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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 24 361

BPatG 154
6.70



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 1. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Rich-
terin Dr. Franz sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Strol3ner

beschlossen:

Nach Prifung des Einspruchs wird das Patent widerrufen.

Grinde

Auf die am 27. Mai 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte
und am 7. Dezember 2000 offengelegte Patentanmeldung ist das nachgesuchte
Patent unter der Bezeichnung "Endoskop" erteilt worden; die Veroffentlichung der
Erteilung ist am 8. Mai 2002 erfolgt.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.

Dem Einspruchsverfahren liegt der mit Eingabe vom 5. Februar 2003 eingereichte

Patentanspruch 1 zugrunde:

"Starres Endoskop (10) mit einem rohrférmigen Schaft (12), in
dessen distalem Endbereich eine Kamera (13) und eine distal
abstrahlende Beleuchtungseinrichtung angeordnet ist, wobei
der rohrférmige Schaft (12) einen sich in proximaler Richtung
von der Kamera erstreckenden Hohlraum (15) aufweist, der von

Versorgungs- und Datenubertragungsleitungen (14) fur die Ka-



mera und von Versorgungsleitungen (17) fur die Beleuchtungs-
einrichtung durchlaufen wird, dadurch gekennzeichnet, dal}
der von Versorgungs- und Datenubertragungsleitungen (14, 17)
freibleibende Querschnitt des Hohlraumes (15) zur Aufnahme

von Geraten (19, 20, 23) genutzt wird."

Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, ein Endoskop zu schaf-
fen, bei dem der zur Verfligung stehende Raum besser genutzt wird (Sp 1,
Z 43-45 der Patentschrift).

Zur Begrundung des Einspruchs verweist die Einsprechende unter anderem auf

folgende Druckschriften:

(D1) US 58 95 350
(D2) JP 10-3 28 131 A
(D3) JP 60-1 82 928 A

Die Einsprechende hat zu den japanischen Druckschriften englische Ubersetzun-
gen der relevanten Passagen eingereicht, auf die sich die folgenden Zitate bezie-

hen.

Zur Begrundung des Einspruchs flhrt die Einsprechende aus, dass aus der Druck-
schrift (D1) ein gattungsgemales starres Endoskop bekannt sei, das bereits im
freibleibenden Hohlraum des rohrformigen Schaftes ein Gerat in Form eines An-
triebs fur die Verstellung der Linsenanordnung enthalte, wobei allerdings der Mo-
tor auRerhalb des Schaftes im proximalen Ende des Endoskops angeordnet sei.
Diesen Hohlraum auch direkt zur Anordnung von Geraten zu verwenden, sei aber
aus der Druckschrift (D2), dort in Form eines Sensors, oder aus der (D3), dort in
Form eines Antriebsmotors, bekannt. Demnach beruhe der Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 gegenlber einer Zusammenschau der Druckschriften (D1) und
(D2) oder (D1) und (D3) auf keiner erfinderischen Tatigkeit.



Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent mit den am 5. Februar 2003 eingegangenen Unter-
lagen (Anspruch 1, Beschreibungsanderungen) im tbrigen (Pa-
tentanspriuche 2 und 3, Beschreibung, 1 Blatt Zeichnung) ge-

maf der Patentschrift beschrankt aufrechtzuerhalten.

Mit Eingabe vom 18. Marz 2003 erklart die Patentinhaberin die Teilung des Pa-

tents mit dem erteilten Anspruch 4.

Die Patentinhaberin fihrt im Wesentlichen aus, dass bei starren Endoskopen zu-
satzliche Gerate bislang im proximalen Hauptkorper angeordnet seien, und im Ub-
rigen erst seit kurzem durch die Verwendung von CCD-Kameras anstelle von Re-
laislinsenanordnungen zusatzlicher Raum fur eine neue Nutzung entstanden sei.
Demgegenuber musse bei flexiblen Endoskopen, wie sie beispielsweise aus der
(D2) bekannt seien, allein schon aufgrund der Biegung des Schaftes die Anord-
nung zusatzlich erforderlicher Gerate im distalen Endoskopbereich erfolgen. Die-
ser grundlegende Unterschied zwischen beiden Endoskoptypen hindere im Ubri-
gen den Fachmann daran, bei der Suche nach einer Losung der Aufgabe die
Druckschriften (D2) oder (D3) naher in Betracht zu ziehen. Zudem ergebe sich bei
dem Endoskop nach (D3) der Hohlraum erst im Zusammenhang mit einer distal-
seitigen Aufweitung fur die Unterbringung eines Antriebs. Eine solche Aufweitung
fuhre aber zu einer zusatzlichen traumatischen Belastung des Patienten und gebe
deshalb dem Fachmann keine Anregungen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mundlicher Verhandlung
in entsprechender Anwendung von PatG § 78 (vgl BPatG Mitt 2002, 417, 418

- Etikettierverfahren).

