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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 034 218.9-35

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. HauR3ler sowie der Richterin Hartlieb und der Richter Dipl.-Ing. Veit
und Dipl.-Ing. Univ. Schmidt-Bilkenroth

BPatG 152
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beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prufungsstelle fur Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 16. Januar 2009 aufgehoben und das Patent
10 2007 034 218 erteilt.

Bezeichnung: "Vorrichtung und Verfahren zur Bildzusammenset-

zung"

Anmeldetag: 23. Juli 2007.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprtiche 1 bis 7, in der mit Schriftsatz vom
25. Januar 2013  eingereichten
Fassung

Beschreibung, Seiten 1, 3, 8, in der mit Schriftsatz vom
25. Januar 2013  eingereichten
Fassung

Beschreibung, Seiten 2, 4 bis 7, vom Anmeldetag

2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 2,
in der mit Schriftsatz vom
25. Januar 2013  eingereichten

Fassung.

2. Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.



Grinde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2007 034 218 ist am 23. Juli 2007
mit der Bezeichnung ,Vorrichtung und Verfahren zur Bildzusammensetzung® beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und am 29. Januar 2009 offenge-

legt worden.

Im Prufungsverfahren sind die Druckschriften

D1 DE 102005 062 582 Al
D2 DE 102004 003 532 Al
D3 DE 10315242 Al
D4 DE 10134651 A1
D5 DE 10049 103 Al

in Betracht gezogen worden.

Im Erstbescheid vom 19. Mai 2008 hat die Prufungsstelle fiir Klasse A 61 B mitge-
teilt, dass der urspringliche Patentanspruch 1 Mangel aufweise, aufgrund derer er
bereits nicht gewahrbar sei. Im Ubrigen sei auch ein mangelbefreiter Patentan-
spruch 1 nicht gewahrbar, da sein Gegenstand in Anbetracht des aus der Druck-

schrift D1 bekannten Standes der Technik nicht erfinderisch sei.

In ihrer Eingabe vom 12. Januar 2009 widerspricht die Anmelderin der Auffassung
der Prufungsstelle und erklart, die gertigten Mangel des Patentanspruchs 1 im Zu-
ge des Erteilungsverfahrens berichtigen zu wollen. Hilfsweise beantragt sie eine

Anhdrung.



Mit Beschluss vom 16. Januar 2009 hat die Prufungsstelle fur Klasse A 61 B die
Anmeldung zuriickgewiesen. In der Begrindung ist ausgefiuhrt, dass der urspriing-
liche und unverandert weiterverfolgte Patentanspruch 1 nach wie vor Mangel auf-
weise und daher nicht gewahrbar sei. Die hilfsweise beantragte Anhérung sei nicht

sachdienlich.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Mit Hinweis vom 21. Januar 2013 per Email sind vom Senat noch folgende Druck-

schriften in das Beschwerdeverfahren eingefuhrt worden:

D6 DE 10108 633 Al
D7 DE 199 17 867 Al.

Mit ihrem Schriftsatz vom 25. Januar 2013 reicht die Anmelderin neue Patentan-
spruche 1 bis 7 und neue Beschreibungsseiten ein und beantragt, das Patent auf

der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspriiche 1 bis 7, eingereicht mit dem Schriftsatz vom
25. Januar 2013,

- Beschreibung, Seiten 1, 3, 8, eingereicht mit dem Schriftsatz
vom 25. Januar 2013,

- Beschreibung, Seiten 2, 4 bis 7, vom Anmeldetag,

- 2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 2, eingereicht mit dem
Schriftsatz vom 25. Januar 2013.



Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wortlich wiedergegebene Pa-

tentanspruch 1 lautet:

M1  Vorrichtung zur Zusammensetzung eines aus mindestens

zwei Einzelbildern bestehenden Bildes mit

M2  einer Bildaufnahmeeinheit (KA) sowie

M3  einer Diagnostikeinheit (RA, RG, AP)

Mla zur Erstellung von ersten und zweiten Einzelbildfolgen (B,
RB) eines mit Markern (M1, M2) versehenen Objek-
tes (OB),

M2a wobei die Bildaufnahmeeinheit (KA) die erste Einzelbildfol-
ge (B) mit optischen Bildern (B1, B2, Bn) und

M3a die Diagnostikeinheit (RA, RG, AP) die zweite Einzelbildfol-
ge (RB) mit Rontgenbildern (RB1, RB2, RBn) derart erstellt,

