufnahmevorrichtung (3) mindestens einen
um einen Untersuchungsbereich (14) herum bewegbaren
SPECT-Detektorkopf (4) aufweist,

M4 wobei die SPECT-Aufnahmevorrichtung (3) benachbart zu ei-
ner datenseitig mit einer MRI-Bildverarbeitungseinheit (22)
verbundenen MRI-Untersuchungsréhre (28) zur Magnetreso-
nanztomographie angeordnet ist,

M5 wobei der SPECT-Bildverarbeitungseinheit (22) und der MRI-
Bildverarbeitungseinheit (76) eine gemeinsame Displayein-
heit (24) zur Anzeige von in der jeweiligen Bildverarbeitungs-
einheit (22, 76) generierten SPECT-Bildern (80) und/oder
MRI-Bildern (82) zugeordnet ist,

M6 wobei die SPECT-Aufnahmevorrichtung (3) und die MRI-Un-
tersuchungsréhre (28) hintereinander entlang einer gemeinsa-
men Langsachse angeordnet sind,

M7 und wobei im Ubergangsbereich zwischen der SPECT-Auf-
nahmevorrichtung (3) und der MRI-Untersuchungsrohre (28)
ein in der Art einer Ringblende gestaltetes ferromagnetisches

Abschirmelement (110) angeordnet ist.



Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Priufungsstelle fur Klasse A 61 B des Deut-
schen Patent- und Markenamtes vom 21. Mai 2007 aufzuheben
und

die Sache zur weiteren Prufung auf der Basis des Patentan-
spruchs 1 gemafld dem am 30. April 2010 bei Gericht per Fax ein-

gegangenen Hilfsantrag | zurtickzuverweisen.

Vom Senat wurde mit der Ladung zur mundlichen Verhandlung noch auf folgende

Druckschrift hingewiesen:

D14 US 5391 877.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere der Unteranspriiche 2 bis 20, wird auf
den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zuldssig hat auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des
Beschlusses und zur Zuriickverweisung an das Patentamt gemal? dem neuen Pa-
tentanspruch 1 fuhrt; 8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

Der neue Patentanspruch 1 ist zulassig, denn er ist in den am Anmeldetag einge-
reichten Unterlagen offenbart. Die Merkmale im Anspruch 1 ergeben sich insbe-
sondere aus den urspriinglichen Anspriichen 1, 2 und 9 und der Beschreibung,
siehe Absatz [0066] der Offenlegungsschrift.

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der bildgebenden medizinischen Geréate und
betrifft die Kombination einer SPECT-Aufnahmevorrichtung mit einer MRI-Untersu-

chungsroéhre, um so die unterschiedlichen Vorteile dieser beiden Bildaufnahmege-



rate nutzen zu kénnen und die aus beiden Geréaten erzeugten Bilder auf einer ge-

meinsamen Displayeinheit anzeigen zu kénnen.

Da eine Kombination einer SPECT-Aufnahmevorrichtung mit einer MRI-Untersu-
chungsrohre aus dem Stand der Technik bereits bekannt ist (siehe Ausfliihrungen
zur Patentfahigkeit), liegt der Erfindung objektiv das Problem zugrunde, das Kom-
bigeréat so auszugestalten, dass die Gerate miteinander vertraglich sind und sich
nicht gegenseitig beeinflussen bzw. stéren.

Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 ist neu und beruht unter Bertck-
sichtigung des bisher im Verfahren befindlichen Standes der Technik auf einer er-
finderischen Tatigkeit.

