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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 224 888.1 - 53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 19. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.—Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.—Ing.

Baumgardt und des Richters Dipl.—Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2018:190618B17Wpat19.16.0



Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 4. Dezember 2013 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingereicht unter der Bezeichnung

LVerfahren zum Abrufen von Informationen, Recheneinheit und

medizinisches Bildgebungssystem “.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse G 06 F des
Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhérung vom 29. Januar 2016 mit der
Begrindung zuriickgewiesen, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs des (da-
mals geltenden) Hauptantrags wie auch des Hilfsantrags 1 mangels erfinderischer
Tatigkeit nicht gewahrbar sei, weil er durch die Druckschrift 1 (s. u.) nahegelegt
sei; der Hauptanspruch des Hilfsantrags 2 sei wegen unzulassiger Erweiterung
nicht gewéhrbar, denn es sei nirgendwo in der Offenlegungsschrift beschrieben,
dass die Benutzerschnittstelle die einzige Benutzerschnittstelle in der Systemar-

chitektur sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung vom 11. Mai 2016, eingeg. am 13. Mai 2016,
tragt die Anmelderin vor, die Beschwerde richte sich gegen die Zuriickweisung
des Hilfsantrags 2. Unter Bezug auf die BGH-Entscheidungen ,Falschungssiche-
res Dokument® und ,Olanzapin“ macht sie geltend, dass der geltende Patentan-
spruch 1 (des ehemaligen Hilfsantrags 2) durch die Beschrankung auf einen ,ein-
zigen“ Benutzer und eine ,einzige" Benutzeroberflache nicht unzulassig erweitert
sei; denn offenbart kénne auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der
Beschreibung nicht ausdricklich erwahnt sei, aus Sicht des Fachmanns jedoch fur

die Ausfuhrung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverstandlich sei und des-



halb keiner besonderen Offenbarung bedtrfe. Beim Studium der Anmeldeunterla-
gen lese der Fachmann in selbstverstandlicher Weise und unmittelbar und direkt
mit, dass nur ein ,einziger* Benutzer und eine ,einzige“ Benutzeroberflache ge-
meint sein kénnten. Die Merkmale ,einziger* Benutzer und ,einzige" Benutzerober-
flache seien damit implizit offenbart. Ebenfalls offenbare sich dem Fachmann da-
mit implizit der Ausschluss weiterer Benutzer als ,der eine* Benutzer bzw. weiterer

Benutzeroberflachen als ,die eine” Benutzeroberflache.

Zum Termin der mindlichen Verhandlung ist die Anmelderin, wie angekindigt,
nicht erschienen. Sie beantragt sinngemaf (siehe Beschwerdebegriindung vom
11. Mai 2016, Seite 5 Abschnitt V.):

den Beschluss der Prifungsstelle aufzuheben und das Patent auf
der Basis der mit der Beschwerdebegriindung eingereichten Pa-
tentanspriiche 1 bis 7 gemald dem (vorherigen) Hilfsantrag II, der
ebenfalls beiliegenden Beschreibung und den urspriinglich einge-

reichten Figuren zu erteilen, und

die Beschwerdegebuhr zuriickzuerstatten.

Der geltende Patentanspruch 1, hier mit einer Kennzeichnung der Unterschiede
zum urspringlichen Anspruch 10 (unter Einbeziehung seiner Riickbeziehung auf
den Anspruch 9 und dessen Rickbeziehung auf den Anspruch 1) und mit der

Gliederung der Anmelderin, lautet:

1. Medizinisches Bildgebungssystem, insbesondere ein CT-
System oder ein MRT-System, zumindest aufweisend eine

Recheneinheit, zumindest umfassend

1.1 eine Speichereinheit und



1.2

einen in der Speichereinheit hinterlegten Programm-Code,
wobei der Programm-Code derart ausgestaltet ist, dass auf
einer einzigen Benutzeroberflache (1) der Recheneinheit
eine medizinische Darstellung (A1 bis A4) eines Patienten

ausgegeben wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.3

1.4

1.5

1.6

die Recheneinheit so ausqgestaltet ist, dass im Betrieb ein

Verfahren zum Abrufen von Informationen zu einer auf der
einzigen Benutzeroberflache (1) dargestellten medizinischen