M4  dass die Rontgenbilder (RB1, RB2, RBn) der zweiten Ein-
zelbildfolge (RB) zu den zugehorigen optischen Bildern (B1,
B2, Bn) der ersten Einzelbildfolge (B) geometrisch de-

ckungs- und zeitgleich aufgenommen werden

M5  und dass von medizinisch uninteressanten Regionen das
Aufnehmen von Roéntgenbildern unterbleiben kann und nur

optische Bilder der ersten Einzelbildfolge erstellt werden,

M6  wobei die Vorrichtung ferner eine Bildzusammensetzungs-

einheit (BZE) aufweist, die derart ausgebildet ist,



M6a dass die Positionen von zusammengehorigen Markern (Mn)
in einem ersten und einem zweiten Bild (B1, B2, Bn) der

ersten Einzelbildfolge (B) erkannt werden und

M6b dass anhand der Positionen der erkannten zusammenge-
hdorigen Marker (Mx, My) und

M6c des, dem ersten und dem zweiten Bild der ersten Einzel-
bildfolge jeweils zugeordneten ersten und zweiten Koordi-
natensystems (Kn, Kn + 1)

M6d der Bildinhalt des zum ersten Bild (B1) der ersten Einzel-
bildfolge (B) deckungsgleichen ersten Bildes (RB1) der
zweiten Einzelbildfolge (RB) in das zweite Koordinatensys-
tem (Kn + 1) des zum zweiten Bild (B2) der ersten Einzel-
bildfolge (B) deckungsgleichen zweiten Bildes (RB2) der
zweiten Einzelbildfolge Ubertragen wird.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wortlich wiedergegebene Pa-

tentanspruch 7 lautet:

N1  Verfahren zur Zusammensetzung eines aus mindestens
zwel Einzelbildern bestehenden Bildes mit den Verfahrens-

schritten, dass

Nla eine erste und eine zweite Einzelbildfolge (B, RB) eines mit
Markern (M1, M2) versehenen Objektes (OB) erstellt wird,

N2a wobei die Bilder der ersten Einzelbildfolge (B) optische Bil-
der (B1, B2, Bn) und



N3a

N4

N5

N6a

N6b

N6C

N6d

die Bilder der zweiten Einzelbildfolge (RB) R&ntgenbil-
der (RB1, RB2, RBn) sind;

dass die Rontgenbilder (RB1, RB2, RBn) der zweiten Ein-
zelbildfolge (RB) zu den zugehérigen optischen Bildern (B1,
B2, Bn) der ersten Einzelbildfolge (B) geometrisch de-

ckungs- und zeitgleich aufgenommen werden,

wobei von medizinisch uninteressanten Regionen das Auf-
nehmen von Rontgenbildern unterbleiben kann und nur op-

tische Bilder der ersten Einzelbildfolge erstellt werden;

dass die Positionen von zusammengehdrigen Markern (Mn)
in einem ersten und einem zweiten Bild (B1, B2, Bn) der

ersten Einzelbildfolge (B) erkannt werden; und

dass anhand der Positionen der erkannten zusammenge-

horigen Marker (Mx, My) und

des, dem ersten und dem zweiten Bild der ersten Einzel-
bildfolge jeweils zugeordneten ersten und zweiten Koordi-

natensystems (Kn, Kn + 1)

der Bildinhalt des zum ersten Bild (B1) der ersten Einzel-
bildfolge (B) deckungsgleichen ersten Bildes (RB1) der
zweiten Einzelbildfolge (RB) in das zweite Koordinatensys-
tem (Kn + 1) des zum zweiten Bild (B2) der ersten Einzel-
bildfolge (B) deckungsgleichen zweiten Bildes (RB2) der

zweiten Einzelbildfolge Ubertragen wird.



Wegen der Patentanspriche 2 bis 6 und weiterer Einzelheiten wird auf den Akten-

inhalt verwiesen.

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und hat mit dem geénderten Pa-
tentbegehren Erfolg. Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und
zur antragsgemalfen Erteilung des Patents, denn die Vorrichtung mit den im Pa-
tentanspruch 1 angegebenen Merkmalen sowie das Verfahren nach dem neben-
geordneten Anspruch 7 sind gegeniiber dem Stand der Technik neu und ergeben

sich fur den Fachmann aus diesem nicht in naheliegender Weise.

