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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen

das Patent 199 17 621

BPatG 154
08.05



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 19. Juni 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Engels,
Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschréankt aufrechter-

halten:

Bezeichnung: Endoskop

Patentanspriche 1-4, Uberreicht in der mundlichen Verhandlung
vom 19. Juni 2007

Beschreibung, Seiten 2-3, gemaR Patentschrift

2 Blatt Zeichnungen Figuren 1-3, gemal3 Patentschrift.

Die Kosten der mundlichen Verhandlung vom 19. Juni 2007 wer-
den der Einsprechenden auferlegt.



Grinde

Auf die am 19. April 1999 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung ist das
nachgesuchte Patent 199 17 621 mit der Bezeichnung "Endoskop” erteilt worden.

Die Verdffentlichung der Patenterteilung ist am 19. Februar 2004 erfolgt.

Gegen das Patent ist am 19. Mai 2004 Einspruch wegen fehlender Patentfahigkeit

erhoben worden.

Die Einsprechende hat zum Stand der Technik auf folgende Entgegenhaltungen

verwiesen:

El GB2268883A
E2 US 3924 608
E3 EP 0497 347 A2
E4 DE 4220 701A1
ES5 US4 767 404.

Die Einsprechende macht auch eine offenkundige Vorbenutzung geltend, wozu sie

u. a. auf einen Katalog der Einsprechenden verweist:

OV1 Storz, The World of Endoscopy, Laparoscopy 3rd edition
1/98.

Die Einsprechende ist der Auffassung, dass der Gegenstand des in der mundli-
chen Verhandlung vorgelegten Anspruchs 1 nicht erfinderisch sei.



Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit den in der mundlichen Verhandlung eingereichten

Patentansprichen 1 bis 4 gemall Hauptantrag, Ubrigen Unterla-

gen wie Patentschrift, beschrankt aufrecht zu erhalten und

der Einsprechenden die Kosten der zweiten mindlichen Verhand-

lung aufzuerlegen.

Der mit Gliederungspunkten versehene, in der mindlichen Verhandlung vorgeleg-

te Patentanspruch 1 lautet:

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Endoskop,

welches einen langlichen Hohlschaft aufweist,

der zur Aufnahme eines an seinem distalen Ende zur Verfu-
gung stehenden Lichttragers und

einer Optik fur eine diagnostische Betrachtung von Korper-
hohlen ausgebildet ist und

eine an dem distalen Ende wirksame Saugeinrichtung auf-
weist,

die mit einer rohrférmigen, an dem Hohlschaft (3) axial ver-
stellbar angeordneten Saugleitung (5, 8) ausgebildet ist,

die ein Uber das distale Ende des Hohlschaftes vorstehendes
und gegen die Sichtflache der Optik ausgerichtetes Ansau-
gende aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass

das Ansaugende (7, 10) mit einer Mehrzahl von Ansaugoff-
nungen (11), die unterschiedliche Ausrichtungen in Bezug

auf die Sichtflache der Optik (4) aufweisen, sowie



M9 mit einer in axialer Richtung der Saugleitung (5, 8) minden-
den Ansaug6ffnung (12) ausgebildet ist, und

M10 dass der gesamte Einlassquerschnitt des Ansaugendes (7,
10) der Saugleitung (5, 8) kleiner bemessen ist als der an
das Ansaugende anschlieBende Stromungsquerschnitt der

Saugleitung (5, 8).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Zustandigkeit des Bundespatentgerichts fir die Entscheidung tber den Ein-
spruch ergibt sich aus 8 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschlie3lich
30. Juni 2006 giltigen Fassung, da vorliegend die Einspruchsfrist nach dem 1. Ja-
nuar 2002 zu laufen begonnen hat, der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt
worden ist und das Bundespatentgericht auch nach Ablauf der befristeten Zustan-
digkeitsregelung des § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG durch das "Gesetz zur Ande-
rung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes"
vom 26. Juni 2006 (BGBI 2006, Teil I, Seite 1318) mangels einer ausdrtcklichen
entgegenstehenden Regelung fur die in dem bezeichneten befristeten Zeitraum
zugewiesenen Einspruchsverfahren nach dem allgemeinen Rechtsgrundsatz der
fortwirkenden Zustandigkeit "perpetuatio fori" zustandig bleibt (vgl. hierzu ausfihr-
lich BPatG Beschl. v. 19. Oktober 2006 — 23 W (pat) 327/04).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulassig, denn die fur die Be-
urteilung der behaupteten Widerrufsgriinde fehlender Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit mafigeblichen tatsachlichen Umstande sind von der Einsprechenden in-
nerhalb der gesetzlichen Frist im Einzelnen so dargelegt worden, dass die Patent-
inhaberin und der Senat daraus abschlieRende Folgerungen fir das Vorliegen
bzw. Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen

kdnnen.



