21 W (pat) 46/03 Verkindet am
26. Februar 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 10 538.2-52

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 26. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der
Richterin Dr. Franz sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw
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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung wurde am 18. Marz 1996 mit der Bezeichnung "Strahlungs-
ermittlungsvorrichtung" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die

Offenlegung erfolgte am 25. September 1997.

Die Prifungsstelle fir Klasse G 01 T hat mit Beschluss vom 14. Mai 2003 aus den
Grunden des Bescheids vom 1. September 1998 die Anmeldung zurtuckgewiesen,

da die in diesem Prufungsbescheid gerugten Mangel nicht beseitigt worden seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihr Patentbegehren mit den mit Schriftsatz vom 18. Sep-

tember 2003 eingereichten Ansprichen 1 bis 3 weiter.

Der Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zum Ermitteln von Fluoressenzlicht, bei welchem in
einem Sensorteil, welches in einem optischen Lichtwellenleiter
(47, 48) angeordnet ist, an einem Ende des Lichtwellenleiters
(47, 48) Fluoressenzlicht (45) aufgenommen und in einem op-
tisch gepruften Verstarkerteil, welches ebenfalls in dem opti-
schen Lichtwellenleiter (47, 48) angeordnet ist, das vom Sen-

sorteil aufgenommene Licht verstarkend weitergeleitet wird."



Die Aufgabe der Erfindung liegt in der Strahlungsermittiung, die fir bildgebende
Verfahren mit hoher Ortsauflosung auch fur schwache Eingangsstrahlung sowie
insbesondere im Zusammenhang mit schwer zuganglichen Anordnungen einge-

setzt werden kann (am Anmeldetag eingereichte Beschreibung Seite 4, Absatz 2).
Im Verfahren ist u.a. folgende Entgegenhaltung:

(D5) US 1364 H
Zur Begrundung ihrer Beschwerde hat die Anmelderin schriftsatzlich ausgefuhrt,
dass die Anspruchsgegenstande den urspringlichen Unterlagen entnehmbar
seien und dass die beanspruchte Erfindung nicht die Messung von Infrarotlicht wie
im Stand der Technik betrafe (Schriftsatz vom 18. September 2003).

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent auf

der Grundlage der geltenden Anspruche zu erteilen.

Die Anmelderin ist, wie angekundigt, zur mundlichen Verhandlung nicht erschie-

nen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig. Sie ist aber nicht begrindet, denn der Gegenstand

des Patentanspruchs 1 ist nicht patentfahig.



Die geltenden Anspriche sind formal zulassig. Ganz offensichtlich handelt es sich
bei dem im geltenden Anspruch 1 angegebenen Verstarkerteil nicht um einen op-
tisch gepruften Verstarkerteil, sondern es ist ein optisch gepumpter Verstarkerteil
gemeint. Zum einen macht die Angabe eines "optisch gepriften" Verstarkerteils im
vorliegenden Fall technisch keinen Sinn und ist den ursprlinglichen Unterlagen
auch nicht entnehmbar. Zum anderen ist in den gesamten Unterlagen stets nur
davon die Rede, dass zur Verstarkung des vom Sensorteil aufgenommenen Lichts
ein optisch gepumpter Lichtwellenleiter eingesetzt wird (siehe in der urspringli-
chen Beschreibung zum Beispiel den die Seiten 4 und 5 umgreifenden Absatz,
Seite 7, Absatz 2 oder Seite 14, die letzten sieben Zeilen). Im Ubrigen finden die
Anspruche 1 bis 3 ihre Stutze in dem in Verbindung mit der Figur 6 dargestellten
Ausflhrungsbeispiel auf Seite 13, letzter Absatz bis Seite 14, letzter Absatz der

am Anmeldetag eingereichten Unterlagen.

Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist, denn dieser
Gegenstand beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, da er sich fur
den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemafR der
Druckschrift D5 ergibt.

Als Durchschnittsfachmann ist dabei ein Diplom-Physiker anzusehen, der mit der
Entwicklung optischer Sensor- und Detektorsysteme flr den medizinisch-biologi-

schen Anwendungsbereich befasst ist.

