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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 063 312.7-54

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mundlichen Verhandlung vom 21. Oktober 2014 durch den Vorsitzen-
den Richter Dipl.-Phys. Dr. HauR3ler, die Richterin Hartlieb sowie die Richter
Dipl.-Phys. Dr. M. Muller und Dipl.-Ing. Univ. Schmidt-Bilkenroth
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beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse G 01 R des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 27. September 2010 aufgehoben und das Patent

10 2008 063 312 erteilt.

Bezeichnung: ,Verfahren zur Montage einer vorabgleichbaren

Spule”

Anmeldetag: 30. Dezember 2008.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentanspriiche 1 bis 5, Uberreicht in der miundlichen Verhand-
lung vom 21. Oktober 2014

Beschreibung, Seiten 1 bis 6, Uberreicht in der mundlichen Ver-
handlung vom 21. Oktober 2014

2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 5, gemafR Offenlegungsschrift.

Griunde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 102008 063 312.7 ist am
30. Dezember 2008 mit der Bezeichnung ,Vorabgleichbare SMD-Spulen fir hohe
Strome*“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und am 8. Juli 2010

offengelegt worden.



Im Prufungsverfahren sind die Druckschriften

D1 WO 2005/069028 Al
D2 EP 0962 946 A2

in Betracht gezogen worden.
In der ursprunglichen Beschreibung genannt ist noch die

D3 DE 103 14 215 B4
Mit Beschluss vom 27. September 2010 hat die Prufungsstelle fir Klasse G 01 R
die Anmeldung auf der Grundlage der urspriinglichen Anspriiche zuriickgewiesen.
Die Prufungsstelle hat die Zurtickweisung damit begriindet, dass das Verfahren
nach Anspruch 1 mangels Neuheit gegentiber der Druckschrift D1 nicht patentfa-
hig sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Im Beschwerdeverfahren sind zum Stand der Technik noch die Druckschriften

D4 DE 3539 135A1
D5 US 2004/0263307 Al

in Betracht gezogen worden.



In der mundlichen Verhandlung vom 21. Oktober 2014 hat die Anmelderin bean-

tragt,

den angegriffenen Beschluss vom 27. September 2010 aufzuhe-
ben und das Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender Unter-

lagen:

- Patentanspriche 1 bis 5, Uberreicht in der mundlichen Ver-
handlung vom 21. Oktober 2014,

- Beschreibung, Seiten 1 bis 6, Uberreicht in der mundlichen Ver-
handlung vom 21. Oktober 2014,

- Zeichnungen, Seiten 6 und 7, gemaf3 Offenlegungsschrift.
Danach lautet der Anspruch 1 nach Merkmalen gegliedert:
M1 Verfahren zur Montage einer Spule (8) in einer Schal-
tung (10) fur einen Sendepfad eines Magnetresonanzgeré-

tes (1),

M2 wobei nur die Spule (8) auf einem als SMD-Bauteil ausgebil-

deten Trager (5) montiert wird,

M3 wobei die Spule (8) auf dem Trager (5) durch Loten befestigt

wird,
M4 worauf der Induktivitdtswert der auf dem Trager (5) montier-
ten Spule (8) auf einen gewtnschten Wert eingestellt (9)

wird,

M5 worauf der Trager (5) in der Schaltung (10) montiert wird,



M6 und die Schaltung (10) in eine Magnetresonanz-Anlage ein-
gebaut wird.

Wegen der rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 5 sowie der weiteren Einzelhei-

ten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und hat mit dem verfolgten Patent-
begehren Erfolg. Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur
Erteilung des Patents, denn das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 ist gegen-
Uber dem Stand der Technik neu und ergibt sich fir den Fachmann aus diesem

nicht in naheliegender Weise.

2. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Montage einer Spule in einer Schal-
tung (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0001]).

