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hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 6. Dezember 2001 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Hechtfischer sowie der Richter Eberhard,
Dipl.-Phys. Dr. Kraus und Dipl.-Phys. Univ. Dr. Stro3ner

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss
der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 8. Juli 1999 aufgehoben und das Patent widerru-

fen.

Grinde

Auf die am 24. Oktober 1991 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reichte Patentanmeldung, die durch Teilung aus der Anmeldung P 41 35 177.0
(Teilungserklarung vom 26. August 1994) hervorgegangen ist, ist das nachge-

suchte Patent unter der Bezeichnung

"Therapieeinrichtung zur Behandlung eines Patienten mit

fokussierten akustischen Wellen"

erteilt worden; die Veroffentlichung der Erteilung ist am 08. August 1996 erfolgt.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.

Die Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss

vom 08. Juli 1999 das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Der Patentanspruch 1 gemaf} Patentschrift lautet:

"1. Therapieeinrichtung zur Behandlung eines Patienten (P)
mit fokussierten akustischen Wellen, aufweisend eine Quel-
le (15) fokussierter akustischer Wellen, mittels derer fokus-
sierte akustische Wellen in ein akustisches Ausbreitungsme-
dium einleitbar sind, welche in einem auf der akustischen
Achse (A) der Quelle (15) liegenden Fokus (F) zusammen-
laufen, wobei die Quelle (15) einen rontgentransparenten
Bereich aufweist, durch den die akustische Achse (A) ver-
lauft, ein Roéntgenuntersuchungsgerat (2) zur Abbildung
eines im Korper des Patienten (P) befindlichen, mit den
fokussierten akustischen Wellen zu behandelnden Berei-
ches (N), akustische Mittel (43, 45, 48, 50; 56, 57) zum
Bestimmen des Abstandes des zu behandelnden Berei-
ches (N) von der Quelle (15), und Koppelmittel (14) zum Ein-
leiten der fokussierten akustischen Wellen in einen zu
behandelnden Patienten (P), dadurch gekennzeichnet, dal}
eine auf der akustischen Achse (A) angeordnete rontgenun-
durchlassige Marke (51) vorgesehen ist, und dall die Quel-
le (15) und die Koppelmittel (14) zu einem Therapiekopf (10)
zusammengefaldt sind, der gemeinsam mit der rontgenun-
durchlassigen Marke (51) und den Mitteln (43, 45, 48, 50; 56,
57) zum Bestimmen des Abstandes, an einem von dem
Rontgenuntersuchungsgerat (2) getrennten, unabhangig von
dem Rontgenuntersuchungsgerat (2) auf dem Boden verfahr-

baren Wagen (12) angebracht ist."



Die auf den Anspruch 1 rlickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 14 betreffen Ausge-

staltungen der Therapieeinrichtung nach dem Anspruch 1.

Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, ein einfaches, kosten-
gunstiges und kompakt aufgebautes Therapiegerat bereitzustellen, das es erlaubt,
auch in kleinen Kliniken und eventuell sogar Arztpraxen einen vollwertigen Arbeits-
platz mit Rontgen-Ortung einzurichten (PS, Sp. 2, Z. 23-28).

Zur Begrindung ihrer Beschwerde fuhrt die Einsprechende aus, dass der Gegen-
stand des Anspruchs 1 dem Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik
nahegelegt sei, da der DE 38 35 318 C1, im Folgenden (E3) genannt, nicht nur die
im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale, sondern auch die kenn-
zeichnenden Merkmale, dass auf der akustischen Achse eine rontgenundurchlas-
sige Marke vorgesehen ist und dass die Quelle und die Koppelmittel zu einem
Therapiekopf zusammengefasst sind, der zusammen mit der rontgenundurchlassi-
gen Marke und den Mitteln zum Bestimmen des Abstands angeordnet ist, bekannt
seien. Nur das Merkmal in Sp. 15, Z. 2-5 der Streitpatentschrift sei daraus nicht
bekannt. Hierzu verwies die Einsprechende auf die US 4 984 575, im Folgenden
(4) genannt, woraus eine Therapieeinrichtung zur Behandlung eines Patienten mit
fokussierten akustischen Wellen bekannt ist, bei der das Rdntgengerat und der
Therapiekopf getrennt voneinander angeordnet sind und letzterer an einem eige-

nen, auf dem Boden verfahrbaren Wagen befestigt ist.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent in

vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat sich zur Beschwerde sachlich nicht gedufert und ist auch
nicht zur mandlichen Verhandlung erschienen. Ihr Fernbleiben von der Verhand-

lung hat sie schriftlich angekundigt.



Die Patentinhaberin stellt keinen Antrag. Es wird daher der Antrag unterstellt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die zulassige Beschwerde der Einsprechenden ist begrindet, denn der Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 ist dem Durchschnittsfachmann, namlich einem mit
der Herstellung von Therapieeinrichtungen zur Behandlung von Patienten mit
fokussierten akustischen Wellen befassten Diplomphysiker oder Dipl.-Ing. der

Fachrichtung Maschinenbau, nahegelegt.

