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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 20 680.5-54

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 6. Dezember 2007 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter
Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Karcher und Dipl.-Phys. Dr. Muller
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beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse A 61 N des Patent-
amts vom 3. Mai 2005 wird aufgehoben.

2. Das Verfahren wird zur Prifung an das Patentamt auf der Basis
des in der mundlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2007
Uberreichten Anspruchs 1 gemalR neuen Hauptantrags zurick-

verwiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung wurde am 10. Mai 2002 unter der Bezeichnung "Applikator
fur die Tiefenhyperthermie" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die Offenlegung erfolgte am 27. November 2003.

Die Prufungsstelle fur Klasse A 61 N hat mit Beschluss vom 3. Mai 2005 die An-
meldung zurtickgewiesen. Zur Begrindung ist in dem Beschluss ausgefiihrt, dass
der Gegenstand des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der Technik

nach der Druckschrift

D2: Kanai, Y. u. a.: Analysis of a Hyperthermic Treatment in a
Resonant Cavity Applicator by Solving Time - Dependent
Electromagnetic - Heat Transfer Equations. In: IEEE Tran-
sactions on Magnetics, 1996, Vol. 32, No. 3, S. 1661 - 1664

wegen mangelnder Neuheit nicht patentfahig ist.



Im Prifungsverfahren sind auRerdem noch die Druckschriften
D1. DE4020714 Al
D3: JP 02 065 876 A (Abstract)
D4: JP 02 063 479 A (Abstract)
in Betracht gezogen worden.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelder.
Der Vertreter der Anmelder stellt den Antrag:
1. Den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse A61 N vom
3. Mai 2005 aufzuheben,
2. das Verfahren zur Prifung an das Patentamt auf der Basis des
in der mundlichen Verhandlung Uberreichten Anspruchs 1 ge-

malf neuen Hauptantrags zuriickzuverweisen.

Der mit Gliederungspunkten versehene ansonsten wortlich wiedergegebene Pa-

tentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet:

M1 Applikator fur die Tiefenhyperthermie angeregt durch Hoch-

frequenz

dadurch gekennzeichnet,

M2 dass er aus einem zylindrischen Hohlraum-Resonator be-

steht, der in seiner Hi11 - Grundresonanz angeregt wird,



M3 dass der Durchmesser des zylindrischen Hohlraums zur ein-
deutigen Ausbildung der Hi;; - Grundresonanz grol3 gegen-
Uber dem Behandlungsquerschnitt ist und damit auch die
zum Einschieben und zur Lagerung des zu erwdrmenden
Objektes erforderlichen Offnungen bzw. Rohre in den End-
platten im Durchmesser klein gegentber dem Resonator -
Durchmesser bleiben (Fig. 2),

M4 dass in die Offnungen der Endplatten des Resonators Rohre
eingeschoben werden, die sowohl den hierin behandelten
Patienten gegen unerwinschte Hochfrequenzbelastung ab-
schirmen, als auch verhindern, dass nennenswerte Hochfre-
guenzenergie in den Behandlungsraum dringt (das sind Roh-
re mit deutlich héherer Grenzfrequenz fir eine ungedampfte
Wellenausbreitung, als die benutzte Frequenz fur die Anre-
gung der Hii; - Grundresonanz; die Feldausbreitung unter-

liegt darin einer aperiodischen Dampfung),

M5 dass in seinem Feld keine sogenannten Hot-Spots auftreten,
die z. B. durch die Anwendung von Wasserkissen kompen-

siert werden missen.

Der Antrag auf Teilung der Patentanmeldung aus dem Schriftsatz vom 3. Dezem-

ber 2007 wird zurickgenommen.

Die zuladssige Beschwerde hat insoweit Erfolg als sie nach Vorlage eines neuen
Hauptanspruchs zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurtck-

verweisung an das Patentamt fuhrt.



Gemald der in der mindlichen Verhandlung eingereichten Beschreibung geman
Hauptantrag Seite 1, erster und zweiter Absatz, ist es bekannt, dass die Uberer-
warmung von malignem Korpergewebe dazu fihrt, dass dadurch Krebszellen ge-
schadigt werden und absterben. So hat Manfred von Ardenne die Ganzkérper-
Ubererwarmung angewendet, andere Autoren beschreiben unterschiedliche Ver-

fahren und Gerate, welche hochfrequente Felder (HF) einsetzen.