Laut Beschreibungseinleitung bestehe die Frontendelektronik des Sendepfads bei
einer an sich bekannten Magnetresonanzanlage (MR-Anlage) in der Regel aus ei-
ner Hintereinanderschaltung verschiedener Funktionseinheiten wie z. B. Sende-
pfadumschalter, 90°-Hybrid-Schaltung, Phasenschieber und SE-Weichen. In na-
hezu jeder dieser Einheiten wirden hochstromfeste Luftspulen aus versilbertem
Kupferdraht eingesetzt. Um eine korrekte Funktion des Frontends gewahrleisten
zu koénnen, solle jede dieser Spulen innerhalb enger Toleranzen einen ihr vorge-

gebenen Sollinduktivitdtswert aufweisen (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0003]).

Nach Kenntnis der Anmelderin wirden gegenwartig die Luftspulen als geome-
trisch vordefinierte Durchsteckbauteile in die Baugruppe eingeldtet und anschlie-
Bend durch Verdricken (manuelles Zurechtbiegen der Spulen) abgeglichen, bis
das gesamte Frontend seine Spezifikationen erflllt. Dies sei wegen der hohen In-

tegration von Funktionseinheiten im Sendepfad-Frontend schwierig, da nicht ohne



Weiteres Mess-Schnittstellen zwischen den Untereinheiten zur Verfigung gestellt
werden kdnnen (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0004]).

Ohne Schnittstellen bestehe jedoch eine mehrdimensionale Optimierungsaufgabe,
bei der mit n Spulen m Messparameter abgeglichen werden mussen, wobei jede
Spule mehrere Parameter beeinflusse. Insgesamt stelle der komplizierte Abgleich
einen erheblichen Kostenfaktor bei derartigen Baugruppen dar (siehe Offenle-
gungsschrift Abs. [0005]).

Zwar konnte ein Abgleich durch die Verwendung engtolerierter Bauteile verein-
facht werden, jedoch seien Spulen aus Silberdraht als engtolerierte Bauteile nicht
verfligbar oder aber deren urspringlich spezifizierter Induktivitatswert wirde bei
der Montage in der Baugruppe durch unterschiedliche Einstecktiefen oder mecha-
nische Toleranzen des Lochabstands verfalscht (siehe Offenlegungsschrift
Abs. [0006] bis [0007]).

Der Anmeldung liegt daher die Aufgabe (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0008])
zugrunde, eine effiziente und kostengiinstige Montage von Spulen in einer Schal-
tung, insbesondere einer Schaltung eines Magnetresonanzgerates, zu ermogli-
chen.

FIG 1

Erfindungsgemal wird die Spule 8 zunachst auf einem Tra-
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Anschliel3end wird der Trager 5 (mit der abgegliche-

nen Spule 8) in die (eigentliche) Schaltung 10 mon-
tiert.




Als hier zustandigen Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der Elek-
trotechnik mit Hochschulstudium, der Uber eine mehrjahrige Berufserfahrung in

der Schaltungstechnik-Entwicklung fir Magnetresonanztomographen verfiigt.

3. Die Patentanspriche 1 bis 5 sind durch die urspriingliche Offenbarung gedeckt

und damit zul&ssig.

Der Patentanspruch 1 geht aus dem urspringlichen Anspruch 1 hervor, wobei das
Merkmal M1 auf der Grundlage des urspringlichen Anspruchs 10 und die Merk-
male M2 und M4 auf der Grundlage der urspriinglichen Beschreibung (siehe Sei-
te 3 Zeile 8, Seite 4 Zeilen 4 bis 11 und 23 bis 31 sowie Seite 5 Zeilen 2 bis 11 in
Verbindung mit Fig. 1 bis 3) geéndert sind. Die Merkmale M3 und M6 stammen

aus den urspringlichen Anspriichen 7 und 9.

Die Patentanspriiche 2, 3, 4 und 5 gehen auf die urspriinglichen Anspriiche 2, 3,
11 und 12 zurtck.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist auch patentfahig.

Die Prifung der Patentfahigkeit erfordert regelmafiig eine Auslegung des Patent-
anspruchs, bei der — aus der Sicht des verstandigen Fachmanns — dessen Sinn-
gehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum
Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind (BGH GRUR 2012,
1124 ff. - Polymerschaum).