Der frist- und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulassig, denn es sind inner-
halb der Einspruchsfrist die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen im einzel-
nen dargelegt, so dass der Patentinhaber und insbesondere der Senat daraus ab-
schlielende Folgerungen flr das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufs-

grundes ziehen konnen. Der Einspruch fuhrt auch zum Erfolg.

1. Die mit Eingabe vom 18. Marz 2003 abgegebene Teilungserklarung ist formge-
recht und rechtzeitig vor der Rechtskraft des Beschlusses Uber den Einspruch er-
klart worden (Bl f PMZ 2000, 245 1l 2¢ - Graustufenbild). Mit der Teilungserklarung
ist fir die Behandlung der entstehenden Teilanmeldung die Prifungsstelle des
Deutschen Patent- und Markenamts zustandig (BGH GRUR 1999, 150 lll.1.d

- Informationstrager).

Die Entscheidung Uber das Stammpatent kann erfolgen, denn es besteht kein
"Schwebezustand" dahin gehend, dass im Einspruchsverfahren eine Entschei-
dung nicht maglich ist, solange nicht feststeht, ob fur den abgetrennten Teil inner-
halb von drei Monaten die nach den §§ 34 bis 36 PatG erforderlichen Anmelde-
unterlagen eingereicht und die gemal § 39 Abs. 2 PatG nachzuzahlenden Gebuh-
ren entrichtet sind oder die Teilung rickwirkend beseitigt wird, falls die Anmelde-
unterlagen und Gebuhren nicht fristgerecht eingehen (Mitt 2003, 69, Il - Unterbre-
chungsbetrieb). Denn die wirksame Teilung eines Patents setzt nicht voraus, dass
durch die Teilungserklarung ein gegenstandlich bestimmter Teil des Patents defi-
niert wird, der von diesem abgetrennt wird (vgl BGH in Bl f PMZ 2003, 66 - Sam-

melhefter). Demnach gibt es auch keinen mit der Teilungserklarung abgetrennten



Teil, der wieder in das Stammpatent zurlckfallen konnte, wenn die Teilungserkla-

rung als nicht abgegeben gilt oder vorzeitig zurGckgenommen wird.

2. Die geltenden Patentanspriche sind zulassig. Sie finden ihre Stitze in den er-
teilten Unterlagen sowie den am Anmeldetag eingereichten Anspruchen 1 bis 3
und der Beschreibung; der geltende Anspruch 1 speziell in dem erteilten An-
spruch 1 und Spalte 1, Zeilen 54-56 der Patentschrift bzw. dem ursprianglichen
Anspruch 1 sowie der ursprunglichen Beschreibung Seite 2, dritter Absatz und
Seite 4, letzter Absatz bis Seite 5, vierter Absatz.

Der nach Merkmalen gegliederte Patentanspruch 1 lautet:

a) Starres Endoskop (10) mit einem rohrférmigen Schaft (12),

b) in dessen distalem Endbereich eine Kamera (13) und eine
distal abstrahlende Beleuchtungseinrichtung angeordnet ist,

c) wobei der rohrférmige Schaft (12) einen sich in proximaler
Richtung von der Kamera erstreckenden Hohlraum (15)
aufweist,

d) der von Versorgungs- und Datenubertragungsleitungen (14)
fur die Kamera und von Versorgungsleitungen (17) fur die
Beleuchtungseinrichtung durchlaufen wird

dadurch gekennzeichnet, dass

e) der von den Versorgungs- und Datenubertragungsleitungen
(14, 17) freibleibende Querschnitt des Hohlraumes (15) zur
Aufnahme von Geraten (19, 20, 23) genutzt wird.