Bisherige Anwendung von hochfrequenten Feldern zur Ubererwarmung sind ent-
weder invasiv (Nadelapplikator) oder haben wegen Nebeneffekten aufwendige
MalRnahmen zu treffen. Hier zum Beispiel die aufwendige Raumabschirmung ge-
gen unzulassiger HF-Storstrahlung, die Vermeidung erhohter punktueller Uberhit-
zung am Korper (sog. Hot Spots) durch Wasserkissen (Boluse), so wie die stark
einschrankende Fixierung des Patienten wahrend der Behandlung. Gemeinsam ist
allen Verfahren, dass die Belastung des Kopfes - auch punktuell z. B. der Augen -
mit einer HF-Spitzenleistung unterhalb 10 mW/g liegen muss.

Dem Anmeldungsgegenstand liegt somit gemal Beschreibung Seite 1, drit-
ter Absatz, die Aufgabe zugrunde, die oben genannten Probleme dadurch l6sen,
dass ein mit der Hi1; - Grundresonanz angeregter Hohlraum - auch mit Offnungen
zum Einschieben und Positionierung des Patienten - keine unzulassige HF-Strah-
lung abstrahlt, dass das HF-Feld nicht durch am Korper anliegende Elektroden
oder Antennen (Streifenleitungen) erzeugt wird, um sog. "Hot Spots" zu vermei-
den, also keine Wasserkissen (Boluse) bendtigt, womit eine starre Fixierung des
Patienten wéhrend der Behandlung verbunden ist.

Der hier zustandige Fachmann ist ein mit der Entwicklung therapeutischer Vorrich-
tungen befasster berufserfahrener Diplom-Ingenieur oder Diplom-Physiker der in
standigem Kontakt mit praktizierenden Arzten steht.



Der Senat stimmt der Auffassung der Prifungsstelle im Zurlickweisungsbeschluss
vom 3. Mai 2005 zu, wonach der der Zurlckweisung zugrundeliegende Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 als nicht neu gegeniber dem Stand der Technik

nach der Druckschrift D2 beurteilt wurde.

Der geltende Patentanspruch 1 gemafR Hauptantrag weist als neue Merkmale
demgegenuber nunmehr eine Hii: - Grundresonanz (Merkmal M2) auf und dass in
die Offnungen der Endplatten des Resonators Rohre eingeschoben werden (Merk-
mal M4) die der Beschreibung entstammen (vgl. Beschreibung Absatz [0009] der
Offenlegungsschrift).

Diese Merkmale sind aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht
bekannt und auch nicht nahegelegt. So ist aus der als nachstkommender Stand
der Technik anzusehenden Druckschrift D2 ein Applikator (resonant cavity appli-
cator, vgl. Abschnitt I, zweiter Absatz) fur die Tiefenhyperthermie angeregt durch
Hochfrequenz (vgl. Abschnitt I, erster Absatz, radio frequenzy hyperthermia, und
die Frequenzangaben 50 bis 100 MHz sowie 65,6 MHz in den Abschnitten Il und
IV) bekannt, der aus einem zylindrischen Hohlraum - Resonator besteht (vgl. die
Figur 1, Reentrant Resonant Cavity Applicator).

Die Verwendung der Hj;;:-Resonanz ist in der Druckschrift D2 nicht angesprochen,

und es sind auch keine Rohre in die Endplatten des Resonators eingeschoben.

Die ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen noch weiter ab.

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

rickweisung der Anmeldung nicht begrtiinden.

Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit
dem geltenden Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag zur weiteren Prifung an

das Patentamt zurtlickzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass



das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sa-
che selbst zu entscheiden, wenn die Grinde, die der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegen, beseitigt werden und eine neue Sachprifung erforderlich ist. Da-
nach kann die Anmeldung an das Patentamt zurlckverwiesen werden, wenn die
Patentfahigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prifung war
(vgl. Busse PatG, 6. Auflage 8 79 Rdn. 64 und 65, Schulte PatG, 7. Auflage § 79
Rdn. 19 bis 21 - jeweils mit weiteren Hinweisen). Dies ist vorliegend offensichtlich
der Fall, da die in der mindlichen Verhandlung vor dem Senat in den nunmehr
geltenden Patenanspruch 1 gemall Hauptantrag zusatzlich aufgenommenen
Merkmale ersichtlich im bisherigen Prufungsverfahren noch keine Rolle gespielt
haben und dementsprechend auch nicht recherchiert wurden. Da die Recherche
insoweit lediglich als vorlaufig anzusehen ist, ist nicht auszuschliel3en, dass bei ei-
ner somit erforderlichen Nachrecherche beziglich der erwdhnten neuen Merkmale

noch entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird.

Angesichts der Notwendigkeit einer weiteren Prifung auf Patentfahigkeit hat der
Senat von einer noch notwendigen Uberarbeitung des Patentanspruchs 1 geman

Hauptantrag und der tbrigen Unterlagen abgesehen.

Dr. Winterfeldt Karcher Dr. Morawek Dr. Miller

Pl



