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beschlossen:

Der Beschlul} des Deutschen Patent- und Markenamts — Pa-
tentabteilung 35 — vom 8. Juli 1999 wird aufgehoben und das

Patent widerrufen.

Grinde

Auf die am 18. April 1996 beim Deutschen Patentamt eingereichte Patentanmel-
dung mit dem Aktenzeichen P 196 15 342.5-35 ist das Patent 196 15 342 mit der
Bezeichnung "Therapiegerat mit einer optischen Einheit zur Ausrichtung" erteilt
worden (Veroffentlichung der Erteilung am 9. Oktober 1997). Dagegen ist ein Ein-
spruch eingelegt worden mit der Begrindung, der beanspruchte Gegenstand sei
durch das altere Patent 195 43 344 neuheitsschadlich vorweggenommen. Darauf-
hin hat die Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Be-
schlufd vom 8. Juli 1999 gemal einem Hilfsantrag der Patentinhaberin das Patent
in beschranktem Umfang aufrechterhalten. Dagegen hat die Einsprechende Be-

schwerde eingelegt.

Der gemafl dem BeschlulR der Patentabteilung geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Therapiegerat mit einer eine Schallquelle (16) aufweisenden
Quelle (10) akustischer Wellen zur Behandlung eines unter-
halb einer Kérperoberflache eines zu behandelnden Patien-
ten (P) liegenden Korperbereiches, welche einen licht-
transparenten Bereich aufweisen, mit optischen Mitteln (27)
zur Gewinnung von Bildinformationen von der Korperoberfla-
che zur Ausrichtung der Quelle (10) akustischer Wellen tGber

der Korperoberflache, wobei der Strahlengang der optischen



Mittel (27) durch den lichttransparenten Bereich der Schall-
quelle (16) verlauft, und mit Mitteln (33) zur graphischen An-

zeige der gewonnenen Bildinformationen."

Nach Eroérterung der Sach- und Rechtslage legt die Patentinhaberin noch hilfswei-
se auf die "Verwendung optischer Mittel ..." gerichtete Patentanspriche 1-7 vor.

Deren Patentanspruch 1 lautet:

"Verwendung optischer Mittel (27) zur Ausrichtung einer
Quelle (10) akustischer Wellen eines Therapiegerates uber
der Korperoberflache eines mit der Quelle (10) akustischer
Wellen zu behandelnden Patienten (P) zur Behandlung eines
unterhalb der Korperoberflache liegenden Koérperbereiches
des Patienten (P), wobei die Quelle (10) akustischer Wellen
eine Schallquelle (16) umfasst, welche beide einen lichttrans-
parenten Bereich aufweisen, wobei der Strahlengang der op-
tischen Mittel (27) zur Gewinnung von Bildinformationen von
der Korperoberflache durch den lichttransparenten Bereich
der Quelle (10) verlauft, und wobei Mittel (33) zur graphi-
schen Anzeige der gewonnenen Bildinformationen vorhan-

den sind."

Dem Gegenstand des Patents liegt gemald Sp 2 Abs 1 der Patentschrift die Aufga-
be zugrunde, ein Therapiegerat der genannten Art so auszubilden, dal® dessen
Quelle akustischer Wellen auf einfache und kostengunstige Weise relativ zu dem

zu behandelnden Korperbereich eines Patienten ausrichtbar ist.

Die Einsprechende begrindet ihre Beschwerde damit, dal® der geltende Patentan-
spruch 1 unzulassig erweitert sei, denn es sei den urspringlichen Unterlagen nicht

zu entnehmen, dal auch die in den Patentanspruch 1 eingeflihrte "Schallquelle”,



wie nun beansprucht, einen lichttransparenten Bereich aufweise. Dies sei nur flr

die "Quelle akustischer Wellen" offenbart.

Einen lichttransparenten Bereich zB in Form des dort vorhandenen Lichtleiters
weise aber auch die mit der beanspruchten "Quelle ..." vergleichbare Einrichtung
des alteren Patents 195 43 344 auf.

Daneben tragt die Einsprechende vor, dald der Austausch eines Ultraschallscan-
ners, wie es zB aus der DE 38 35 318 C1 und der EP 0 445 322 A1 bekannten
Therapiegeraten der genannten Art Ublich sei, etwa gegen eine Videokamera kei-
nen erfinderischen Schritt darstelle. Eine Anregung dazu ergebe sich vielmehr aus
der US-PS 3 237 623.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

den Beschlul des Deutschen Patent- und Markenamtes
- Patentabteilung 35 — vom 8. Juli 1999 aufzuheben und das

Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriuckzuweisen,
hilfsweise beschrankte Aufrechterhaltung mit den in der
mundlichen  Verhandlung eingereichten Patentanspru-

chen 1-7 gemal Hilfsantrag.