Dementsprechend richtet sich das beanspruchte Verfahren aufgrund der Zweck-
angaben im Merkmal M1 auf den Einsatz einer Spule in einem Magentresonanz-
gerat; diese Zweckangaben stellen aber nur ein Geeignetheitskriterium dar, ohne

das Verfahren weiter einzuschréanken.



Beim Begriff ,Spule” im Merkmal M1 kann es sich um eine Luftspule (siehe ur-
sprunglicher Anspruch 11), aber auch um eine Spule mit einem Ferrit- bzw. Mag-
netkern handeln.

Ferner versteht der Fachmann unter dem Begriff ,Schaltung® im Merkmal M1 ei-
nen Zusammenschluss von elektrischen bzw. elektromechanischen Komponenten
(Schalter, Lampe, Motor, ...), d. h. also Bauteilen, zu einer sinnvollen Anordnung,
wobei die Bauteile einer elektrischen Schaltung mit stromleitenden Dréhten oder
Kabeln verbunden werden, insbesondere durch Aufléten der Bauteile auf einer
isolierten Platte mit Kupferbahnen (Leiterplatte), so dass sich die Funktion der
Schaltung durch den, durch die Bauteile flieRenden elektrischen Strom ergibt (aus
Wikipedia: ,elektrische Schaltung“). Dementsprechend wird durch den Be-
griff ,Schaltung” in den Merkmalen M1, M5 und M6 das Verfahren dahingehend
einschrankt, dass sie eine Platine (= Leiterplatte) aufweist, was fir den Fachmann
aus technischen Grinden (Fertigungsaufwand, Reproduzierbarkeit, ...) aber
selbstverstandlich ist.

In diesem Zusammenhang ist aber die Formulierung ,Montage einer Spule in einer
Schaltung® im Merkmal M1 nicht einschrénkend als rein mechanische Montage im
Sinne einer Befestigung anzusehen. Vielmehr fallt im Hinblick auf das Merk-
mal M3, wonach ,die Spule auf dem Trager durch Léten befestigt wird“, darunter

auch das elektrische Verbinden der Spule mit der Schaltung.

Im Merkmal M2 ist der Begriff ,Trager an sich zunachst breit zu verstehen. Abge-
sehen vom Ausfihrungsbeispiel nach Fig. 3 in Verb. mit Abs. [0027] der Offenle-
gungsschrift wird dieser Begriff nicht ndher eingeschrankt, so dass darunter auch
ein Spulentrager im Sinne eines Spulenkdrpers (z. B. Kunststoffschale, in die der
Spulendraht gewickelt ist) fallt, so dass unter einem ,Montieren der Spule auf ei-
nem Trager* auch das Erzeugen einer Spule mit einem Trager (also das Wickeln
einer Spule auf einem Trager) verstanden werden kann.

Dass dabei der Trager ,als SMD-Bauteil ausgebildet ist* fihrt zur Einschrankung,

dass es sich um einen kleinen Trager fur kleine Spulen handeln muss.



Nach dem Merkmal M4 wird der Induktivitatswert der Spule eingestellt. Dieses
,Einstellen des Induktivitatswerts“ hat keineswegs einschrankend mit einem Induk-
tivitatsmessgerat auf einen gewtinschten vorgegebenen Soll-Wert hin zu erfolgen,
sondern kann auch in einer geeigneten Testschaltung (z. B. einem Resonanz-
kreis) erfolgen, wobei die Spule beispielsweise mit einem Resonanzkreis so abge-
glichen wird, dass am Eingang des Resonanzkreises ein Leerlauf auftritt (siehe
Offenlegungsschrift Abs. [0026]): dann wird die Spule namlich auch nicht auf einen
bestimmten vorgegebenen Induktivitatswert hin eingestellt, sondern im Verbund
mit einem Resonanzkreis so weit variiert, bis der Resonanzkreis vorgegebene Ei-
genschaften erfullt, wobei die Spule einen ,gewlnschten®, aber beliebigen und un-

bekannten Induktivitatswert annimmt.

