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Ein Verfahren, bei dem eine Wechselwirkung mit dem mensch-
lichen oder tierischen Kdrper auftritt, ist gewerblich an-
wendbar, wenn es der technisch vorgebildete Fachmann ohne
medizinische Fachkenntnisse und F3dhigkeiten mit dem ge-

winschten Erfolg anzuwenden vermag.

Am menschlichen oder tierischen KSrper vorgenommen im Sinne
des Artikels 52 (4) Satz 1 EPU wird ein Diagnostizierver-—

fahren nur dann, wenn sowohl die Untersuchungsphase als

auch die Feststellung des Symptoms anhand des Untersu-

chungsergebnisses am lebenden menschlichen oder tierischen

Korper erfolgt.
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Sachverhalt und Antrage

I.
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Die am 17. Mai 1983 eingereichte europiische Patentanmel-
dung 83 104 834.3 mit der Verdffentlichungsnummer O 095 124
ist am 3. Juni 1986 von der Priifungsabteilung 061 zurlickge-
wiesen worden. Der Entscheidung lagen gemaf Hauptantrag

die urspriinglichen Anspriiche 1 bis 14 zugrunde, von denen

die beiden unabhingigen Anspriiche 1 und 2 lauten:

"l. Verfahren zur nicht-invasiven Ermittlung chemischer
und/oder physikalischer Zustande innerhalb des gesamten,
unversehrten, lebenden, tierischen oder menschlichen Kor-
pers unter Verwendung Magnetischer Resonanz mit einem homo-
genen Konstantmagnetfeld und einem Hochfrequenzmagnetfeld,
wobei einzelne Bereiche des Korpers durch eine hochaufld-
sende Magnetische-Resonanz-Messung ausgemessen werden und
frei wahlbare, an beliebigen Orten innerhalb des lebenden
Korpers liegende MeSpunkte durch Anwendung einer auf aus-
wahlbare Volumenbereiche begrenzten magnetischen Resonanz
(LMR, lLocal Magnetic Resonance, Lokalisierte Magnetische
Resonanz) untersucht werden, dadurch gekennzeichnet, dafB
aus einem Parameter des gemessenen Kernresonanzspektrums
die Temperatur innerhalb der ausgewdhlten Volumenbereiche

ermittelt wird.

2. Verfahren zur nicht-invasiven Ermittlung chemischer
und/oder physikalischer Zustd@nde innerhalb des gesamten,
unversehrten, lebenden, tierischen oder menschlichen KOr-
pers unter Verwendung Magnetischer Resonanz mit einem homo-
genen Konstantmagnetfeld und einem Hochfrequenzmagnetfeld,
wobei einzelne Bereiche des Korpers -durch eine hochauf-
18sende Magnetische-Resonanz-Messung ausgemessen werden und
frei wahlbare, an beliebigen Orten innerhalb des lebenden
KOrpers liegende MeBpunkte durch Anwendung einer auf aus-

widhlbare Volumenbereiche begrenzten magnetischen Resonanz
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(LMR, Local Magnetic Resonance, lokalisierte Magnetische
Resonanz) untersucht werden, dadurch gekennzeichnet, daB
aus einem Parameter des gemessenen Kernresonanzspektrums
der pH-Wert innerhalb der ausgewdhlten Volumenbereiche

festgestellt wird."

Die Anspriiche 3 bis 14 sind von mindestens einem der
Anspriiche 1 oder 2 abhangig. In dem der Entscheidung

der Priifungsabteilung zugrundeliegenden, am 13. Juli 1985
eingegangenen Hilfsantrag ist das erste Wort der obigen
Ansgspriche 1 und 2 jeweils von "Verfahren" in "Verwendung
eines Kernspintomographen zum Herstellen einer Einrichtung
zum Durchfihren eines Verfahrens" abgedndert.

Die Anspriiche 3 bis 14 sind unverdndert aufrecht erhalten.