Die Patentinhaberin verweist zur Offenbarung des "lichttransparenten Bereichs"
auf die Beschreibung in Verbindung mit den Figuren, woraus entnehmbar sei, daf}
die zentrale Offnung 41 der Quelle 10, welche den lichttransparenten Bereich dar-
stelle, auch die Schallquelle, die elektromagnetische Druckimpulsquelle 16, durch-

setze.



Zur Neuheit gegentber dem alteren Patent tragt sie vor, dall darin zwar keine An-
gaben Uber die Art der Schallquelle gemacht wurden, daf} jedoch die Verwendung
von Quellen mit zentraler DurchlaRoffnung fur die (optische) Ortungseinrichtung
dieser Druckschrift nicht entnehmbar sei. Die beschriebenen Ausfihrungsformen
wirden vielmehr eine solche Offnung vermeiden. Demgegeniber sei die im Vorlie-
genden beanspruchte Losung aber einfacher, denn sie ermdgliche die Verwen-

dung bekannter Quellen.

Zur Begrindung einer erfinderischen Leistung flhrt die Patentinhaberin aus, dal}
die US-PS 3 237 623 keine Anregung dazu gebe, ein Bild von der Korperoberfla-
che zur Einstellung des Therapiegerates auf einen unterhalb liegenden Bereich zu
verwenden, denn dort diene nur fur den Sonderfall "Auge" das verwendete
Ophthalmoskop zur dreidimensionalen Ortung der zu behandelnden Stelle im licht-

durchlassigen Auge.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulassig und auch begrindet. Die
geltenden Patentanspriche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind zwar nicht unzu-
l&ssig geandert, die mit ihnen beanspruchten Gegenstande beruhen jedoch nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit (§ 21 Abs 1 Nr 1 iVm § 4 PatG).

1.  Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist zulassig, denn es ist zulassig, im
Einspruchsverfahren den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 mit Merk-
malen eines konkret beschriebenen und/oder der Zeichnung entnehmbaren Aus-

fuhrungsbeispiels einzuschranken.

In der Beschreibung nach der Streitpatentschrift Sp 5 Z 16-21, die hier mit der ur-
spriinglich eingereichten Beschreibung Ubereinstimmt, ist die "zentrale Off-
nung" 41 der "Quelle" 10, in welcher sich der "Tubus" 22 befindet, als der ua im er-

teilten Patentanspruch 1 genannte "lichttransparente Bereich" definiert. Den Zeich-



nungen, welche fir die Zwecke der Offenbarung der Beschreibung und den — ur-
sprunglichen — Ansprichen gleichrangig sind (vgl Schulte PatG 5. Aufl § 35
Rdn 163 ff), ist zu entnehmen, dal} dieser lichttransparente Bereich mit dem Tu-
bus 22 die "Schallquelle", dh die elektromagnetische Druckimpulsquelle 16, durch-

setzt.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist neu, denn das
oben im Rahmen der Zulassigkeit betrachtete Merkmal des Gegenstandes des
Patentanspruchs 1 ist dem alteren Patent 195 43 344 fir den dort beschriebenen
und beanspruchten Gegenstand nicht zu entnehmen. Das altere Patent macht kei-
nerlei Aussage uber die Art und Form der Druckimpulsquelle, dort "StoRwellenthe-
rapiequelle" (5) genannt, und es lalt sich diesem alteren Patent insbesondere
nicht entnehmen, dal} auch — an sich bekannte — Quellen mit zentraler Durchlal3-
offnung fur das Ortungsgerat in Frage kommen. Die Ausfuhrungsbeispiele zeigen
vielmehr ausschlie8lich andere Ausbildungen des optischen Wegs, namlich zum
einen ein zunachst im rechten Winkel zur Schallausbreitungsrichtung durch die
akustische Linse geflhrtes und dann in Blickrichtung abgewinkeltes Fuhrungs-
rohr 7 mit Lichtleiter (vgl Fig 1) und zum anderen ein seitlich der Quelle akusti-
scher Wellen angeordnetes Fuhrungsrohr 7, das einen spitzen Winkel mit der The-

rapiewellenachse einschlielt (vgl Fig 3).

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag wird dem Fach-
mann jedoch durch den aus der US-PS 3 237 623 bekannten "Apparat zum Zer-

stdren begrenzter Zellgruppen" nahegelegt.