1.) Die geltenden Patentanspriiche sind zulassig. Anspruch 1 findet seine Stitze
in den ursprunglichen Anspriachen 1 und 12 sowie Beschreibungsseiten 10, Z. 1-5
und 15, Z. 20-26 (vgl. auch Fig. 1 und 2). Die Unteranspruche 2 bis 13 gehen in
der folgenden Reihenfolge auf die urspringlichen Anspriche zurtick, Anspruch 13,
14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Der Gegenstand des Anspruchs 14 ist auf
Seite 10, Z. 20-24 der ursprunglichen Beschreibung offenbart. Die Anspriche 1
bis 14 entsprechen den zur vorliegenden Teilanmeldung eingereichten 14 Patent-

anspruchen.

2.) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist zwar neu, aber er beruht nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Aus (E3) ist eine Vorrichtung zur Erzeugung von fokussierten akustischen Druck-
wellen mit einer Schallerzeugungseinheit 1 (beim Streitpatent als "Quelle" be-
zeichnet) bekannt. Die von der zylindrisch geformten Schallerzeugungseinheit 1
ausgehenden Wellenfronten werden mit Hilfe eines Reflektors 3 mit paraboloider
Innenkontur auf einen Fokuspunkt F im Korper des Patienten konzentriert, der auf
der Zylinderachse 2 (beim Streitpatent als "akustische Achse" bezeichnet) liegt

(vgl. Sp. 5, Z. 32-48). Zur Vermeidung von Reflexionsverlusten werden die fokus-



sierten akustischen Wellen 7 vor der Einkopplung in den Korper des Patienten in
einem mit Koppelflussigkeit gefullten von einer Membran 9 und dem Reflektor 3
gebildeten Raum gefuhrt (vgl. Sp. 6, Z. 19-34). Die Schallerzeugungseinheit 1 und
der Raum mit der Koppelflissigkeit bilden zusammen eine Therapieeinheit (vgl.
Sp. 6, Z. 58-66).

Zur Ausrichtung der fokussierten akustischen Wellen 7 auf das therapeutische
Zielgebiet 12 (beim Streitpatent als "zu behandelnder Bereich (N)" bezeichnet) ist
nach Fig. 3 eine Rontgenortungsvorrichtung 15 vorgesehen. Die Rontgenrohre ist
dabei mit der Therapieeinheit so verbunden, dass der Fokus der Rontgenrohre auf
der akustischen Achse 2 liegt. Fur das Ausrichten des Therapiekopfes auf das
Zielgebiet 12 ist eine Zielmarkierung 16 auf der akustischen Achse 2 angeordnet,
die zusammen mit dem Zielgebiet 12 in der Rontgenregistrierebene 18 abgebildet
wird. Die Zielmarkierung 16 besteht hierbei aus einem rontgenundurchlassigen
Material, nur so ist mittels der Rontgenstrahlen eine Abbildung dieser Markierung
auf der Rontgenregistrierebene mdglich. Damit wird eine Justierung des Zielge-
biets 12 auf die akustische Achse 2 erreicht (vgl. Sp. 7, Z. 2-9). Zur Verbesserung
der Rontgenqualitat ist zusatzlich eine Vorrichtung 17 vorgesehen, die z.B. in
Form eines aufblasbaren Ballons die Koppelflussigkeit wahrend der Rontgenbild-
erzeugung aus dem Rontgenprojektionsstrahl verdrangt (vgl. Fig. 3 in Verbindung
mit Sp. 7, Z.35-39). Diese Vorrichtung entspricht dem roéntgentransparenten

Bereich des Anspruchs 1 nach Streitpatent.

In der Entgegenhaltung (E3) ist weiter ausgefuhrt, dass zur Justierung des Zielge-
biets 12 auf die akustische Achse 2 auch die Kombination aus Réntgenortungsein-
richtung 15 und Ultraschallortungseinrichtung 18 verwendet werden kann (vgl.
Fig. 4 in Verbindung mit Sp. 7, Z. 40-44). Diese Ultraschallortungseinrichtung 18
ist beispielsweise als radial segmentiertes "annular array" ausgebildet, mit dem
durch elektronische Ablenkung des Ultraschallfeldes ein dreidimensionales Bild
des Zielgebiets gewonnen wird (Sp. 7, Z. 49-56). Aus der Lage der Ultraschallor-

tungseinrichtung relativ zur Schallerzeugungseinheit und dem gewonnenen Bild



kann auf fachmannische Weise der Abstand des Zielgebiets ("zu behandelnder

Bereich") von der Schallerzeugungseinheit 1 bestimmt werden.

Nach den Figuren 3 und 4 sind im Bereich der Schallerzeugungseinheit 1 die ront-
genundurchlassige Marke 16 (am oberen Ende des durch die Schallerzeugungs-
einheit 1 gebildeten Zylinders) und die Ultraschallortungseinrichtung 18 (koaxial
zum oberen Ende des durch die Schallerzeugungseinheit 1 gebildeten Zylinders)
angeordnet. Diese beiden sind demnach ebenfalls der Therapieeinheit zuzuord-

nen bzw. an ihr angeordnet.