Darstellung (A1l bis A4), ausfuhrbar ist, welches zumindest

die folgenden Schritte umfasst:

Anzeigen eines stillen Hinweises (i) in Form von i-Symbolen

auf der einzigen Benutzeroberflache (1) zu mindestens ei-

nem auf der Recheneinheit hinterlegten und in die einzige
Benutzeroberflache (1) integrierten Video (V1 bis V4),

Aktivieren des Hinweises (i) und Anwahlen des Videos (V1

bis V4) von einem einzigen Benutzer durch Antippen mit ei-

nem Finger oder Anklicken mit dem Zeiger einer Computer-

maus und

Abspielen des Videos auf der einzigen Benutzeroberfla-
che (1), wobei das Video (V1 bis V4) bedarfsspezifische und

kontextbezogene Informationen und/oder Arbeitsanweisun-

gen fur den einzigen Benutzer enthalt und in dem Video (V1

bis V4) eine Beschreibung der jeweiligen Ausgangssituation

wiedergeqgeben wird.




Zu den Unteranspriichen 2 bis 7 wird auf die Akte verwiesen.

Der Anmeldung soll die Aufgabe zugrundeliegen, ein Verfahren zum Abrufen von
bedarfsspezifischen und kontextbezogenen Informationen zu einem Bildbefun-
dungsprogramm bereitzustellen, wodurch dem Benutzer einfach und schnell Wis-
sen bezuglich Funktionen und Anwendungen des Untersuchungssystems uber-
mittelt werden kann; und ferner, eine Recheneinheit sowie ein medizinisches Bild-
gebungssystem hierfur bereitzustellen (siehe geltende Beschreibung Seite 3 Ab-

satz 3).

Folgende Druckschriften sind im Laufe des Verfahrens entgegengehalten worden:

D1 US 2012/166 546 Al
D2 DE 10 2006 034 158 Al

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulassig. Sie hat je-
doch keinen Erfolg, denn der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 be-
ruht zumindest nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (wobei Anspruchsmerk-
male, die zur L6ésung eines technischen Problems mit technischen Mitteln nicht
beitragen, nicht beriicksichtigt werden) (88 1 und 4 PatG). Ob der geltende Pa-

tentanspruch 1 dartber hinaus unzulassig erweitert ist, kann dahinstehen.

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft die Benutzeroberflache eines
medizinischen Bildgebungssystems (wie z. B. eines CT- oder MRT-Systems), auf
welcher eine medizinischen Darstellung eines Patienten angezeigt wird (siehe
Offenlegungsschrift Abs. [0035]; Figur 1: Al bis A4).



In der Anmeldung ist ausgefihrt, dass derartige Systeme und zugeordnete Bild-
befundungsprogramme dem Benutzer eine grof3e Anzahl an Funktionen zur Verfu-
gung stellten, wobei der Benutzer in verschiedensten Situationen wissen musse,
welche Funktionen grundsétzlich in der jeweiligen Situation ausfuhrbar sind und,
insbesondere bei sehr komplexen Funktionen beziehungsweise Werkzeugen, wie
diese anzuwenden sind. Ungelbte Benutzer missten das Untersuchungssystem
mit allen Funktionen Uberblicken kénnen, um einen Einstieg in deren Anwendun-
gen zu schaffen. Hierfir missten fur das jeweilige Bildbefundungsprogramm eine
Reihe neuer Funktionen, Werkzeuge und deren Anwendung, wie Corner Menus,
Workflow Mapping e t c., dem ungetbten Benutzer tbermittelt werden. Da Benut-
zer haufig die Untersuchungssysteme wechselten, gelangten sie immer wieder in
die Situation, die Funktionen eines weiteren Untersuchungssystems neu zu erler-
nen (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002] / [0003]).

Die Anmeldung will die Bereitstellung von Informationen Uber die im jeweiligen
Kontext verfugbaren Programm- und Geratefunktionen und die Bedienmdglich-
keiten verbessern, so dass dem Benutzer einfach und schnell Wissen bezuglich
der Funktionen und Anwendungen des Untersuchungssystems Ubermittelt werden

kann.