Die Zurilickweisung des Hauptantrags wurde mit Artikel 52 (4)
EPU begriindet. Wie sich aus der Anspruchsformulierung, dem
Aufgabenwortlaut und weiteren Angaben in der Beschreibung
ergebe, seien die Anspriiche 1 und 2 jeweils auf ein Diagno-
stizierverfahren abgestellt, das am menschlichen oder tie-
rischen Korper vorgenommen werde. Denn die beanspruchten
Verfahren gdben dem untersuchten lebenden Korper eigene
Werte als MeBwerte wieder und deckten somit Normabweichun-
gen auf. Der Gegenstand der Anspriiche 1 und 2 des Hilfsan-
trags verletze die Vorschrift des Artikels 123 (2) EPU.
Aufgrund der oben genannten Anderungen gehe er iiber den
Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten

Fassung hinaus.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin unter gleich-
zeitiger Entrichtung der Gebiihr am 10. Juli 1986 Beschwerde
eingelegt und diese in einem am 2. Oktober 1986 eingegange-
nen Schriftsatz begriindet. Sie halt hierin den der ange-
fochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Haupt- und Hilfs-

antrag aufrecht und beantragt ferner hilfsweise miindliche
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Verhandlung, sowie die GroBe Beschwerdekammer zu befassen.
Im Rahmen dieser Hilfsantrige erkldrte sie sich bereit, bei
einem entsprechenden Hinweis der Kammer in die Anspriiche 1
und 2 ihres Hauptantrags jeweils entweder vor‘die Worte
"nicht-invasiven" das Wort "gewerblichen" oder vor die
Worte "unter Verwendung" die Worte "ausgenommen nicht-

gewerbliche Verwendungen in der Heilkunde" einzufiigen.

1v. Die Beschwerdefiihrerin erachtet ihren Hauptantrag im we-
sentlichen aus folgenden Griinden fiir gewdhrbar:
Ein Verfahren, bei dem wie im vorliegenden Féll MeBwerte
physischer GrdBen eines lebenden menschlichen oder tieri-
schen KOrpers ermittelt wiirden, miisse dem Patentschutz
grundsdtzlich zugingig sein, sofern auch seine gewerbliche
Anwendung auBerhalb des Bereichs der Heilkunde mdglich und
sinnvoll sei. Sie stiitzt diese Auffassung insbesondere auf
die amtliche Begriindung des Gesetzes liber internationale
Patentiibereinkommen der Bundesrepublik Deutschland in der
Bundesrats-Drucksache 220/75, Seite 408 sowie auf den Be-
schluB des deutschen Bundespatentgerichts "Diagnostizier-
verfahren" (GRUR 1985, 60). So sei die Temperaturmessung
gemd8 Anspruch 1 bei der Untersuchung der Tropentauglich-
keit und die pH-Wert-Messung gemaB Anspruch 2 im wissen-
schaftlichen Bereich gewerblich anwendbar. {Uberdies fehle
es bisher an der Moglichkeit den nach dem beanspruchten
Verfahren ermittelten pH-Wert einem bestimmten Krankheits-

bild zuzuordnen.
Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde entspricht den Bestimmungen der Artikel 106

bis 108 sowie Regel 64 EPiU; sie ist daher zuldssig.

03157 .../'..
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Die unabhingigen Anspriiche 1 und 2 des Hauptantrages weisen
ihre urspriinglich eingereichte Fassung auf. Sie sind daher
im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden.

Es ist zunichst zu untersuchen, ob der sachliche Inhalt der
unabhdngigen Anspriiche 1 und 2 unter den Wortlaut des
Artikels 52 (4) Satz 1 EPU fdllt, wonach Diagnostizier-
verfahren, die am menschlichen Korper vorgenommen werden,
als nicht gewerblich anwendbare Erfindungen gelten und
somit nicht patentierbar sind.

Im Hinblick auf Diagnostizierverfahren gibt die Entste-
hungsgeschichte des Artikels 52 (4) EPU folgende Anhalts-
punkte fiir die Ermittlung von Sinn und Zweck dieser
Vorschrift:

Nach einem ersten Vorschlag sollten Verfahren, die im La-
bor fiir Diagnosezwecke verwendet werden, soweit sie eine
drztliche Behandlung umfaBten, auf keinen Fall patentfahig
sein (Dokument BR/135/71, Seite 48, Punkt 93). Der demnach
zunichst vorgesehene generelle AusschluB8 samtlicher Diag-
nostizierverfahren fiihrte zu Einwendungen beteiligter
Kreise dahingehend, daB8 die Entwicklung der Technik sehr
wohl zu Diagnostizierverfahren gefiihrt habe, die keinen
spezifisch medizinischen Charakter hdatten (Dokument
BR/169/72, Seite 9, Absatz 2). Spater wurde dann, einem
Vorschlag der franzdsischen Delegation folgend, der Begriff
“Diagnostizierverfahren" noch durch den Zusatz "die am
menschlichen oder tierischen Kdrper vorgenommen werden"
prazisiert (Dokument BR/177/72, Seite 5, Punkt 9c).