Aus der Entgegenhaltung (E3) ist somit, wie auch die Patentinhaberin in der Streit-
patentschrift angibt (vgl. dort Sp. 1, Z. 50-54), eine gattungsbildende Therapieein-
richtung bekannt. Zusatzlich sind, wie die Einsprechende zurecht geltend macht,
aus dieser Druckschrift auch die Merkmale des Anspruchs 1 gemal den Zei-
len 63-65 (Sp. 14) "dass eine auf der akustischen Achse (A) angeordnete rontgen-
undurchlassige Marke (51) vorgesehen ist" und den Zeilen 65-2 (Sp. 14 bis
Sp. 15) "dass die Quelle (15) und die Koppelmittel (14) zu einem Therapie-
kopf (10) zusammengefasst sind, der gemeinsam mit der rontgenundurchlassigen
Marke (51) und den Mitteln (43, 45, 48, 50; 56 ,57) zum Bestimmen des Abstan-

des ... angebracht ist" bekannt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterschiedet sich von der aus (E3) bekannten
Vorrichtung nur in dem Merkmal, dass der Therapiekopf zusammen mit der ront-
genundurchlassigen Marke und den Mitteln zum Bestimmen des Abstandes "an
einem von dem Roéntgenuntersuchungsgerat (2) getrennten, unabhangig von dem
Roéntgenuntersuchungsgerat (2) auf dem Boden verfahrbaren Wagen angebracht

ist" (vgl. insbesondere die Zeilen 2 bis 5 in Sp. 15 des Anspruchs 1).

Bezugnehmend auf die Entgegenhaltung (E3) macht die Einsprechende geltend
(vgl. Eingabe vom 29.11.2001, S. 6, vorletzter Absatz), dass in dieser Druck-
schrift (E3) die Therapieeinheit und die Rontgenrohre als getrennte Einheiten dar-



gestellt sind, wobei Uber die Halterung der einzelnen Einheiten an sich und relativ
zueinander nichts ausgesagt ist. Lediglich in Spalte 7, Zeile 2 bis 4 ist ausgeflhrt,
dass die Rontgenrohre 15 so mit der Therapieeinheit verbunden ist, dass der
Fokus der Rontgenrdhre 15 auf der Rotationsachse 2 liegt. Es ist der Einspre-
chenden zuzustimmen, dass der Durchschnittsfachmann das Wort "verbunden"
nicht ausschlie3lich im Sinne einer festen unverrickbaren Verbindung zwischen
den beiden Einheiten liest, sondern als Hinweis versteht, durch geeignete Vorkeh-

rungen aulere Stérung wahrend der Ortungsmessung zu vermeiden.

Der Durchschnittsfachmann ist deshalb nicht gehindert bei der Losung der gestell-
ten Aufgabe, ein einfaches, kostenglnstiges und kompakt aufgebautes Therapie-
gerat bereitzustellen, die Druckschrift (4) in Betracht zu ziehen, der eine vergleich-
bare Aufgabe zugrunde liegt (vgl. Sp. 4, Z. 61-65). Aus dieser Entgegenhaltung (4)
ist eine Therapieeinrichtung zur Behandlung eines Patienten bekannt, die ein
Rontgenortungssystem und einen fokussierte akustische Wellen erzeugenden
Generator innerhalb eines Therapiekopfes aufweist, wobei beide voneinander

getrennt angeordnet sind (vgl. beispielsweise das Abstract).

Gemaly Figur 6 weist die Therapieeinrichtung ein Rontgenortungssystem 22, 23,
24 und 25 und einen davon vollig getrennten Therapiekopf 6 auf. Rontgen-
quelle 22 und Réntgendetektor 23 sind auf dem C-Bogen 24 bewegbar, wahrend
der Therapiekopf 6 an einem eigenen Bogen 10 befestigt ist, der an einem auf
dem Boden verfahrbaren Wagen 2 gelagert ist (vgl. Sp. 9, Z. 32-44). Der Thera-
piekopf 6 enthalt, wie in Fig. 4 naher dargestellt, einen Ultraschallgenerator 16,
eine Messanordnung zur Entfernungsmessung 20 und ein Koppelmittel 19 (vgl.
Sp. 9, Z. 1-18). Der Fachmann erhalt aus der Entgegenhaltung (4) somit die Anre-
gung, die aus (E3) bekannte Therapieeinheit an einem eigenen von der Rontgen-

ortungseinrichtung raumlich getrennten Wagen zu befestigen.



Damit legt die Zusammenschau der Entgegenhaltungen (E3) und (4) den Gegen-
stand des Anspruchs 1 nahe. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht

demnach nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Die auf den Patentanspruch 1 rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 14 muissen
schon aus formalen Grinden mit dem Hauptanspruch fallen. Es ist im ubrigen

weder geltend gemacht worden noch ersichtlich, dass die Unteranspriche Gegen-

stande von patentbegrindender Bedeutung betrafen.

Dr. Hechtfischer Eberhard Dr. Kraus Dr. Strof3ner
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