Dazu lehrt der geltende Patentanspruch 1 — ausgehend von einem medizinischen
Bildgebungssystem mit zumindest einer Recheneinheit, einer Speichereinheit und
dort hinterlegtem Programmcode, mittels dem auf einer einzigen Benutzerober-
flache der Recheneinheit eine medizinische Darstellung (Al bis A4) eines Patien-
ten ausgegeben werden kann (Merkmale 1., 1.1, 1.2) — ein Verfahren zum Abrufen

von zugeordneten Informationen (Merkmal 1.3).

Diese Informationen sind auf der Recheneinheit in Form von ,in die einzige Benut-
zeroberflache integrierten* Videos (V1 bis V4) hinterlegt (Teil von Merkmal 1.4).
Zum Zugriff auf die Videos soll auf der einzigen Benutzeroberflache ein ,stiller*

Hinweis (i) in Form eines i-Symbols angezeigt werden (Figur 1, Figur 2 / 3 — Rest



von Merkmal 1.4). Der Benutzer kann dann — durch Antippen mit einem Finger
oder Anklicken mit dem Zeiger einer Computermaus — den Hinweis (i) aktivieren
und, in einem zweiten Schritt, das gewtinschte Video (V1 bis V4) anwahlen (Merk-

mal 1.5), worauf hin das Video abgespielt wird (Teil von Merkmal 1.6).

Der ubrige Teil von Merkmal 1.6 beschreibt den Inhalt des Videos, ndmlich dass
es ,bedarfsspezifische und kontextbezogene Informationen und/oder Arbeitsan-
weisungen*” fur den einzigen Benutzer enthalt, und dass in dem Video ,eine Be-

schreibung der jeweiligen Ausgangssituation wiedergegeben wird®.

Dabei wird der Ausdruck ,stiller Hinweis (i)* so verstanden, dass ein dadurch an-
gebotenes Video nicht automatisch abgespielt werden soll (vgl. Abs. [0019]: ,,... in
Form von stillen Hinweisen angezeigt. Das bedeutet, dass auf der Benutzerober-
flache solange nur der reine Hinweis auf das Video, beispielsweise in Form eines

Informationssymbols ,i“, angezeigt wird, bis der Benutzer das Video aktiv aus-

wahlt. Es erfolgt somit kein automatisiertes Abspielen des Videos ...").

Als Fachmann, der mit der Aufgabe betraut wird, den Abruf von bedarfsspezifi-
schen und kontextbezogenen Informationen auf der Benutzeroberflache eines
Bildbefundungsprogramms zu vereinfachen, ist ein Ingenieur der Elektrotechnik
oder Informatiker zumindest mit Fachhochschul-Ausbildung und mehrjahriger Be-
rufserfahrung in der Gestaltung von Benutzeroberflachen fir komplexe technische

Gerate anzusehen.

2. Es spricht Einiges dafur, dass der geltende Patentanspruch 1 als ,unzulas-
sig erweitert” zu beurteilen ist. Die Frage kann jedoch offenbleiben, da der Gegen-

stand des Patentanspruchs 1 aus anderen Griinden nicht patentfahig ist.

2.1 Der geltende Patentanspruch 1 ist gegentber dem urspringlichen Patent-
anspruch 10 (unter Einbeziehung seiner Rickbeziehung auf den Anspruch 9 und

dessen Rickbeziehung auf den Anspruch 1) u. a. dadurch eingeschréankt worden,



dass sich seine Lehre nunmehr auf einen ,einzigen* Benutzer und eine ,einzige*
Benutzeroberflache richtet. Ferner soll das Aktivieren des Hinweises (i) und An-
wahlen des Videos nach Merkmal 1.5 u. a. ,durch Antippen mit einem Finger“ er-

folgen kdnnen.

Beide Einschrankungen sind den urspringlichen Unterlagen nicht ,unmittelbar und
eindeutig“ entnehmbar (vgl. BGH GRUR 2010, 910 — Falschungssicheres Doku-
ment), weil weder Beschreibung, Anspriiche noch Zeichnungen eine solche Lehre

ausdrucklich wiedergeben.