Aus der D5 (Figuren 4 und 5 in Verbindung mit der Beschreibung in Spalte 3, Zei-
le 63 bis Spalte 4, Zeile 32) erschlie3t sich ein Verfahren zum Ermitteln von Licht,
bei welchem in einem Sensorteil - namlich Fluoreszenzlichtleitfaser (13) - der mit-
hin in einem optischen Lichtwellenleiter angeordnet ist, ultraviolettes Licht eines in
einer Kammer (36) stattfindenden Szintillationsereignisses ("scintillation event")
aufgenommen wird. Zudem ist dort beschrieben, dass das aufgenommene Licht in

einem dotierten, optisch gepumpten Kern (16) der Fluoreszenzfaser (13) verstarkt



und zu dem Detektor (24) weitergeleitet wird (Spalte 4, Zeilen 3 bis 10 und 18
bis 27).

In der D5 ist zwar nicht ausdriicklich vom Ermitteln von Fluoreszenzlicht die Rede

und das nachzuweisende Licht wird auch nicht wie im Anspruch 1 angegeben an
einem Ende des Lichtwellenleiters sondern gemal} der Figur 4 entlang der Fluo-

reszenzlichtleitfaser (13) aufgenommen.

Diese Unterschiede kénnen die Patentfahigkeit jedoch nicht begrinden. Der zu-
standige Fachmann erkennt namlich, dass das in der D5 beschriebene Verfahren
aufgrund des Einsatzes von Lichtwellenleitern im Zusammenhang mit schwer zu-
ganglichen Anordnungen durchgefuhrt werden kann und dass es wegen der opti-
schen Verstarkung auch fur die Messung schwacher Eingangsstrahlung geeignet
ist und er wird diese vorteilhafte Vorgehensweise deshalb zur Losung seiner Auf-

gabe in Betracht ziehen.

Dabei ist ihm klar, dass es bei dem bekannten Verfahren weder auf den Wellen-
langenbereich des aufgenommenen Lichts noch darauf ankommt, durch welchen
Prozess dieses Licht entstanden ist, und es somit in seiner Anwendungsmaglich-
keit nicht auf das dort beschriebene Szintillationslicht beschrankt ist. Er wird des-
halb aufgrund seines Fachwissens im Zusammenhang mit medizinisch-biologi-
schen Anwendungsbereichen, wie sie etwa in der ursprunglichen Beschreibung
der vorliegenden Patentanmeldung angesprochen worden sind (vgl dort etwa Sei-
te 1, Absatz 1 bis Seite 3, Absatz 1), auch daran denken, mit diesem Verfahren

Fluoreszenzlicht zu ermitteln (vgl urspringliche Seite 3, Absatz 5).

Schliefl3lich weild der Fachmann auch, dass nachzuweisendes Licht in einen Licht-
wellenleiter nur entweder langs dessen Mantelflache eingekoppelt, wie es in der
Figur 4 der D5 dargestellt ist, oder an einem Ende des Lichtwellenleiters aufge-
nommen werden kann. Fur die Messung in biologischem Gewebe oder entspre-

chenden Flussigkeiten wird er dann wegen des geringeren Raumerfordernisses



zweckmaligerweise das Ende des Lichtwellenleiters flr die Aufnahme des nach-

zuweisenden Lichts wahlen.

Da Uber den gestellten Antrag nur insgesamt entschieden werden kann, fallen mit
dem Patentanspruch 1 auch der ruckbezogene Anspruch 2 und der nebengeord-
nete Anspruch 3. Im Ubrigen ist weder geltend gemacht worden noch ersichtlich,
dass der Unteranspruch einen Gegenstand von patentbegriindender Bedeutung
betrafe. SchlieRlich ware auch die Vorrichtung gemaly Anspruch 3 fur sich genom-
men nicht patentfahig, wobei hier die obigen Ausfihrungen hinsichtlich des Ver-
fahrens nach Anspruch 1 gelten, da dieser Nebenanspruch nichts anderes be-
schreibt als die zur Durchfuhrung des Verfahrens erforderlichen gegenstandlichen

Merkmale.

Dr. Winterfeldt Klosterhuber Dr. Franz Dr. Maksymiw
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