2. Die Anmeldung betrifft gemald Beschreibung (siehe Offenlegungsschrift
Abs. [0001]) eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren fir eine Zusammensetzung ei-

nes aus mindestens zwei Einzelbildern bestehenden (Gesamt-) Bildes.

Zur Unterstutzung der arztlichen Diagnose oder Therapie werden Rontgenaufnah-
men angefertigt, mit denen abschnittsweise Gewebe-, Gefal3- und insbesondere
Knochenstrukturen von Korperteilen naher betrachtet werden kénnen (siehe Of-
fenlegungsschrift Abs. [0002]). Daneben ist es aber auch erforderlich, gréRere
Strukturen, die nicht auf eine einzelne Rontgenaufnahme passen, wie z. B. der
Verlauf der Wirbelséule, eines Beines oder Armes, mit Hilfe von Rontgenaufnah-
men abzubilden. Dazu sind mehrere Réntgenaufnahmen mit einer vorgebbaren
Auflésung des zu betrachtenden Objektes anzufertigen, die dann aneinander ge-
fugt werden, so dass sich ein geometrisch exaktes Gesamtbild der gerontgten
Kdrperregionen ergibt.

Der Anmeldung liegt daher die Aufgabe (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0003])
zugrunde, eine Vorrichtung und ein dazugehériges Verfahren zur Erstellung eines

Gesamtbildes anzugeben.



Als hier zustandiger Fachmann ist ein Informatiker oder ein Ingenieur der Medi-
zintechnik mit Universitatsstudium anzusehen, der Uber mehrjahrige Berufserfah-
rung auf dem Gebiet der Bilddatenverarbeitung bei bildgebenden, medizinischen

Systemen verflgt.

3. Die Patentanspriiche 1 bis 7 sind zulassig, da ihre Merkmale in den ursprungli-

chen Anmeldeunterlagen jeweils als zur Erfindung gehdérend offenbart sind.

Der Patentanspruch 1 geht aus dem urspringlichen Patentanspruch 1 hervor und
ist auf der Grundlage der urspringlichen Beschreibung Seite 1 Zeilen 5 bis 7 (Er-
ganzung im Merkmal M1), Seite 8 Zeile 7 (Korrektur im Merkmal M2), Seite 8 Zei-
le 16 f. (Korrektur im Merkmal M1a), Seite 3 Zeilen 14 bis 22 (Merkmale M2a und
M3a), Seite 3 Zeilen 22 bis 26 in Verbindung mit Anspruch 2 (Merkmal M4), Sei-
te 3 Zeilen 26 bis 28 (Merkmal M5) und Seite 3 Zeilen 32 bis 35 (Merkmal M6) ge-
andert worden, wobei noch die Merkmale M6a, M6c und M6d im Rahmen dessen
prazisiert wurden, was der Fachmann der urspriinglichen Beschreibung von Sei-
te 3 Zeile 37 bis Seite 5 Zeile 35 unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (BGH
GRUR 2010, 910 — Falschungssicheres Dokument).

Entsprechend ist auch der nebengeordnete Verfahrensanspruch 7 angeglichen

worden.

Die Patentanspriiche 2 bis 6 gehen aus den urspringlichen Patentanspriichen 3
bis 7 hervor, wobei in den Patentanspriichen 2, 3 und 6 zulassige Korrekturen vor-

genommen wurden.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist im Hinblick auf den vorliegenden

Stand der Technik patentfahig.
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Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu, denn aus keiner der im Verfahren
befindlichen Druckschriften ist eine Vorrichtung zur Zusammensetzung eines aus
mindestens zwei Einzelbildern bestehenden Bildes (Merkmal M1) bekannt, bei der
gemal Merkmal M2a eine erste Einzelbildfolge (B) mit optischen Bildern (B1, B2,
Bn) und gemall Merkmal M3a eine zweite Einzelbildfolge (RB) mit Rontgenbil-
dern (RB1, RB2, RBn) erstellt werden, wobei gemafl Merkmal M4 die Rontgenbil-
der (RB1, RB2, RBn) der zweiten Einzelbildfolge (RB) zu den zugehdrigen opti-
schen Bildern (B1, B2, Bn) der ersten Einzelbildfolge (B) geometrisch deckungs-
und zeitgleich aufgenommen werden, und die in der Lage ist, den Bildinhalt des
zum ersten Bild (B1) der ersten Einzelbildfolge (B) deckungsgleichen ersten Bil-
des (RB1) der zweiten Einzelbildfolge (RB) in das zweite Koordinatensystem (Kn +
1) des zum zweiten Bild (B2) der ersten Einzelbildfolge (B) deckungsgleichen
zweiten Bildes (RB2) der zweiten Einzelbildfolge zu tbertragen (Merkmal M6d).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich fir den Fachmann auch nicht

in nahe liegender Weise aus dem vorliegenden Stand der Technik.