Ferner wird in den "Begriindungen anlaBlich der Ratifi-
zierung internationaler Patentiibereinkommen" festgestellt,
daB die in Artikel 52 (4) EPU vorgesehene Ausnahme mit der
geltenden Rechtsprechung und Literatur in Einklang stehe
und aus ethischen Griinden vorgesehen worden sei (Dokument
R/1181d/74, Seite 18, Absatz 3). SchlieBlich wurde auf der

NNy A
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Miinchner Diplomatischen Konferenz durch eine Neuformu-
lierung klargestellt, daB es sich bei den in Artikel 52 (4)
genannten Verfahren um eigentliche Erfindungen handelt,
denen nur die gewerbliche Anwendbarkeit fehlt, vgi.
“Berichte der Miinchener Diplomatischen Konferenz iiber die

Einfihrung eines européischen Patenterteilungsverfahrens"”

- (Miinchen, 10. Septembef bis 5. Oktober 1973) herausgegeben

von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, Seite 28,

insbesondere Nr. 24.

Aus alledem geht hervor, daB durch die Vorschrift des
Artikels 52 (4) Satz 1 EPU nur solche Verfahren von der
MSglichkeit eines Patentschutzes ausgenommen werden sollen,
die Heilzwecken dienen, damit niemand an der Ausiibbung der
Heilkunst durch Patentrechte gehindert werden kann.
Artikel 52 (4) Satz 1 ist, wie jede Ausnahmeregelung, eng
auszulegen, was hier durch den Satz 2 dieses Absatzes noch
unterstrichen wird, wonach das Patentierungsverbot nicht
fur Erzeugnisse gelten soll, die in solchen Verfahren zur
Anwendung kommen.

Nach Uberzeugung der Kammer sind deshalb als Diagnostizier-
verfahren nur solche Verfahren vom Patentschutz auszu-
nehmen, deren Ergebnis unmittelbar gestattet, Uber eine
medizinische Behandlung zu entscheiden. Zur Beantwortung
der Frage, ob ein Verfahren ein Diagnostizierverfahren im
Sinne des Artikels 52 (4) Satz 1 ist, muB daher gepriift
werdeﬁ, ob das beanspruchte Verfahren alle Schritte ent-
h3dlt, die beim Stellen einer &arztlichen Diagnose auszu-
fiihren sind. Verfahren, die lediglich Zwischenergebnisse
liefern, sind noch keine Diagnostizierverfahren im Sinne
des Artikel 52 (4) Satz 1, selbst wenn sie beim Stellen

einer Diagnose verwertbar sind.

Die systematische Auflistung der einzelnen zu einer Diag-

nose filihrenden Verfahrensschritte in der einschl&dgigen Li-

ceofenn
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teratur umfaBt sowohl die Aufnahme der Krankheitsge-
schichte, das Betrachten, Betasten und Abhorchen von Kor-
perpartien, sowie die Vielzahl der medizinisch-technischen
Untersuchungen und Tests (Untersuchungsphase, Daten-
sammlung), als auch den Vergleich der gewonnenen Unter-
suchungsdaten mit Normwerten, die Feststellung einer signi-
fikanten Abweichung (Symptom) bei diesem Vergleich und
schlieB8lich die Zuordnung der Abweichung zu einem be-
stimmten Krankheitsbild (deduktive medizinische Entschei-
dungsphase); vgl. Brockhaus Enzyklopadie, Band 4, 1968,
Seite 684; The New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia,
1977, Band 5, Seite 684; La Grande Encyclopédie Larousse,
1973, Band 7, Seite 3833. Fehlt wenigstens einer der drei
letzten Verfahrensschritte, so liegt kein Diagnostizier-
verfahren vor, sondern allenfalls ein Verfahren, zum
Beispiel der Datenermittlung oder - verarbeitung, das in

einem Diagnostizierverfahren verwendbar ist.

