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hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 7. Marz 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Patent wi-

derrufen.

Grinde

Auf die am 23. Mai 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Patentanmeldung wurde das Patent 195 20 017 mit der Bezeichnung ,Verfahren
und Vorrichtung zur Computertomographie-Durchleuchtung fiir Interventionen” er-

teilt. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 5. Juli 2001.

Nach Prufung des fur zulassig erachteten Einspruchs hat die Patentabteilung 35
des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent mit Beschluss vom 1. Au-

gust 2003 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden, mit der

sie den Widerruf des Patents weiterverfolgt.

Dem Beschwerdeverfahren liegen nach Hauptantrag die Patentanspriche 1 und 2
in der erteilten Fassung gemaR Patentschrift und der Patentanspruch 3 in der in

der mindlichen Verhandlung vorgelegten Fassung zugrunde.



Die Patentanspriiche 1 bis 3 nach Hauptantrag haben folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Computertomographie-Durchleuchtung fur Inter-
ventionen, dadurch gekennzeichnet, dass der Patiententisch
eines Computertomographen mit einem Handgriff versehen
wird, mit dessen Hilfe der Tisch nach mechanischer Entkopp-
lung vom zentralen Steuerungssystem auf eine beliebige Posi-
tion eingestellt wird und Ful3schalter installiert werden, die
zum einen zur Auslésung eines Lichtvisiers und zum anderen

eines Einzelscans geeignet sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne digital angezeigte Tischposition stets mit der vorgenomme-

nen Einstellung der Patiententischposition Ubereinstimmit.

3. Vorrichtung zur Computertomographie-Durchleuchtung fur In-
terventionen, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen mit ei-
nem Handgriff versehenen Patiententisch zur mechanischen
Einstellung einer beliebigen Position des Tisches nach Ent-
kopplung vom zentralen Steuerungssystem und einen doppel-
ten Ful3schalter zum Auslésen eines Lichtvisiers zum einen
und eines Einzelscans zur Kontrolle einer Interventionsnadel

zum anderen enthélt.

Hilfsweise verteidigen die Patentinhaber einen Patentanspruch 1, bei dem zusatz-
lich hinter dem Wort ,Einzelscans” die Worter ,zur Kontrolle einer Interventionsna-

del” eingeflgt ist.



Die Patentanspriiche 1 bis 3 nach Hilfsantrag haben demnach folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Computertomographie-Durchleuchtung fur Inter-
ventionen, dadurch gekennzeichnet, dass der Patiententisch
eines Computertomographen mit einem Handgriff versehen
wird, mit dessen Hilfe der Tisch nach mechanischer Entkopp-
lung vom zentralen Steuerungssystem auf eine beliebige Posi-
tion eingestellt wird und Ful3schalter installiert werden, die
zum einen zur Auslésung eines Lichtvisiers und zum anderen
eines Einzelscans zur Kontrolle einer Interventionsnadel ge-

eignet sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne digital angezeigte Tischposition stets mit der vorgenomme-

nen Einstellung der Patiententischposition Ubereinstimmit.

3. Vorrichtung zur Computertomographie-Durchleuchtung fur In-
terventionen, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen mit ei-
nem Handgriff versehenen Patiententisch zur mechanischen
Einstellung einer beliebigen Position des Tisches nach Ent-
kopplung vom zentralen Steuerungssystem und einen doppel-
ten Ful3schalter zum Auslésen eines Lichtvisiers zum einen
und eines Einzelscans zur Kontrolle einer Interventionsnadel

zum anderen enthélt.

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die Druckschriften

DE 42 02 302 Al (D1)

und



US 4 984 774 (D4)

in Betracht gezogen. In der mundlichen Verhandlung wurde vom Senat noch die
Druckschrift

DE 30 36 217 C2 (D6

in das Verfahren eingefuhrt.

Die Einsprechende fuhrte im Wesentlichen aus, dass der Gegenstand des Patent-
anspruchs 3 dem Fachmann aus den Druckschriften D1, D4 und D6 nahe gelegt

sei.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu wi-

derrufen.

Die Patentinhaber beantragen,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschrénkt aufrecht zu erhal-
ten:

Patentanspriiche 1 und 2 gemal} Patentschrift,

Patentanspruch 3, vorgelegt in der mundlichen Verhandlung,
Ubrige Unterlagen gemal3 Patentschrift,

hilfsweise,

das Patent in der Fassung aufrecht zu erhalten, dass im Patentan-
spruch 1 die Merkmale ,zur Kontrolle einer Interventionsnadel®

nach ,Einzelscans” eingefiigt wird.