Als nachstkommender Stand der Technik ist die Druckschrift D6 anzusehen, da
sie sich, wie die vorliegende Patentanmeldung auch, mit der Fragestellung ausei-
nandersetzt, wie eine VergroBerung des Volumens von aufgenommenen dreidi-
mensionalen Rontgendatensatze erreicht werden kann, wenn das darstellbare re-
konstruierte Volumen begrenzt ist. Missen namlich mehrere, raumlich auseinan-
der liegende Bereiche des Patienten erfasst werden, ist eine exakte Kenntnis der
raumlichen Positionen der einzelnen Rontgendatensatze erforderlich, da die so
gewonnenen RoOntgendatensatze fur bestimmte chirurgische Eingriffe in eine
rdumliche Beziehung zueinander gesetzt werden mussen (siehe Abs. [0002],
[0003]).
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Die Druckschrift D6 schlagt nun eine automatische Verarbeitung der raumlich er-
fassten Beziehung durch die Verarbeitungsvorrichtung vor, die als Grundlage fur
weitere Berechnungen dienen kann. So kann auf diese Weise eine Vergrol3erung
des Volumens der aufgenommenen dreidimensionalen Rontgendatensatze er-
reicht werden, indem mehrere dreidimensionale Réntgendatensatze, die rdumlich
aneinander grenzen oder sich raumlich ein wenig uberlappen, aufgenommen,
durch die Verarbeitungsvorrichtung zusammengeftigt und auf dem Bildschirm dar-
gestellt werden (siehe Abs. [0020]).

Die in der Druckschrift D6 vorgeschlagene zweite Ausfihrungsform zeigt (siehe
Fig. 2; Abs. [0034] — [0038]) eine Vorrichtung (= M1) mit einem C-Bogen 2 mit

FIG 2

oo

Rontgenquelle und Detektor (= ,einer Diagnostikeinheit (RA, RG, AP)“ ge-
maf M3), die bei Verschiebung des C-Bogens 2 in Stellung 2° mehrere Volumen-
datensatze 3 und 3’ aufnimmt (= ,zur Erstellung einer zweiten Einzelbildfolge® in
M1la und gemaf M3a).
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Die rdumliche Beziehung zwischen den Volumendatensatzen 3 und 3’ wird mittels
eines Positionserfassungssystems 7 ermittelt. Das Positionserfassungssystem 7
erfasst dabei die rdumliche Position von einem oder mehreren Positionssenso-
ren 8, die fest an dem Rdntgengerat 2 angebracht sind (= ,eines mit Markern (M1,
M2) versehenen Objektes (OB)“ in M1a).

Aus den jeweils bei den verschiedenen Stellungen des C-Bogens erfassten Posi-
tionen der Positionssensoren 8 kann nun bei Kenntnis der Beziehung zwischen C-
Bogen bzw. Positionssensor 8 und dem jeweils aufgenommenen Réntgendaten-

satz die raumliche Beziehung zwischen den Réntgendatenséatzen ermittelt werden.

Nun sind dem Fachmann verschiedene Positionserfassungssysteme gelaufig, ins-
besondere weil3 er, dass optische Systeme mit Kameras fir die Positionserfas-
sung von Instrumenten in der bildunterstitzten Chirurgie eingesetzt werden, wie
dies auch in der Druckschrift D7 vorgeschlagen wird, die auf der Titelseite der

Druckschrift D6 angegeben ist.