Aus dieser Druckschrift ist entsprechend dem im vorliegenden Patentanspruch 1
gewahlten Bezeichnungen ein Therapiegerat bekannt mit einer eine Schallquelle,
den schalenformigen Kristall 5, aufweisenden Quelle akustischer Wellen zur Be-
handlung, hier insbesondere zur Zerstérung, eines unterhalb einer Kérperoberfla-
che eines zu behandelnden Patienten liegenden Bereichs, hier im Zusammenhang

mit Fig 4 insbesondere im Auge, welche einen lichttransparenten Bereich —in



Form einer zentralen Offnung — aufweist und mit optischen Mitteln, dem Ophthal-
moskop 50, zur Gewinnung von Bildinformation von der inneren Oberflache des
Auges (s Sp 5 Z 36!) zur Ausrichtung der Quelle akustischer Wellen Uber der Kor-
peroberflache, wobei der Strahlengang der optischen Mittel, dh des Ophthal-

moskops 50, durch den lichttransparenten Bereich der Schallquelle 5 verlauft.

Davon unterscheidet sich der Gegenstand des vorliegenden Patentanspruchs 1 le-
diglich dadurch,

- daf} die Bildinformation von der Korperoberflache gewonnen wird und
- dafd Mittel zur graphischen Anzeige der gewonnenen Bildinformation vorge-

sehen sind.

Das erste gegenuber dem bekannten Gerat verbleibende Merkmal ergibt sich
ohne weiteres aus dem dem Streitpatent zugrunde liegenden anderen therapeuti-
schen Einsatzbereich, der an sich bekannten (s die Beschr-Einleitungen des
Streitpatents und des alteren Patents) Behandlung von unter der Kérperoberflache
in Muskeln, Sehnen, Gelenken liegenden Schmerzzentren, deren Lage durch Ab-
tasten der Korperoberflache ermittelt und markiert werden muf}, da sie in der Re-

gel mit Rontgen- oder Ultraschall-Ortungsgeraten Uberhaupt nicht feststellbar sind.

Insbesondere aufgrund dieser letztgenannten Tatsache ergibt sich fir den Fach-
mann aus der US-PS unmittelbar eine Anregung, die optische, zweidimensionale
Ortung auf der Korperoberflache aufzugreifen, denn in dieser Druckschrift ist ja
deshalb vorgeschlagen, auf die optisch gesteuerte Einstellung des Gerates Uber-
zugehen, weil das unter der — sichtbaren — Netzhaut liegende, zu zerstérende Ge-
webe mit den Mitteln der Ultraschallortung nicht oder nur ungenau geortet werden
kann (vgl Sp 5 Z 29-42).



Das zweite verbleibende Merkmal ist lediglich eine im Belieben des Fachmanns
liegende Alternative zu der aus der US-PS 3 237 623 bekannten direkten Betrach-
tung durch eine Optik und fachubliche Malinahme, da bei anderen Ortungsverfah-

ren die graphische Anzeige mittels Bildschirmen Ublich ist.

4. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag ist nicht anders

zu beurteilen als der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemall Hauptantrag.

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag ist zulassig (vgl die obigen Ausfihrun-
gen zur Zulassigkeit des Patentanspruchs 1 gemal® Hauptantrag). Sein Gegen-

stand ist auch neu, beruht jedoch ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Soweit dieser Anspruch sich auf bauliche Merkmale eines Therapiegerates be-
zieht, unterscheidet er sich nicht vom Patentanspruch 1 gemal} Hauptantrag, so
dass die zu diesem oben gemachten diesbezuglichen Ausfuhrungen auch fur den

Patentanspruch 1 geman Hilfsantrag gelten.

Die im Patentanspruch 1 gemall Hilfsantrag daruber hinaus beanspruchte
Verwendung optischer Mittel zur Ausrichtung einer Quelle akustischer Wellen
eines Therapiegerats Uber der Korperoberflache ist aber ebenfalls bereits aus der
US-PS 3 237 623 bekannt, wie aus den Ausfuhrungen zum Patentanspruch 1
gemal Hauptantrag unmittelbar zu ersehen ist. Somit ergibt sich der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag ebenfalls in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik.



Mit den Patentanspriichen 1 gemal Haupt- und Hilfsantrag fallen auch die jeweils

auf diese Anspruche zuruckbezogenen Unteranspriche 2 bis 7.

Dr. Hechtfischer Haal} Dr. Kraus Klante

Fa/Ko
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