Aus der Druckschrift (D1) ist ein starres Endoskop 10 mit einem rohrférmigen
Schaft 18 bekannt (entspricht Merkmal a)), in dessen distalem Endbereich eine
Kamera 22 und eine distal abstrahlende Beleuchtungseinrichtung 28, in Form von
Lichtleitern, angeordnet sind (entspricht Merkmal b). Dabei weist der rohrférmige

Schaft 18 einen sich in proximaler Richtung von der Kamera 22 erstreckenden



Hohlraum (vgl den Raum um das Bezugszeichen 24) auf (entspricht Merkmal c)),
der von Versorgungs- und Datenleitungen 24 fur die Kamera 22 und von Versor-
gungsleitungen 28,12 flr die Beleuchtungseinrichtung 28a ... 28N durchlaufen
wird (vgl in (D1) Fig 1 in Verbindung mit Sp 4, Z41 bis Sp 5, Z 15; entspricht
Merkmal d)).

Diese gattungsbildende Druckschrift (D1) (vgl Absatz [0003] gemaly Beschrei-
bungsanderung vom 5. Februar 2003) zeigt im Ausfihrungsbeispiel nach Figur 6
weiter eine im sich proximal erstreckenden Hohlraum angeordnete Steuerstange
129, mit deren Hilfe die Kamera relativ zur Linsenanordnung 126 verfahren wer-
den kann, um eine optimale Justierung zu erhalten. Der Antrieb (Motor 135) fur die
Steuerstange ist hierbei im proximalen Handgriff 16 des Endoskops angeordnet
(vgl Sp 12, Z 11-43).

Angeregt durch den in der Druckschrift (D1) aufgezeigten Antrieb, wird der Fach-
mann, ein Diplomingenieur mit langjahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Endo-
skopieentwicklung, vor dem Hintergrund der gestellten Aufgabe auch auf dem Ge-
biet der flexiblen Endoskope nach LOosungen fur diese Aufgabe suchen, da, wie
auch die Patentinhaberin ausfuhrt, bei diesen Endoskopen die Gerate (wie zB ein
Antrieb) wegen der Biegefahigkeit des Schaftes komplett im Bereich des Schaftes

untergebracht werden muissen.

Hierbei fallt sein Blick auf die Druckschrift (D2). Aus dieser ist ein flexibles Endo-
skop 2 mit einem rohrformigen Schaft, bestehend aus einer Spitze 24, einem Bie-
geteil 23 und einem flexiblen Rohr 22, bekannt (vgl Fig 4 iVm S 2, Z 14-24; ent-
spricht Merkmal a) bis auf den Merkmalsteil "Starres"). Im distalen Endbereich
dieses Schaftes, genauer gesagt in der Spitze 24, sind eine Kamera 27 und eine
distal abstrahlende Beleuchtungseinrichtung 54 in Form einer LED angeordnet
(val Fig4 iVm S 3, Z 10-16; entspricht Merkmal b)). Dabei weist der rohrférmige
Schaft einen sich in proximaler Richtung von der Kamera erstreckenden Hohlraum

auf, in dem die Versorgungsleitungen 28, 28a fur die Beleuchtungseinrichtung 54



und 29 fir die Kamera 27 gefuhrt werden (vgl Fig4 iVm S 3, Z 21 bis S 4, Z5;
entspricht Merkmal c) und d)).

Weiter ist der Druckschrift (D2) zu entnehmen, dass der von den Versorgungs-
und Datenubertragungsleitungen 28,28a,29 freibleibende Querschnitt des Hohl-
raums fur die Aufnahme eines Sensors 26a dient, mit dem die durch einen Betati-
gungsdraht 26 verursachte Biegerichtung detektiert wird (vgl S 3, Z 3-9). Dieser
Sensor stellt, wie u.a. dem Anspruch 3 nach Streitpatent zu entnehmen ist, ein

Gerat nach dem Patentanspruch 1 dar (vgl auch Sp 2, Z 15-18 der Patentschrift).

Ubertragt der Fachmann vor dem Hintergrund der Aufgabe diese Lehre nach der
(D2) (die sich im Ubrigen nur in dem Merkmalsteil "starres" Endoskop vom Gegen-
stand nach Anspruch 1 unterscheidet) auf das starre Endoskop nach (D1), so ge-
langt er auf ganz selbstverstandliche Weise zum Gegenstand nach Patentan-

spruch 1.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist demnach aus einer Zusammenschau der

Entgegenhaltungen (D1) und (D2) nahegelegt.

Der Patentanspruch 1 hat somit wegen fehlender Patentfahigkeit seines Gegen-
standes keinen Bestand. Mit ihm fallen auch die auf den Patentanspruch 1 rickbe-
zogenen Patentanspriuche 2 und 3.

Dr. Winterfeldt Klosterhuber Dr. Franz Dr. StroRner
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