Die Druckschrift D7 zeigt (siehe Fig. 1; Spalte 4 Zeilen 2 bis 28) eine Vorrichtung
zur bildunterstitzten Behandlung von Behandlungszielen unter Verwendung eines
C-Bogen-Rontgengerats 10 und eines kameraunterstitzten Navigationssys-
tems 20. Eine Kameraeinheit 20 weist zwei Infrarotkameras 21 und eine Infrarot-
Strahlungsquelle 22 auf. Mittels dieser Kameraeinheit wird die Position von Reflek-
torensatzen von Adaptern an verwendeten Instrumenten (Behandlungsgeraten)
bestimmt und dadurch auch die Position der Instrumente selbst. Auch die Lage ei-
ner Referenzstruktur 17 mit einem Adapter 18 kann vom kameraunterstitzten Na-

vigationssystem erfasst werden.
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Somit mag es fur den Fachmann naheliegen, ein beispielsweise in der Druck-
schrift D7 vorgeschlagenes kameragestutztes Navigationssystem als Positionser-
fassungssystem bei der aus der Druckschrift D6 bekannten Vorrichtung einzuset-
zen. Folge dessen werden bei den verschiedenen Positionen des verschobenen
C-Bogen-Roéntgengerats parallel zu den Réntgenbildern auch Aufnahmen mit dem
kameragestutzten Navigationssystem (= ,Bildaufnahmeeinheit (KA)* gema® M2)

erstellt (= ,Erstellung von ersten Einzelbildfolgen“ in M1a und gemald M2a).

Um nun die raumliche Beziehung zwischen den einzelnen Rdntgenbilddatenséat-
zen mit Hilfe des kameragestutzten Positionserfassungssystems ermitteln und da-
raus beispielsweise eine VergroRerung des Volumens der aufgenommenen dreidi-
mensionalen Rontgendatensatze durch Zusammenfligen von mehreren Rontgen-
datensatzen erreichen zu kdnnen (und was dem Merkmal M6d nur insoweit ent-
spricht, dass ,der Bildinhalt des ... ersten Bildes (RB1) der zweiten Einzelbildfol-
ge (RB) in das zweite Koordinatensystem (Kn + 1) des ... zweiten Bildes (RB2)
der zweiten Einzelbildfolge Ubertragen wird“), missen zwangslaufig in den Kame-
ra-Aufnahmen die Positionen der Positionssensore 8 bestimmt (,dass die Positio-
nen von zusammengehoérigen Markern (Mn) in einem ersten und einem zweiten
Bild (B1, B2, Bn) der ersten Einzelbildfolge (B) erkannt werden“ gemay M6a) wer-
den, so ,dass anhand der Positionen der erkannten zusammengehorigen Marker*
(Mx, My) (= M6b) und ,des, dem ersten und dem zweiten Bild der ersten Einzel-
bildfolge jeweils zugeordneten ersten und zweiten Koordinatensystems (Kn, Kn +

1)* (= M6c) mehrere Rontgendatensatze zusammengefligt werden kénnen.

Damit aber gelangt der Fachmann noch immer nicht zum Gegenstand des Patent-

anspruchs 1.
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Denn weder aus der Druckschrift D6 noch aus der Druckschrift D7 ist bekannt,
dass gemald Merkmal M4 die Roéntgenbilder (RB1, RB2, RBn) der zweiten Einzel-
bildfolge (RB) zu den zugehérigen optischen Bildern (B1, B2, Bn) der ersten Ein-
zelbildfolge (B) geometrisch deckungs- und zeitgleich aufgenommen werden, so
dass auf dieser Voraussetzung aufbauend erst der Bildinhalt des zum ersten
Bild (B1) der ersten Einzelbildfolge (B) deckungsgleichen ersten Bildes (RB1) der
zweiten Einzelbildfolge (RB) in das zweite Koordinatensystem (Kn + 1) des zum
zweiten Bild (B2) der ersten Einzelbildfolge (B) deckungsgleichen zweiten Bil-
des (RB2) der zweiten Einzelbildfolge im Sinne des Merkmals M6d Ubertragen

werden kann.

Dies wird von den Druckschriften D6 und D7 auch in Verbindung mit dem Fach-
wissen nicht nahegelegt. Denn die Kombination dieser Druckschriften lehrt den
Fachmann, mittels des kameragestutzten Positionserfassungssystems die Orte zu
erfassen, an denen die einzelnen Rontgenbilder aufgenommen wurden, und an-
hand dessen die Rontgenbilder zusammenzufigen. Von dieser fiir den Fachmann
naheliegenden Vorgehensweise wendet sich der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 aber ab. Denn die rdumlichen Orte, an denen die einzelnen Rontgenbil-
der aufgenommen werden, brauchen gar nicht ermittelt zu werden. Vielmehr kén-
nen allein anhand von Marken in den optischen Bildern der ersten Einzelbildfolge
die Rontgenbilder der zweiten Einzelbildfolge zusammengefligt werden, wenn nur
Sorge dafiir getragen wird, dass die Réntgenbilder zu den optischen Bildern de-

ckungsgleich sind.