Aus der Druckschrift D1 (siehe insbesondere die Fig. 1 bis 4 mit zugehdoriger Be-
schreibung) ist eine bildgebende medizinische Modalitat 100 bekannt (M1), mit ei-
ner SPECT-Aufnahmevorrichtung 120 zur Single-Photon-Emissions-Computerto-
mographie (siehe Spalte 2, Zeilen 11 bis 15 und Spalte 4, Zeilen 26 bis 39), die
selbstverstandlich datenseitig mit einer SPECT-Bildverarbeitungseinheit verbunde-
nen ist (M2), wobei die SPECT-Aufnahmevorrichtung zwangslaufig auch einen um
einen Untersuchungsbereich herum bewegbaren SPECT-Detektorkopf aufweist
(M3), wobei die SPECT-Aufnahmevorrichtung benachbart zu einer MRI-Untersu-
chungsrohre 110 zur Magnetresonanztomographie angeordnet ist (siehe Spalte 2,
Zeilen 11 bis 15), die selbstverstandlich datenseitig mit einer MRI-Bildverarbei-
tungseinheit verbundenen ist (M4). Fir den Fachmann, hier einem Dipl.-Physiker
mit Erfahrungen bei bildgebenden medizinischen Systemen ist es auch nahe lie-
gend, die von der SPECT-Bildverarbeitungseinheit und der MRI-Bildverarbeitungs-
einheit generierten Bilder auf einer gemeinsame Displayeinheit zur Anzeige zu
bringen (siehe Spalte 4, Zeilen 26 bis 29) (M5). Aus der Druckschrift D1 ist weiter-
hin bekannt, die SPECT-Aufnahmevorrichtung und die MRI-Untersuchungsréhre
(siehe Fig. 1) hintereinander entlang einer gemeinsamen L&ngsachse anzuordnen
(M®6).



Aus der Druckschrift D1 ist aber nicht bekannt, im Ubergangsbereich zwischen der
SPECT-Aufnahmevorrichtung 120 und der MRI-Untersuchungsréohre 110 ein in
der Art einer Ringblende gestaltetes ferromagnetisches Abschirmelement anzu-
ordnen (M7).

In der Druckschrift D1 ist offenbart, ein bildgebendes System basierend auf einem
CT-, MRI- oder Ultraschall-Gerat mit einem bildgebenden System basierend auf
einem SPECT- oder PET-Gerat zu kombinieren. Die Ausfuhrungsbeispiele bezie-
hen sich aber bevorzugt auf eine Kombination eines CT-Geréats mit einem
PET-Geréat (siehe Spalte 4, Zeilen 30 bis 39), bei denen keine starken Magnetfel-
der wie bei einem MRI-Gerat entstehen. Die Problematik der gegenseitigen Beein-
flussung oder der Stérung der einzelnen bildgebenden Geréte wird in der Druck-
schrift D1 nicht angesprochen und entsprechend sind magnetische Abschirmmal-
nahmen gemal Merkmalsgruppe M7 aus der Druckschrift D1 fur den Fachmann

weder bekannt noch nahe gelegt.

Die in der Anmeldung genannten weiteren Druckschriften gehen Uber diesen
Stand der Technik nicht hinaus. Auch die Druckschrift D14 offenbart zwar ein bild-
gebendes System aus einem MRI-Gerat und einem SPECT-Gerét (Sp. 2, Z. 4-8).
Maflnahmen zur Abschirmung zwischen den Geraten sind aber weder aus der
Druckschrift D14 noch aus den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften

Zu entnehmen.

Somit lasst sich mit dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik eine Zu-

rickweisung der Anmeldung nicht begrinden.

Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit
dem neuen Anspruch 1 zur weiteren Prifung an das Patentamt zuriickzuverwei-
sen, da die Patentfahigkeit des neuen Anspruchs 1 noch nicht ausreichend geprtift
worden ist. 8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die

angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entschei-



den, wenn das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. Dies ist
auch dann der Fall, wenn - wie vorliegend - die Grunde, die der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegen, entfallen sind und eine neue Sachprifung erforder-
lich ist. In den Merkmalen M7 des neuen Patentanspruchs 1, die teilweise aus der
Beschreibung enthommen wurden, ist im Patentamt noch nicht recherchiert wor-

den.

Dr. Winterfeldt Baumgartner Dr. Morawek Bernhart
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