2.2  Allerdings hat der Bundesgerichtshof in einer spateren Entscheidung (BGH
GRUR 2015, 976 - Einspritzventil, IV. 1. a)) festgestellt: ,Das Erfordernis einer
unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss ... in einer Weise angewendet
werden, die ... eine unangemessene Beschrankung des Anmelders bei der Aus-
schopfung des Offenbarungsgehalts ... vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen,
dass das Interesse des Anmelders regelmal3ig erkennbar darauf gerichtet ist,
maoglichst breiten Schutz zu erlangen, also die Erfindung in mdglichst allgemeiner
Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschran-

ken“.

Im vorliegenden Fall ist durchaus nicht offensichtlich, was der Fachmann beim
Studium der urspringlichen Unterlagen ,in selbstverstandlicher Weise und unmit-
telbar und direkt” mitliest, und was sich ihm dabei im Hinblick auf die Breite der

Erfindung offenbart.

2.3  Nachdem aber hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen
keine bestimmte Prifungsreihenfolge eingehalten werden muss (siehe BGH
GRUR 2004, 667 — Elektronischer Zahlungsverkehr, IlI. 4.; vgl. auch BGH GRUR
1991, 120 - Elastische Bandage, Il. 1.), braucht diese Frage angesichts des Fol-
genden nicht abschlieRend beurteilt zu werden.



3. Die Beschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand
des geltenden Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit beruht.
Dabei kdnnen solche Anspruchsmerkmale nicht bertcksichtigt werden, die zu ei-
ner technischen Problemlésung nicht beitragen, die also z. B. ausschlie3lich den

Inhalt einer anzuzeigenden Information betreffen.

3.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Prifung
einer Erfindung auf erfinderische Tatigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berick-
sichtigen, die die Losung eines technischen Problems mit technischen Mitteln be-
stimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2011, 125 — Wiedergabe to-
pografischer Informationen, Leitsatz b). Insbesondere sind ,Anweisungen, die
ausschlief3lich den Inhalt der dem Nutzer zur Verfigung gestellten Information be-
treffen”, bei der Prifung auf erfinderische Tatigkeit nicht zu bertcksichtigen (BGH
GRUR 2015, 660 — Bildstrom 1ll. 2. b) aa) (3) = Absatz 33).

Im Hinblick auf die Beurteilung der Prifungsstelle im Erstbescheid vom 22. De-
zember 2014 (der Gegenstand des Hauptanspruchs diene ,ausschlie3lich der Er-
hoéhung des Komforts fir den Benutzer®, das geltste Problem sei damit kein tech-
nisches, und der Gegenstand des Hauptanspruchs brauche deswegen, weil er
keine anderen Merkmale enthalte, nicht auf erfinderische Téatigkeit gepruft zu wer-
den) ist allerdings festzuhalten, dass die Argumentation des Bundesgerichtshofs in
der Sache X ZR 121/11 (Fahrtzielauswahl fur Routenberechnung) nicht dahinge-
hend verallgemeinert werden darf, dass jegliche Art der Komfort-Erh6hung fur ei-
nen Benutzer — allein deswegen, weil der Komfort erhéht wird — grundsétzlich vom
Patentschutz ausgeschlossen sei. Entscheidend ist vielmehr, ob Uberhaupt ir-
gendein konkretes technisches Problem gelost wird. Das kann im vorliegenden
Fall (Auswahl von anzuzeigenden Informationen mittels der Benutzerschnittstelle

eines medizinischen Bildgebungssystems) nicht ernsthaft abgestritten werden.
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3.2 Als nachstkommender Stand der Technik ist die folgende, nachtraglich be-
nannte Druckschrift

D2 DE 102006 034 158 Al

anzusehen. Samtliche Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1, soweit sie bei
der Prifung auf erfinderische Tatigkeit zu beriicksichtigen sind, lassen sich fur den

Fachmann aus dieser Druckschrift entnehmen.

Die D2 geht aus von demselben Problem wie die vorliegende Anmeldung (siehe
Abs. [0002] bis [0004]). Zur Lésung beschreibt sie u. a. fir ein medizinisches Bild-
gebungssystem (vgl. Abs. [0075], [0080]) — welches selbstverstandlich eine Re-
cheneinheit, eine Speichereinheit und Programmcode umfasst, vgl. Figur 7 und
Abs. [0063] — ein Verfahren zum Abruf von Informationen zu einer auf der einzigen
Benutzeroberflache dargestellten medizinischen Darstellung (siehe etwa Figur 10),

wodurch zunéchst die Merkmale 1. und 1.1 bis 1.3 vorweggenommen sind.