Auch die tbrigen Druckschriften fihren den Fachmann nicht zum Gegenstand des

Patentanspruchs 1.



-15 -

Die Druckschrift D1 beschreibt ein Abbildungssystem und ein Verfahren zur Anfer-
tigung von Rontgen- und optischen Bildern (siehe Bezeichnung), bei dem (siehe
Fig. 2, 5; Abs. [0044]) mittels eines C-Bogen-Réntgengerats 1a mit einem C-Bo-
gen 3, Rontgenstrahlen-Quelle 9 und Rontgen-Detektor 13 (= ,Vorrichtung“ gemaf
M1, ,einer Diagnostikeinheit (RA, RG, AP)“ gemal® M3) Rontgenbilder von dem zu
untersuchenden Objekt aus unterschiedlichen Richtungen angefertigt werden kon-
nen (= ,die Diagnostikeinheit (RA, RG, AP) die zweite Einzelbildfolge (RB) mit
Rontgenbildern (RB1, RB2, RBn) derart erstellt* gemal M3a).

Zwar weist das C-Bogen-Rontgengerat 1a auch Bildaufnahmeeinheiten 17, 19 wie
beispielsweise Videokameras (= ,einer Bildaufnahmeeinheit (KA)“ gemafl M2) auf,
mit denen von dem zu untersuchenden Objekt optische Darstellungen angefertigt
werden (siehe Abs. [0045] — [0047]) (= ,wobei die Bildaufnahmeeinheit (KA) die
erste Einzelbildfolge (B) mit optischen Bildern (B1, B2, Bn) erstellt* gemall M2a),
wobei mit Hilfe von Spiegeln 21, 23 und 29, 31 und von Projektionsmarkern 33
und Markern 35 (= ,eines mit Markern (M1, M2) versehenen Objektes (OB)“ in
M1a) die Bildaufnahmeeinheiten 17 und 19 so justiert werden kénnen, dass man
Rontgenbilder und optische Darstellungen (= ,zur Erstellung von ersten- und zwei-
ten Einzelbildfolgen (Bn, RBn)“ gemal M1la) erhalt, die in ihrer Perspektive einan-
der entsprechen (= ,dass die Rontgenbilder (RB1, RB2, RBn) der zweiten Einzel-
bildfolge (RB) zu den zugehérigen optischen Bildern (B1, B2, Bn) der ersten Ein-
zelbildfolge (B) geometrisch deckungs- und zeitgleich aufgenommen werden® ge-
man M4).

Jedoch werden in der Druckschrift D1 jewelils ein optisches Bild und ein Rontgen-
bild mit gleicher Perspektive zu einem Gesamtbild zusammengesetzt, so dass die

Druckschrift D1 vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 wegfthrt.
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Das Gleiche gilt auch fur die Druckschrift D5, die (siehe Fig. 1; Spalte 1 Zeile 48
bis Spalte 2 Zeile 36, Spalte 3 Zeile 19 bis Spalte 4 Zeile 3) ebenfalls eine Vorrich-
tung zur Uberlagerung von Rontgen- und Videobildern betrifft und Spiegel M1, M2
vorsieht, um anhand von Markierungen 80, 90 und 12 auf der Rontgen-Detektor-
ebene 20 die Orientierung der Videokamera 40 so einstellen zu kénnen, dass die
Rontgenbilder und die Videobilder zusammenfallen (= ,dass die Rontgenbil-
der (RB1, RB2, RBn) der zweiten Einzelbildfolge (RB) zu den zugehdrigen opti-
schen Bildern (B1, B2, Bn) der ersten Einzelbildfolge (B) geometrisch deckungs-
und zeitgleich aufgenommen werden® gemald M4). Damit geht die Druckschrift D5
nicht tber das aus der Druckschrift D1 Bekannte hinaus.

Die Druckschrift D2 betrifft (siehe Fig. 1; Absatz [0026]) ein Verfahren zur Lagebe-
stimmung dreidimensionaler Strukturen eines Patienten mit Hilfe eines Computer-
tomographen mit zwei um einen Winkel o versetzte Rontgenréhren 1, 4, deren
Rontgenstrahlen 2, 5 einen Patientenkdrper durchdringen und auf der gegentber-
liegenden Seite von Detektoren 3, 6 aufgenommen werden. Die Druckschrift D2
liegt aber weiter ab, da eine weitere Bildaufnahmeeinheit wie eine (Video-) Kame-
ra Uberhaupt nicht angesprochen ist und demzufolge nur eine Einzelbildfolge er-

zeugt wird.