3.4 Im vorliegenden Fall ist das Ergebnis der beanspruchten
MaBnahmen ein quantitativer Wert einer isolierten physi-
kalischen Zustandsgr8fie, namlich der Temperatur oder des
pH-Wertes innerhalb eines ausgewdhlten Volumenbereichs in
einem menschlichen oder tierischen Korper.

Die Vorinstanz hat es fiir den Tatbestand eines Diagnosti-
zierverfahrens als hinreichend angesehen, daB8 die bean-
spruchten Verfahren dem Korper eigene Werte als MeBwerte
wiedergeben und somit Normabweichungen aufdecken kdnnen,
die beim Stellen einer Diagnose verwendbar sind. Dem kann
sich die Kammer aus den oben dargelegten Griinden nicht
anschlieBien. Vielmehr ist zu untersuchen, ob diese MeBwerte

bereits unmittelbar die Diagnose liefern.
3.4.1 Die im Anspruch 1 enthaltenen MaBnahmen fiihren zu einem

bestimmten quantitativen Wert der KOrpertemperatur. Der

Vorinstanz 1st zwar darin zuzustimmen, daB ein solcher

03157 R A
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MefBwert eine zum Stellen einer Diagnose verwendbare In-

formation implizit enth#lt. Es kommt jedoch nicht auf die
auBerhalb des Anspruchs liegenden Mdglichkeiten an, die der
MeBwert eroffnet, sondern entscheidend ist, ob bereits der

MeBwert selbst die Krankheit explizit erkennen l&aBt. Das

ist im vorliegenden Fall zu verneinen. Allein anhand des

gemessenen Istwerts der KOrpertemperatur ist noch nicht das
Vorhandensein oder die Abwesenheit einer bestimmten Krank-
heit feststellbar. Hierzu miBte erst noch festgestellt
werden, ob der gemessene Temperatur-Istwert eine signifi-
kante Abweichung von einem als normal, d.h. nicht-patho-
logisch geltenden Temperatur-Sollwert darstellt, und
welchem Krankheitsbild der quantitative Wert der Soll-Ist-
Abweichung zugeordnet werden kann. Erst bei Einbeéiehung
derartiger Differenzier- und Vergleichsschritte in den
Anspruch, wiirde aus dem beanspruchten MeSverfahren fiir eine
am menschlichen oder tierischen KoOrper gemessene, physi-
kalische ZustandsgrdBe (Temperatur) ein Diagnostizier-
verfahren im Sinne des Artikels 52 (4) Satz 1 EPU werden,
und zwar unabhdngig davon, ob die zuletzt genannten
Schritte von einem Arzt oder etwa in einer Datenverar-

beitungsanlage vorgenommen werden.

Die voranstehenden Ausfiihrungen gelten ebenso fiir den Pa-
tentanspruch 2. Das Verfahrensprodukt ist auch hier ein
reiner MeBwert, der Ulber die quantitative GroBe des pH-
Werts innerhalb eines auswidhlbaren Bereichs des Korper-
volumens Auskunft gibt, aber nicht iber das Vorhandensein
oder Nicht-Vorhandenseins einer bestimmten Krankheit.
Dariiberhinaus sind gem3dB8 dem Vortrag der Beschwerdefiihrerin
aus heutiger Sicht in der klinischen Medizin nicht einmal
irgendwelche Moglichkeiten einer solchen Zuordnung von pH-

Werten zu bestimmten Krankheitsbildern erkennbar.

coofoos
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Zu demselben Ergebnis gelangt man, wenn man, ausgehend
davon, daB8 Art. 52 (4) Satz 1 EPU verhindern soll, daB der
Arzt bei der Ausilbbung seiner Heilkunst durch Patentrechte
behindert werden kann, untersucht, ob die Merkmale der
Anspriiche 1 bzw. 2 Verfahren definieren, die nicht als
gewerblich anwendbar gelten kdnnen, weil sie ausschlieBlich
von einem Arzt in Ausiibung seiner Heilkunst ausfihrbar

sind.