Dass gemald dem Merkmal M5 der Trager in der Schaltung montiert wird, ist — wie
auch schon zum Merkmal M1 ausgeflihrt — nicht einschrénkend als rein mechani-
sche Montage anzusehen, sondern beinhaltet auch das elektrische Verbinden des

Tragers mit der Schaltung.

Ausgehend von diesem Verstandnis ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1
neu, denn aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften ist ein Verfah-

ren mit samtlichen Merkmalen M1 bis M6 bekannt.

Er ergibt sich fur den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem vor-

liegenden Stand der Technik.

Die dem Verfahren nach Patentanspruch 1 nachstkommende Druckschrift D5
schlagt eine abstimmbare Spule mit variabler Induktivitat fir den Einsatz in einem
MR-Tomographen (siehe Fig. 2; Abs. [0032]) insbesondere flur die MRI-Elektro-
nik 204, vor, die somit auch fir eine Schaltung fur einen Sendepfad eines Magnet-
resonanzgerates geman Merkmal M1 geeignet ist.

Auf einem Rahmen 1 ist ein Spulenkorper 10A [= ,Trager‘] aus Plastik reib-

schlissig und drehbar gelagert (siehe Abs. [0006], [0009]). Er weist einen
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Teilbereich 5 ohne Gewinde und ei-

nen Teilbereich 7 mit Gewinde und

steigendem Gewindegang auf. Auf

diesen Spulenkorper 10A ist ein iso- 7
_ _ _ /u 3 8383 8 3 8 3
lierter Draht 3 gewickelt und bildet so ST
eine  Spule (siehe Fig. 1A-1C,

Abs. [0023] — [0027]) [= M2], die wegen des Materials Plastik des Spulenkér-

pers 10A wie eine Luftspule wirkt. Der Spulenkérper 10A kann mittels eines Flach-

schraubendrehers am Einstellanschluss 9 gedreht werden, so dass sich durch
Veranderung der Windungen des Drahtes in den Gewindegangen die Induktivitat
der Spule andert [= M4].

Die Druckschrift D5 lasst nun offen, wie die Induktivitat der Spule eingestellt wird.
Hierzu muss der Fachmann notgedrungen sein Fachwissen einsetzen, so dass es
fur ihn noch naheliegend sein wird, die Spule mit den freien Spulenenden an ein
Induktivitadtsmessgerat anzuschlielen und dementsprechend die Induktivitat durch
Drehen des Spulenkdrpers an einen Zielwert anzupassen, um sie sodann nach
korrektem Einstellen beispielsweise in der MRI-Elektronik 204 einzubauen im Sin-
ne der Merkmale M5 und M6.

Jedoch schreibt das Verfahren nach Patentanspruch 1 im Merkmal M3 vor, dass
die Spule auf dem Trager durch Léten befestigt wird, bevor der Induktivitatswert
der Spule gemald Merkmal M4 eingestellt wird. Fir diese Vorgehensweise findet
der Fachmann weder eine Anregung in der Druckschrift D2, noch ergibt sie sich
fur ihn in Verbindung mit dem Fachwissen. Vielmehr ist der Fachmann sogar da-
von abgehalten, den Spulendraht 3 auf dem Spulenkdrper 10A durch Léten zu be-
festigen, weil er sich dann namlich jeglicher Mdglichkeit berauben wirde, durch
Drehen des Spulenkérpers 10A die Induktivitat der Spule zu verandern.

Auch in Kombination mit den Ubrigen Druckschriften D1 bis D4 fiuhrt die Druck-
schrift D5 den Fachmann nicht naheliegend zum Gegenstand des Patentan-

spruchs 1, wie der Senat im Einzelnen tUberpruft hat.
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Nach alledem kdnnen damit die im Verfahren befindlichen Druckschriften auch in
Verbindung mit dem Fachwissen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht

nahelegen, so dass er als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend anzusehen ist.

5. Die Unteranspruche 2 bis 5 betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegen-

stands des Patentanspruchs 1.

Schliel3lich erfillen auch die Ubrigen Unterlagen insgesamt die an sie zu stellen-

den Anforderungen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn gertigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsméRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. HauRler Hartlieb Dr. Muller Schmidt-Bilkenroth

PU