Die Druckschrift D3 beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zur realitatsna-
hen dreidimensionalen Bildgebung (siehe Bezeichnung), die fir den Betrachter
des rekonstruierten Bildes einen verbesserten Bezug zum untersuchten Objekt
bieten (siehe Abs. [0005]). Mittels eines C-Bogen-Réntgengerats 1 mit einer Rént-
genstrahlquelle 8 und einem flachenhaften Réntgendetektor 9 wird eine Folge von
zweidimensionalen Rontgenbildern eines Objektbereichs gemessen. Parallel zur
Erfassung der Messdaten des Réntgendetektors werden optische Bilder mittels ei-
ner Farbvideokamera 20 in unterschiedlichen Projektionen des zu untersuchenden
Objektbereichs aufgenommen (siehe Abs. [0017] — [0024]).
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Zwar werden hier wie beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 eine Einzelbildfol-
ge von 2D-Rontgenbildern und eine weitere Einzelbildfolge von Kamerabildern er-
stellt. Jedoch werden aus der Bildfolge der Rontgenbilder 3D-Volumendaten er-
rechnet und aus der Bildfolge der Kamerabilder die dreidimensionale Oberflachen-
kontur bestimmt, um so beispielsweise die Oberflache des Kopfes des Patienten
mit der entsprechenden, durch die Videokamera aufgenommenen Textur zu ver-

sehen und lagerichtig ein Schnittbild zu tGberlagern.

AulRRerdem ist in der Druckschrift D3 das Objekt nicht mit Markern versehen (in
Mla) und es findet sich in ihr auch kein Hinweis darauf, dass ,die Positionen von
zusammengehorigen Markern (Mn) in einem ersten und einem zweiten Bild (B1,
B2, Bn) der ersten Einzelbildfolge (B) erkannt werden® (M6a) und dass ,der Bildin-
halt des zum ersten Bild (B1) der ersten Einzelbildfolge (B) deckungsgleichen ers-
ten Bildes (RB1) der zweiten Einzelbildfolge (RB) in das zweite Koordinatensys-
tem (Kn + 1) des zum zweiten Bild (B2) der ersten Einzelbildfolge (B) deckungs-

gleichen zweiten Bildes (RB2) der zweiten Einzelbildfolge Ubertragen wird“ (M6d).

Die Druckschrift D4 schliel3lich betrifft zwar (siehe Bezeichnung) ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Erstellung eines Gesamtbildes aus mehreren Teilbildern,
um insbesondere Rontgenaufnahmen von Kdérperregionen, die wie beispielsweise
die Wirbelsaule grof3formatiger sind als der Rontgendetektor, durch Zusammen-
setzen einzelner Rontgenbilder zu erhalten. Jedoch werden die einzelnen Teil-
Rontgenbilder nacheinander aufgenommen, gespeichert, auf dem Bildschirm ver-
schoben dargestellt und visuell anhand markanter Punkte in den Réntgenbildern
ausgerichtet (siehe Abs. [0028] — [0032]).
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Zwar wird in der Druckschrift D4 erwéhnt, dass (siehe Abs. [0014], [0034]) neben
dem (ersten) Teilbild auch ein Foto als Ubersichtsbild in der exakt gleichen Projek-
tion entsprechend der des ersten Teilbildes erstellt und so fir die Erstellung des
zweiten Teilbildes verwendet werden kann. Jedoch wird dadurch keine zweite Ein-
zelbildfolge erstellt. Aul3erdem werden die Rontgen-Einzelbilder anhand von Bild-
informationen (,Marker” in den Bildern) aneinandergefiigt ohne Ruckgriff auf Bilder

einer anderen Einzelbildfolge, so dass damit die Druckschrift D4 weiter abliegt.

Nach Uberzeugung des Senats kénnen damit die im Verfahren befindlichen
Druckschriften auch in Verbindung mit dem Fachwissen den Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 nicht nahelegen, so dass er als auf erfinderischer Tatigkeit beru-

hend anzusehen ist.

5. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 7 ist patentfahig.

Die Merkmale des Verfahrens nach Patentanspruch 7 geben inhaltlich das wieder,
was auch fur die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 durch deren Merkmale ge-

kennzeichnet wird.