Das vorliegend verwendete Konstantmagnetfeld und das Hoch-
frequenzmagnetfeld stellen Naturkrédfte dar, die kausal den
Er folg - die Kernresonanz - ausldsen. Aus diesem Grunde hat
die Einwirkung auf die lebende Substanz technischen Charak-
ter. Die Wechselwirkung der technischen MaBnahmen mit dem
Korper, d.h. das Umklappen der Kernspins in der lebenden
Materie stellen keinen Eingriff in die lebende Substanz
dar. Sie filhren zu keinerlei bleibenden Veranderungen der
Korpermaterie. Ferner hinterlassen sie, soweit bisher be-
kannt, auch keine schddlichen Nebenwirkungen. Aus diesem
Grunde ist die Kammer iliberzeugt, daB8 ein Fachmann fiir
magnetische Kernresonanzspektroskopie die beanspruchten
MaBnahmen im gewerblichen Rahmen eines Laborbetriebes ohne
medizinische Fachkenntnisse und Fahigkeiten auszufiihren

vermag.

Die Verfahrensschritte, fir die Schutz begehrt wird, um-
fassen somit keinerlei MaBnahmen, die den Charakter einer
drztlichen Behandlung haben oder die zu ihrer Durchfiihrung
einen Arzt erfordern. Der Techniker ist vielmehr in der
Lage, mit Hilfe der beanspruchten MaBnahmen selbstandig
eine Arbeitsgrundlage fiir die nachfolgende Diagnosetatig-
keit des Arztes zu schaffen. Da wahrend der Untersuchungs-
phase die Anwesenheit eines Arztes nicht erforderlich ist
und ihm ferner ein vom lebenden KOrper losgeldstes Arbeits-

mittel zur Verfiligung gestellt wird, sind die beanspruchten

ceefeen
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Ver fahren ebenso wie Laboruntersuchungen an dem Kdrper ent-

nommenen Blut- oder Gewebeproben, gewerblich anwendbar.

Ein Verfahren, bei dem eine Wechselwirkung mit dem
menschlichen oder tierischen Kdrper auftritt, ist
gewerblich anwendbar, wenn es der technisch vorgebildete
Fachmann ohne medizinische Fachkenntnisse und Fdhigkeiten
mit dem gewilinschten Erfolg anzuwenden vermag. Das ist im

vorliegenden Fall zu bejahen.

Aus den vorstehend in Punkt 3.2 bis 3.5.2 dargelegten
Grinden gelangt die Kammer zu der iiberzeugung, daB die in
den unabhidngigen Anspriichen 1 und 2 enthaltenen Merkmale
kein Diagnostizierverfahren sondern ein, u.a. vielleicht
auch in Diagnostizierverfahren einsetzbares, technisches

MeBverfahren kennzeichnen.

Auch die Anspriiche 3-14 enthalten kein Merkmal das zwingend
und unmittelbar eine medizinische Diagnose liefert. Durch
sie wird somit gleichfalls kein Schutz fiir ein Diagnosti-

zierverfahren begehrt.

Dieses Ergebnis ist auch im Einklang mit der bisherigen:
Rechtsprechung des Europdischen Patentamts..

So ist in der Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer des
EPA "zweite medizinische Indikation" vom 5. Dezember 1984
(ABl1. EPA, 1985, Seite 60, 63) unter Punkt 22 der
Begriindung ausdriicklich betont, daB es der Zweck des
Artikels 52 (4) EPU sei, nur die nicht-kommerziellen und
nicht-industriellen Tdtigkeiten auf dem Gebiet der Human-
und Veterinirmedizin von patentrechtlichen Beschradnkungen

freizuhalten.

eoefeen
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Ferner hat sich die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 des
EPA in ihren unverdffentlichten Entscheidungen T 61/83,

T 208/83, T 18/84 und T 45/84 dahingehend geduBert, daB ein
Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) Satz 1
EPU nicht nur das Untersuchungsverfahren, das die Grundlage
fir die Diagnose liefert, sondern auch das die Diagnose

bildende Ergebnis enthalten muf.

Die oben dargelegte Auffassung der Kammer steht auch nicht
im Widerspruch zu einer einheitlichen Rechtsduffassung in
den Vertragsstaaten. Ein Vergleich der jlingeren Recht-
sprechung in den Vertragsstaaten laBt namlich keine ein-
heitliche Auslegung des Begriffs "Diagnostizierverfahren"
erkennen.