Die Patentinhaber fiihrten im Wesentlichen aus, dass die Druckschrift D1 keine
Computertomographie-Durchleuchtung fir Interventionen offenbare, sondern le-
diglich eine Diagnose vor oder nach Interventionen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akten-

inhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet, da der Gegenstand des Patentan-
spruchs 3 nach Haupt- und Hilfsantrag nicht patentfahig ist. Denn er ergibt sich in

nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik.

Der nebengeordnete Anspruch 3 nach Hauptantrag ist mit dem nebengeordneten
Anspruch 3 nach Hilfsantrag identisch. Mit Merkmalsgliederung lautet dieser An-

spruch 3:

M1 Vorrichtung zur Computertomographie-Durchleuchtung flr
Interventionen, dadurch gekennzeichnet,

M2 dass sie einen mit einem Handgriff versehenen Patienten-
tisch

M3 zur mechanischen Einstellung einer beliebigen Position des
Tisches nach Entkopplung vom zentralen Steuerungssystem
und

M4 einen doppelten Ful3schalter

M5 zum Auslosen eines Lichtvisiers zum einen und

M6 eines Einzelscans zur Kontrolle einer Interventionsnadel zum

anderen enthalt.



Das Streitpatent befasst sich mit Computertomographie-Durchleuchtung fur Inter-
ventionen. Darunter sind gemald der Patenbeschreibung Biopsien, d. h. Gewebe-
entnahmen am lebenden Koérper zu verstehen, bei denen z. B. die Position einer
Nadel im Korper mit Hilfe der Computertomographie dargestellt wird. Gemal der
Patentschrift wurde der Patient bisher zum Anfertigen einer Aufnahme und zur La-
gekorrektur der Nadel wiederholt in die Gantry des Computertomographen hinein-
und hinausgefahren, wahrend der Patient ruhig und bewegungsfrei liegen muss
(siehe Patentschrift Spalte 1, Zeilen 24 bis 42).

Gemal} der Patentschrift besteht die Aufgabe des Streitpatents darin, ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zu entwickeln, durch die zur Computertomographie-
Durchleuchtung fir Interventionen eine exakte Einstellung der Position des Patien-
ten erreicht und die Anzahl von Scans zum Suchen der Nadel verringert werden
kann (siehe Spalte 2, Absatz 2).

Als zustandiger Fachmann ist hier ein Dipl.-Physiker, der Erfahrungen bei der Ent-

wicklung von Computertomographen aufweist, anzusehen.

Aus der Druckschrift D1 ist eine Vorrichtung zur Computertomographie-Durch-
leuchtung fir Interventionen (siehe Zusammenfassung) bekannt (Merkmal M1),
die unter anderem einen Patiententisch 3 und ein Lichtvisier 11 (siehe Spalte 3,
Zeile 66 bis Spalte 4, Zeile 13) enthalt. Gemal der Druckschrift D1 wird der auch
als Operationsplatz nutzbare Computertomograph mit allen Einrichtungen zur
Computer-Tomographie und zur Operation oder Behandlung eines Patienten von
einem Rechner aus gesteuert (siehe Spalte 4, Zeilen 19 bis 33). Diese Steuerung
kann neben der herkdbmmlichen Weise durch Tastaturen auch sprachgesteuert
oder korpergesteuert sein (siehe Anspriche 10 und 11). Fur den Fachmann ist es
selbstverstandlich, dass diese Funktionen auch von einem Fuf3schalter aus ge-
steuert werden konnen, wie es bei medizinischen Geraten z. B. aus hygienischen
Grunden allgemein Ublich ist. Gemafd Druckschrift D6 (siehe Fig. 1 und 5) wird

z. B. ein Rontgenuntersuchungsgerat komplett von einem Ful3schalter 45 aus ge-



steuert, wobei mehrere Funktionen, d. h. die mechanische Verstellung des Gera-
tes (siehe Spalte 3, Zeilen 33 bis 44) und die Auslosung einer Aufnahme (siehe
Spalte 5, Zeilen 44 bis 47) damit gesteuert werden konnen.

