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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 12 625.5-33

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
15. Mérz 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Der Beschluss des Patentamts vom 20. Juni 2002 wird
aufgehoben.
2. Das Verfahren wird zur weiteren Bearbeitung an das Patent-

amt zurtckverwiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung wurde am 14. Marz 2001 mit der Bezeichnung ,Verfahren
zur Berechnung von Parametern fur frequenz- und/oder amplitudenmodulierte
elektromagnetische Pulse” beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.
Die Offenlegung ist am 28. November 2002 erfolgt.

Die Prufungsstelle fur Klasse G 01 R hat mit Beschluss vom 20. Juni 2002 die
Anmeldung zurtickgewiesen, da das beanspruchte Verfahren eine mathematische
Methode als solche nach § 1 Abs. 2 PatG sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung mit den Ansprichen 1 bis 5 vom
9. August 2002, eingegangen am 10. August 2002, weiter.

Der Patentanspruch 1 lautet:
Verfahren zur Bildung frequenz- und/oder amplitudenmodulierter

elektromagnetischer Pulse zur Induzierung adiabatischer Trans-

fervorgéange in quantenmechanischen Systemen, bei dem die dy-



namischen Vorgange des quantenmechanischen Systems mit ei-
nem Hamilton-Operator (H(t)) in einem aktuellen Koordinatensys-
tem beschrieben werden und eine Transformation des Hamilton-
Operators (H(t)) von dem aktuellen Koordinatensystem in ein fol-
gendes Koordinatensystem zur Beschreibung der Zeitabhangigkeit
der Richtungsanderung des Hamilton-Operators (H(t)) vorgenom-
men wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Transforma-
tion die Selbstkommutation des Hamilton-Operators (H(t)) zur
Zeit t und des Hamilton-Operators (H(t")) zur Zeit t' bestimmt wird,
wobei ein Differentialgleichungssystem erhalten wird, aus dem Pa-
rameter der elektromagnetischen Pulse berechnet werden.

Im Prufungsverfahren sind bisher folgende Entgegenhaltungen vom Prifer ge-

nannt worden:

D1 WO 99/35509 A1
D2 US 6094 049
D3 WO 89/12834 Al.

Zur Begrindung der Beschwerde fuihrt die Anmelderin aus, der Gegenstand des
Anspruchs 1 sei patentfahig. Insbesondere sei das beanspruchte Verfahren tech-
nisch. Das Verfahren sei auf die Bildung frequenz- und/oder amplitudenmodulier-
ter elektromagnetischer Pulse zur Induzierung adiabatischer Transfervorgange in
guantenmechanischen Systemen gerichtet. Die Induzierung solcher adiabatischer
Transfervorgange stelle ein technisches Problem dar, das fur verschiedene An-
wendungsgebiete, insbesondere Kernspintomographie, kernmagnetische Reso-
nanz-Spektroskopie und Laseroptik von entscheidender Bedeutung sei. Die Qua-
litat von derartigen, auf adiabatischen Transfervorgangen beruhenden Verfahren
hange somit von der Generierung besonders geeigneter adiabatischer Pulse ab.
Die fur die Anwendungsverfahren benétigten adiabatischen Pulse muissten durch

mathematische Methoden bestimmt werden, die im Stand der Technik Nahe-



rungscharakter hatten. Demgegenuber liefere das vorliegende Verfahren opti-
mierte Pulse in einer vereinfachten Berechnung. Dabei stehe der Technizitat nicht
entgegen, dass die Erfindung auf mathematischen Methoden der Quantenmecha-
nik basiere, denn es sei auf die Gesamtheit der Lehre zu achten. Insoweit handele
es sich bei dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht um eine mathematische Me-
thode an sich, sondern um die Anwendung eines mathematischen Verfahrens zur
Erzielung eines technischen Ergebnisses, namlich der Generierung technisch

sinnvoller elektromagnetischer Pulse.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
das Verfahren auf der Basis der Ansprichel bis 5 vom
9. August 2002 zur weiteren Bearbeitung an das Patentamt zu-

riuckzuverweisen.