Wdhrend die Cour d'Appel de Paris (PIBD, 1983, Nr. 329,
Seite III - 189) den Begriff Diagnostizierverfahren eng
auslegt, zeigen Entscheidungen des Schweizerischen
Bundesgerichts (GRUR International 1983, Seite 316), des
Deutschen Bundespatentgerichts (GRUR 1985, Seite 278), und
des Schwedischen Patentbeschwerdegerichts (vgl. Tornroth et
al. - Patentlagsstiftningen, 1980, Seite 54 und GRUR
International 1985, Seite 617) eher eine weite Auslegung

dieses Begriffs.

Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Entscheidung nur
begriindet, warum ihrer Meinung nach die beanspruchten Mag-
nahmen den Charakter eines Diagnostizierverfahrens auf-
weisen. Sie hat jedoch nicht im einzelnen dargelegt, ob und
warum das beanspruchte Verfahren "am menschlischen oder
tierischen Korper vorgenommen" wird. Offensichtlich geht
sie davon aus, daB dieses Tatbestandsmerkmal durch die Ein-
wirkung der Magnetfelder auf den Korper zur Erzeugung einer
magnetischen Resonanz vorhanden ist. Die Kammer hdalt es,

obwohl sie 1n den beanspruchten Verfahren keine Diagnosti-

eoeefene
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zierverfahren sieht, dennoch fiir angebracht zu priifen, ob
bereits die bei einem derartigen Mefiverfahren vorhandene
Wechselwirkung von Naturkraften mit dem lebenden K&rper,
den Tatbestand "am ... KSrper vorgenommen" erfiillt.

Als Ausnahmevorschrift ist Artikel 52 (4) Satz 1 EPU, wie
schon oben dargelegt, eng auszulegen. Aus der Sicht der
Kammer flinrt dies zu der Forderung, daB bel einem unter den
Wortlaut des Artikels 52 (4) Satz 1 EPU fallenden Tatbe-
stand sowohl die Untersuchungsphase (Istwert-Ermittlung)
als auch die Feststellung des Symptoms anhand des Unter-
suchuhgsergebnisses (d.i. die Abweichung der ermittelten
Istwerte von Normwerten) am lebenden menschlichen oder

tierischen Kdrper vorgenommen werden miissen.

Es ist deshalb zu Uberpriifen, ob die mit den MaBnahmen nach
Anspruch 1 ermittelte Temperatur oder der gemaf Anspruch 2
ermittelte pH-Wert ohne weiteres direkt an K&rperpartien

ablesbar sind.

Bei den MaBnahmen der Anspriiche 1 bzw. 2 wirken ein Kon-
stantmagnetfeld und ein Hochfrequenzmagnetfeld auf die
KSrperpartie ein. Entspricht ein Energiequant des Hochfre-
quenzmagnetfeldes der Energiedifferenz zwischen zwel be-
nachbarten Kernspinstellungen der KSrpermaterie (Resonanz),
so wird es vom Kern absorbiert und bewirkt eine Anderung
der Kernspinstellung im Konstantmagnetfeld. Dieses Um-—
klappen des Kernspins ist entweder als Absorptionslinie im
Frequenzspektrum des Hochfrequenzmagnetfeldes nach seinem
Durchdringen durch den Kdrper oder als induziertes Span-
nungssignal in einer auBerhalb des Korpers angeordneten
Spule meBbar. Die Kernumgebung fiihrt zu einer Schwdchung
des Konstantmagnetfeldes am Kernort, die die Resonanz-
frequenz um einen Betrag verschiebt, der eilnen fur die

Temperatur bzw. flir den pH-Wert charakteristischen Wert
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hat. Die MaBnahmen der unabhangigen Anspriiche 1 bzw. 2
fihren zu einem MeBwert, der erst auBerhalb des Korpers im
hochaufgelosten Resonanzspektrum, das auf einem Bildschirm
oder Schreiberblatt in der Endstufe des Untersuchungs-
geradtes erscheint, wahrnehmbar ist.