Der Fachmann wird daher bei Bedarf bei der Vorrichtung zur Computertomogra-
phie-Durchleuchtung fur Interventionen geman der Druckschrift D1 einen doppel-
ten FulRschalter vorsehen und somit das Lichtvisier ausldsen und den Computerto-
mographen steuern, d.h. somit auch einen Einzelscan auslosen (Merkma-
le M4, M5 und M6). Die Auslosung eines Einzelscans ist mit Computertomo-
graphen immer mdoglich und der Fachmann wird diese Aufnahmeart zur Reduzie-
rung der Strahlenbelastung eines Patienten jedenfalls dann benutzen, wenn ihm

bereits ein Einzelscan die gewinschten Informationen liefern kann.

Gemald dem Merkmal M6 wird ein Ful3schalter zum Auslésen eines Einzelscans
,zur Kontrolle einer Interventionsnadel beansprucht. Dabei ist der Verwendungs-
hinweis ,zur Kontrolle einer Interventionsnadel” unbeachtlich, da er den Ful3schal-
ter oder den Computertomographen nicht weiter ausbildet. Sachpatente sind
durch die rAumlich-kdrperlichen Merkmale ihrer Gegenstande gekennzeichnet und
werden von Funktions- oder Verwendungsangaben nicht eingeschrankt, wenn die-
se keine unmittelbare Auswirkung auf die raumlich-korperliche Ausgestaltung ei-
nes Konstruktionselementes haben (siehe BGH GRUR 1979, 149, 150-151
- Schie3bolzen, und BGH GRUR 1991, 436, 437 - Befestigungsvorrichtung Il). Der
sich auf dem Patiententisch befindliche und mittels des Computertomographen
aufgenommene Gegenstand (z. B. Patient mit eingefuhrter Interventionsnadel) hat
keinerlei Auswirkung auf die Konstruktionselemente der beanspruchten Vorrich-

tung.



Bei der Benutzung der Patientenliege 3 gemal der Druckschrift D1 (siehe Fig. 1)
in der Offnung 2 des Computertomographen 1 und an einem Operations- und Be-
handlungsplatz 6 ist die Patientenliege zwangslaufig zwischen diesen beiden Posi-
tionen zu verfahren. Der Fachmann ist daher bemuht, die mit der Vorrichtung ge-
mal3 der Druckschrift D1 erzielte rAumliche und zeitliche Verbesserung bei diesen
Positionswechseln (siehe Spalte 1, Zeilen 27 bis 51) in Ubereinstimmung mit der
Aufgabe gemaR der Streitpatenschrift weiter zu verbessern.

Aus der Druckschrift D4 (siehe insbesondere die Fig. 1 und 7) ist dem Fachmann
dazu ein Computertomograph (siehe Spalte 1, Zeile 10 bis 16) bekannt, bei dem
ein Patiententisch (couch section 14) mit einem Handgriff (handle 74) versehen ist
(Merkmal M2), zur mechanischen Einstellung einer beliebigen Position des Ti-
sches nach Entkopplung vom zentralen Steuerungssystem (siehe Spalte 5, Zei-
len 42 bis 60 und Anspruch 6) (Merkmal M3). Der Tisch kann damit schnell in ei-
nen Computertomographen hinein- und hinausgefahren werden (siehe Spalte 2,
Zeilen 63 bis 68 und Spalte 6, Zeilen 4 bis 8). Da es fur den Fachmann somit nahe
liegend ist, einen entsprechenden Patiententisch mit den Merkmalen M2 und M3
bei einem Computertomographen geman der Druckschrift D1 einzusetzen, gelangt
er ohne erfinderisch tatig zu werden zum Gegenstand des Patentanspruchs 3
nach Haupt- und Hilfsantrag.

Mit dem nicht rechtsbestandigen Patentanspruch 3 gemalR Haupt und Hilfsantrag
fallen der nebengeordnete Patentanspruch 1 gemald Haupt- und Hilfsantrag sowie
der jeweils rickbezogene Patentanspruch 2 schon aufgrund der Antragsbindung
(vgl. BGH u. GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerét).



-10 -

Die Verfahrensanspriiche 1 gemaR Haupt- und Hilfsantrag weisen im Ubrigen ent-
gegen der Bezeichnung als Verfahrensanspruch im Wesentlichen die Vorrich-
tungsmerkmale des Anspruchs 3 auf und sind daher aus den genannten Griinden

ebenfalls nicht patentfahig.

gez.
Unterschriften