Wegen der auf den Anspruch 1 rickbezogenen Anspriche und weiterer Einzel-

heiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, inshesondere ist sie statthaft sowie form- und fristge-
recht eingelegt, 8 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG. Die Beschwerde hat auch insoweit Er-
folg, als sie nach erfolgter Neuformulierung der Patentanspriche zur Aufhebung
des Beschlusses und zur Zuriickverweisung an das Patentamt fuhrt, 8 79 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 PatG.



1. Mit Gliederungspunkten versehen lautet der geltende Anspruch 1:

a) Verfahren zur Bildung frequenz- und/oder amplitudenmodu-
lierter elektromagnetischer Pulse zur Induzierung adiabati-
scher Transfervorgange in quantenmechanischen Systemen,

b) bei dem die dynamischen Vorgdnge des quantenmechani-
schen Systems mit einem Hamilton-Operator (H(t)) in einem
aktuellen Koordinatensystem beschrieben werden und eine
Transformation des Hamilton-Operators H(t)) von dem aktu-
ellen Koordinatensystem in ein folgendes Koordinatensystem
zur Beschreibung der Zeitabhangigkeit der Richtungsande-
rung des Hamilton-Operators (H(t)) vorgenommen wird,

dadurch gekennzeichnet,

c) dass nach der Transformation die Selbstkommutation des
Hamilton-Operators (H(t)) zur Zeitt und des Hamilton-
Operators (H(t")) zur Zeit t' bestimmt wird,

d) wobei ein Differentialgleichungssystem erhalten wird, aus
dem Parameter der elektromagnetischen Pulse berechnet

werden.

2. Der Patentanspruch 1 ist zuléssig, denn er ist in den am Anmeldetag einge-
reichten Unterlagen - dort im Anspruch 1 in Verbindung mit der Beschreibung -
offenbart. Insbesondere sieht der Senat in der Angabe ,zur Bildung frequenz-
und/oder amplitudenmodulierter elektromagnetischer Pulse” im Rahmen der ur-
springlichen Offenbarung eine zulassige sprachliche Umformulierung der ,Be-
rechnung von Parametern fir frequenz- und/oder amplitudenmodulierte elektro-
magnetische Pulse®, wie sie im urspringlichen Anspruch 1 angegeben ist. Zulas-
sig ist auch die Schreibweise ,H(t)* fur den Hamilton-Operator, siehe hierzu bei-
spielsweise die urspringliche Beschreibung Seite 6, Zeile 25.



3. Beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 liegt eine technische Erfin-
dung vor. Insbesondere erschopft sich die Lehre des Anspruchs 1 nicht in einem
Berechnungsverfahren, dem mathematische bzw. theoretisch-physikalische Aus-
sagen zugrunde liegen. Vielmehr betrifft es einen Algorithmus mit technischem
Inhalt, ndmlich die Bildung frequenz- und/oder amplitudenmodulierter elektromag-
netischer Pulse, mit denen adiabatische Transfervorgange in quantenmechani-
schen Systemen induziert werden kdnnen, und gibt damit eine Lehre zum techni-
schen Handeln. Dem technischen Charakter steht dabei nicht entgegen, dass der
Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik in der Selbstkommutation des
Hamilton-Operators zur Zeit t und des Hamilton-Operators zur Zeitt' nach der
Transformation des Hamilton-Operators und der Berechnung von Parametern der
gesuchten elektromagnetischen Pulse aus einem aus der Selbstkommutation ge-
wonnenen Differentialgleichungssystem und somit in der Bereitstellung mathema-
tischer Regeln im Rahmen der Quantenmechanik besteht und damit an sich auf
nichttechnischem Gebiet liegt. Denn durch die Angabe ,zur Bildung frequenz-
und/oder amplitudenmodulierter elektromagnetischer Pulse zur Induzierung adia-
batischer Transfervorgédnge in quantenmechanischen Systemen* erfolgt nicht blof3
eine Zweckangabe, wie in dem angefochtenen Beschluss ausgefuhrt (Seite 4,
vorletzter Absatz), sondern es wird unmittelbar beschrieben, welche elektromag-
netischen Pulse mit dem Verfahren gebildet werden. Das Verfahren dient somit
der Steuerung eines physikalischen Vorgangs (vgl. auch Busse PatG 6. Auflage,
8 1 Rdn. 44 m. w. N.). Wie sich in Verbindung mit der Beschreibung ergibt, sind
dabei solche elektromagnetischen Pulse gemeint, die in quantenmechanischen
Zwei- und Mehrniveau-Systemen, wie sie etwa bei der Atom- und Molekulspektro-
skopie durch Laseroptik und magnetische Resonanz und in bildgebenden Verfah-
ren beispielsweise mit Kernspintomographie gegeben sind, einen schnellen adia-
batischen Ubergang ohne wesentliche diabatische, d. h. kopplungsbedingte Ver-
luste ermdglichen (Beschreibung Seite 3, letzter Absatz sowie Seite 5, zweiter und
letzter Absatz). Somit bleiben die mit dem Verfahren nach Anspruch 1 bestimmten
elektromagnetischen Pulse in ihrer Bedeutung nicht abstrakt und beliebig, sondern