Die gesammelten Daten iiber Temperatur und pH-Wert sind also
auf einem vom Korper losgelOsten Datentrdger erst nach
weiteren technischen Schritten, die auBerhalb des Korpers
vorgenommen werden, wahrnehmbar. Jeder weitere Schritt der
gegebenenfalls durch Vergleiche mit einem Normwert eine
anormale Abweichung aufdeckt, setzt hier nicht die Pri3senz
des Korpers voraus. Aus diesem Grunde definieren nach
Meinung der Kammer die Merkmale des Anspruchs 1 ebensowenig
wie die des Anspruchs 2 ein Verfahren "das am menschlichen

KOrper vorgenommen wird".

Die Vornahme eines Diagnostizierverfahrens am menschlichen
oder tierischen Korper im Sinne des Artikels 52 (4) Satz 1
EPU setzt voraus, daB auch die als Krankheitssymptom zu
wertende Abweichung von einem Normwert unmittelbar am

Korper selbst wahrnehmbar ist.

Ein direkt am Korper vorgenommenes Verfahren wiirde dann
vorliegen, wenn es darauf ankame, den Umklappprozell des
Kernspins selbst zu beobachten. Typische Beispiele fiir ein
am Korper vorgenommenes Verfahren sind nach Auffassung der
Kammer: ein Allergietest, bei dem die anormale Abweichung
anhand einer Hautveranderung feststellbar ist; ein Ver-
fahren zur Feststellung der Durchgdngigkeit einer Korper-
rohre, bei dem mit einem Katheter Fliissigkeit in die Gebar-
mutter injiziert und der Druckaufbau in der Gebarmutter
beobachtet wird; ein Verfahren, bei dem Scharlachflecken
direkt betrachtet oder photographiert werden; oder eine

Korperspiegelung zur Feststellung von Leberschdden.
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Hingegen reicht es nach Auffassung der Kammer nicht aus,
daB lediglich irgendeine Untersuchung zur Ermittlung des
Zustands eines menschlichen odér tierischen Korpers fiir
medizinische Zwecke durchgefiihrt wird; vgl. die Richtlinien
fiir die Priifung im EPA, Kapitel CIV, 4.3. Der ermittelte
Zustand muB8 ohne weiteres die pathologische Abweichung
darstellen. Ein gemessener Blutdruck ist ein Absolutwert,
der erst nach einem Vergleich mit einem Normwert eine
Abweichung erkennbar macht. Erst der Vergleich sowie die
explizite Angabe, wie groB die Abweichung sein muB, um fir
eine bestimmte Krankheit oder Gruppe von Krankheiten
charakteristisch zu sein, machen aus dem Mef3~ ein Diag—
nostizierverfahren. So macht etwa eine Durchleuchtung
mittels R3ntgenstrahlen den inneren Zustand nicht am Korper
selbst sondern erst nach einer auBerhalb des KOrpers vor-
genommenen Bildwandlung der R6ntgenquanteh in sichtbares
Fluoreszenzlicht auf einem Bildschirm wahrnehmbar. Auch
hier ist ein pathologischer Zustand erst durch Vergleich

der Schwarzungsstruktur mit Normwerten feststellbar.

Da die Pfﬁfungsabteilung bereits beziiglich der Anspriiche 1
und 2 zu einem gegenteiligen Ergebnis gekommen war, hatte
sie nicht mehr gepriift, ob die Anmeldung die weiteren
Patentierungsvoraussetzungen des EPU erfiillt. Diese Priifung

wird nunmehr nachzuholen sein.

Die Kammer h#dlt es deshalb fir geboten, von der ihr durch
Artikel 111 EPU gegebenen Moglichkeit Gebrauch zu machen
und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die

Priifungsabteilung zurickzuverweisen.
Bei dieser Sachlage brauchte auf die Hilfsantrage nicht

mehr eingegangen zu werden. Insbesondere sieht die Kammer

keine Veranlassung, die GroBe Beschwerdekammer mit der
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Angelegenheit zu befassen. Sie sieht in ihren SchluS-
folgerungen keine grundsdtzlichen Unterschiede zu der in
den bisher ergangenen Beschwerdeentscheidungen des EPA
erfolgten Auslegung des Artikel 52 (4) Satz 1 EPU, soweit

diese Diagnostizierverfahren betreffen.
Entscheidungsformel
Aus diesen Griinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Priifungsabteilung zur weiteren Pri-
fung auf der Grundlage der urspriinglichen Anspriiche 1 bis
14 zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

F. Klein K. Lederer
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