Damit treffen die Ausfihrungen zur Patentfahigkeit des Gegenstands des Patent-
anspruchs 1 gleichermal3en auch auf die Patentfahigkeit des Gegenstands des

Patentanspruchs 7 zu.

6. Die Unteranspriche 2 bis 6 betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegen-

stands des Patentanspruchs 1.

SchlieB3lich erflllen auch die Gbrigen Unterlagen insgesamt die an sie zu stellen-

den Anforderungen.
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7. Die Beschwerdegebiihr ist zurtickzuzahlen (8 80 Abs. 3 PatG).

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr entspricht der Billigkeit, wenn bei ord-
nungsgemalfer und angemessener Sachbehandlung durch das Deutsche Patent-
und Markenamt die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Be-
schwerdegebihr hatten vermieden werden kdnnen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl.,
§ 80 Rdn. 110, 8§ 73 Rdn. 124, 125).

So ist es bhillig, die Beschwerdegebuhr zurtickzuzahlen, wenn ein schwerwiegen-
der Verfahrensverstol} vorliegt, wie z. B. die Verletzung rechtlichen Gehors, insbe-
sondere wenn die angefochtene Entscheidung darauf beruht, sie also méglicher-
weise anders gelautet hatte, ware das rechtliche Gehér gewahrt worden (vgl.
Schulte a. a. O., 8§ 73, Rdn. 132, 135).

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr entspricht hier der Billigkeit, da die
Durchfihrung der von der Anmelderin beantragten Anhdrung sachdienlich gewe-
sen ware (8 46 Abs. 1 Satz 2 PatG). Eine einmalige Anhdrung ist grundsatzlich in
jedem Verfahren sachdienlich (Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 46 Rdn. 8 sowie BPatG,
Beschluss vom 28. April 2009 - 21 W (pat) 41/05 m. w. N.). Sie ist immer sach-
dienlich, wenn sie das Verfahren fordern kann, insbesondere wenn eine mindliche
Erorterung eine schnellere und bessere Klarung als eine schriftliche Auseinander-
setzung verspricht. Die Ablehnung eines Antrags auf Anhérung kommt nur in Be-

tracht, wenn triftige Grinde dafur vorliegen (vgl. Schulte a. a. O., § 46, Rdn. 9).

Die Prifungsstelle hat im Zurlickweisungsbeschluss die beantragte Anhoérung als
nicht sachdienlich abgelehnt, ohne dafiir ndhere Grinde zu nennen. Objektive
Griunde, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhérung rechtfertigen kbnnen, sind
jedoch nicht ersichtlich. Insbesondere gab die Anmelderin keinen Anlass fur die
Vermutung, durch die beantragte Anhérung das Verfahren lediglich verzogern zu
wollen. Vielmehr hat die Anmelderin in ihrer Eingabe auf den Erstbescheid zur Sa-

che Stellung genommen und ihre Bereitschaft erklart, im weiteren Verfahren Ande-
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rungen vornehmen zu wollen, sowie ihren Bedarf nach weiterer Erorterung klar

zum Ausdruck gebracht.

Bei einem solchen Verfahrensstand mit fortbestehenden Meinungsverschiedenhei-
ten ist eine Anhorung sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fordern, indem
der Anmelderin und dem Prufer die Moglichkeit gegeben ist, ihre gegensatzlichen
Auffassungen ausfihrlich in Rede und Gegenrede zu erortern, etwa bestehende
Differenzen auszuraumen und so eventuell zu einem Einvernehmen bezuglich ei-
ner gewahrbaren Anspruchsfassung zu gelangen. Dabei ist eine Anhdrung in der
Regel auch dann sachdienlich, wenn der Anmelder unter Angabe von Grinden im
Einzelnen den mit dem einzigen Prufungsbescheid geaulRerten Bedenken der Pri-
fungsstelle gegen das Patentbegehren widerspricht und keine geanderten Patent-
anspruche vorgelegt werden (vgl. BPatGE 49, 111 - Anhérung im Prifungsverfah-

ren).

Damit leidet das Prifungsverfahren an einem gravierenden Verfahrensfehler, der
auch ursachlich fur die Beschwerdeeinlegung war. Denn bei fehlerfreier Sachbe-

handlung ware die Beschwerde nicht zwangslaufig erforderlich geworden.

Dr. HauRler Hartlieb Veit Schmidt-Bilkenroth
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