betreffen physikalische Gréf3en, die die Optimierung verschiedener, auf quanten-



mechanischen Prozessen basierender technischer Verfahren wie etwa Kernspin-
tomographie (Beschreibung Seite 28, Absatz 3), koharente Laserspektroskopie
(Seite 30, 31) ermdglichen (BPatG BIPMZ 1997, 32, Ls. 1 - Viterbi-Algorithmus).
Da die Beantwortung der Frage nach der Technizitat eine wertende Betrachtung
des im Patentanspruchs insgesamt definierten Gegenstandes erfordert (vgl. etwa
BGH GRUR 2000, 498, Ls. 1 - Logikverifikation) bleibt fur eine Betrachtung des
Verfahrens gemald Anspruch 1 in seiner von den die elektromagnetischen Pulse
charakterisierenden Merkmalen entkleideten Form kein Raum. Die im angefochte-
nen Beschluss zitierte Entscheidung des Bundespatentgericht betrifft zwar ein
.verfahren ... zur Herstellung von Produkten ...%, das jedoch auf keine konkrete
Anwendung gerichtet ist und keine unmittelbaren Auswirkungen auf einen Her-
stellungsprozess hervorbringt (BPatG 17 W (pat) 5/00, 11 2.).

An dieser Feststellung kann auch die Vielfalt und Verschiedenartigkeit der in den
Anmeldungsunterlagen dargelegten technischen Anwendungsgebiete nichts an-
dern. Denn die Erfindung verlasst nirgends den Rahmen der Losung einer Klasse
gleichartiger Probleme, namlich der Auswahl bzw. Bestimmung von elektromag-
netischen Impulsen, die geeignet sind, in quantenmechanischen Systemen adia-

batische Ubergéange hervorzurufen.

4. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmel-
dung mit dem geltenden Ansprichen zur weiteren Prifung an das Patentamt zu-
rickzuverweisen, da die Patentfahigkeit der neuen Anspriiche noch nicht gepruift
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 ent-
scheiden, wenn die Grinde, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lie-
gen, beseitigt werden und eine neue Sachprifung erforderlich ist. Danach kann
die Anmeldung an das Patentamt zurtickverwiesen werden, wenn die Patentfahig-
keit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prifung war (vgl. Busse
PatG, 6. Aufl. 8 79 Rdn. 64 und 65; Schulte PatG, 7. Aufl. § 79 Rdn. 19 bis 21

- jeweils m. w. N.). Dies ist vorliegend der Fall. Die bisherige Prifung der Anmel-



dung bezog sich nur auf die zwischenzeitlich bejahte Frage nach der Technizitat
des beanspruchten Verfahrens. Vom Prufer wurde daher auch lediglich ,rein vor-
sorglich® und pauschal auf Druckschriften D1 bis D3 verwiesen. Die Patentfahig-
keit der Gegenstande der Anspriche wurden somit im Hinblick auf die Druck-
schriften D1 bis D3 und den vom Anmelder selbst zitierten Stand der Technik noch

nicht geprdft.

Da die Anmelderin keinen Antrag auf mindliche Verhandlung gestellt hat und der
Senat diese auch nicht flr sachdienlich erachtet hat, konnte die Entscheidung

uber die Beschwerde im schriftlichen Verfahren erfolgen, 88 78, 79 PatG.

gez.

Unterschriften