Auf der Benutzeroberflache kdnnen Hinweise angezeigt werden zum Abruf von
Hilfe-Informationen (siehe z. B. Figur 10 Bezugszeichen 1018 / 1020, i. V. m.
Abs. [0093]), wobei die Hinweise als Schaltflachen einen direkten oder einen indi-
rekten Zugriff auf die Arbeitsablaufhilfe erlauben. Dazu erlautert Abs. [0027], dass
Informationen und Anweisungen ,direkt” z. B. durch Anzeigen eines Fensters pra-
sentiert werden konnen, oder ,indirekt* durch Anzeigen eines anderen interaktiven
graphischen Elements, wobei dessen nachfolgende Bedienung die Anzeige des
erforderlichen Materials (z. B. Popup- oder anderweitige Anzeige) bewirkt. Dieser
indirekte Zugriff entspricht dem ,stillen* Hinweis des Merkmals 1.4, wobei durch
die Aktivierung weitere Bedienfelder angezeigt werden, die zum Anwahlen der
gewinschten Information dienen (vgl. etwa Figur 10 Felder 1022, 1024); die bildli-
che Darstellung des Hinweises (anspruchsgemal ,in Form von i-Symbolen®) tragt
dabei zu einer technischen Problemldsung nichts bei und ist deswegen unbeacht-

lich. Die gewlnschte Information kann in Form eines Videos dargestellt werden
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(Abs. [0022], Abs. [0095]). Damit sind auch die Merkmale 1.4 und 1.5 vorwegge-
nommen. Dass das angewéhlte Video auf der einzigen Benutzeroberflache abge-
spielt wird und bedarfsspezifische und kontextbezogene Informationen und/oder
Arbeitsanweisungen fur den Benutzer enthalt (Teil von Merkmal 1.6), ist im gege-
benen Zusammenhang selbstverstandlich (vgl. etwa Abs. [0043], Abs. [0050]
letzter Satz).

Ferner wird der Fachmann mitlesen, dass dieses alles auch fir einen ,einzigen®

Benutzer funktioniert.

Dass in den Videos anspruchsgemal’ ,eine Beschreibung der jeweiligen Aus-
gangssituation wiedergegeben wird* (letzter Teil von Merkmal 1.6), betrifft aus-
schlie3lich den Inhalt der dem Nutzer zur Verfiigung gestellten Information und ist
deshalb nicht zu bertcksichtigen (s. 0. 3.1).

Damit beruht der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1, ausgehend von

der Druckschrift D2, nicht auf erfinderischer Téatigkeit.

3.3 Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die Unteransprtiche 2 bis 7, weil tiber

einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

4. Ein Grund fur die beantragte Rickzahlung der Beschwerdegebuhr ist nicht

ersichtlich.

Nach 8§ 80 Abs. 3 PatG kann die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr angeordnet
werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies ist dann der Fall, wenn die Be-
schwerde bei sachgeméafRer Behandlung durch die Prifungsstelle vermeidbar
gewesen ware bzw. ein Verfahrensfehler vorliegt (vgl. Schulte, PatG,
10. Auflage (2017), 8 80 Rdn. 113 ff., 8 73 Rdn. 134 ff.).
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Die Anmelderin selbst hat ihren Antrag nicht weiter begrindet.

Der Senat kann einen Verfahrensfehler oder eine unsachgemal3e Behandlung aus

der vorliegenden Akte nicht erkennen. Selbst wenn die Frage der ,unzulassigen

Erweiterung®, mit welcher die Zurickweisung des damaligen Hilfsantrags 2 be-

grundet wurde, durch den Senat anders beurteilt wiirde als durch die Prifungs-

stelle, ware dies noch nicht hinreichend fiir eine Riuckzahlung der Beschwerde-
gebuhr (siehe Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 140).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel

der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist

sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1.

2.

das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Rich-
teramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit

mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, so-
fern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder stillschweigend zuge-

stimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichts-

hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek Eder Baumgardt Hoffmann

Fi