Die Zulassigkeit des Einspruchs ist im Ubrigen von der Patentinhaberin nicht be-

stritten worden.

Der Einspruch ist jedoch nicht begriindet, denn nach dem Ergebnis der mundli-
chen Verhandlung erweist sich der Gegenstand des in der mindlichen Verhand-
lung im zweiten Verhandlungstermin vom 19. Juni 2007 zur beschrankten Verteidi-
gung des erteilten Patents vorgelegten Patentanspruchs 1 sowie der weiteren Pa-

tentanspriiche 2 bis 4 als patentfahig.

3. Die neuen Anspriche sind zuldssig, insbesondere erweitern diese weder den
Gegenstand der Anmeldung noch des erteilten Patents (88 21 Abs. 1 Nr. 4, 22
PatG). Der neue Anspruch 1 ergibt sich aus den urspriinglichen Ansprtichen 1 bis
4. Die Unteransprichen 2 bis 4 gehen auf die urspriinglichen Unteranspriichen 5,

7 und 8 zurtick (siehe Offenlegungsschrift).

Das Patent betrifft eine Endoskop mit einer Einrichtung zur Vermeidung einer
Sichtbehinderung an der Optik des Endoskopes. Gemal3 der Patentschrift (siehe
Absatz [0003]) liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorkehrung zu tref-
fen, die es mit einfachen Mal3nahmen erlauben soll, eine Sichtbehinderung an der
Optik auch wahrend der Dauer eines operativen Eingriffs vermeiden zu helfen.

Fachmann ist ein mit der Herstellung von entsprechenden Endoskopen vertrauter

Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik.

4. Dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 stehen Schutzhindernisse

nicht entgegen.

Der - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Gegenstand des verteidigten Patent-
anspruchs 1 ist, wie sich aus den nachfolgenden Ausfiihrungen zur erfinderischen
Tatigkeit ergibt, gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu,

da keine der entgegengehaltenen Druckschriften ein Endoskop mit samtlichen, im



Patentanspruch 1 aufgefiihrten Merkmalen offenbart. Das beanspruchte Endoskop
wird dem Fachmann durch den genannten Stand der Technik auch nicht nahe ge-
legt.

Ob aus dem Katalog OV1 eine Saugleitung mit einer in axialer Richtung minden-
den Ansaugoffnung gemald Merkmalsgruppe M9 bekannt ist, kann dahin stehen,
da weder aus dem Katalog noch aus den weiteren Druckschriften eine Bemes-
sungsregel fur den gesamten Einlassquerschnitt des Ansaugendes in Bezug auf
den anschlieenden Stromungsquerschnitt der Saugleitung gemaf der Merkmals-

gruppe M10 fur den Fachmann bekannt oder nahe gelegt ist.

Der Senat hat jedoch keine ernsthaften Zweifel, dass der Katalog OV1 der Offent-
lichkeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents zugéanglich war und dass die auf
Seite IS-ACC 4 B dargestellte Saugleitung "cannula with lateral holes", aufgrund
der weiteren zu der Saugleitung eingereichten technischen Zeichnungen, neben

den lateralen Offnungen ebenfalls eine axiale Offnung aufweist.

Als nédchstkommender Stand der Technik ist daher aus dem Katalog OV1 eine
Saugleitung (siehe Seite IS-ACC 4B "Cannula with lateral holes”, Num-
mer 37260LH, 37360LH und 37460LH) in Verbindung mit einem Endoskop (siehe
Seite TEL 6 B, Hopkins Straight Forward Telescope, Nummer 26038AA) gemal
den Merkmalsgruppen M1 bis M9 bekannt. Da der Querschnitt der axialen An-
saugoffnung dem Querschnitt der anschlielienden Saugleitung entspricht, ist der
gesamte Einlassquerschnitt inklusive der lateralen Ansaugoffnungen zwangslaufig

grof3er als der Querschnitt der anschliel3enden Saugleitung.

Aus der Druckschrift E2 (siehe insbesondere die Fig. 14 und 15 mit zugehdriger
Beschreibung) ist ein Endoskop mit zwei fest eingebauten Saugleitungen bekannt
(siehe main suction port 52 mit main suction channel 56 und auxilliary port 61 mit
auxilliary suction channel 59). Uber eine Klappe 51 (valve member) kann die

Hauptleitung verschlossen werden, um tber die Hilfsleitung verstarkt und mit ho-



herer Geschwindigkeit absaugen zu kénnen (siehe Spalte 7, Zeilen 53 bis 67). Die
Druckschrift E2 gibt somit keine Anregung, bei einer axial verstellbaren Sauglei-
tung mit einer axialen und mit einer Mehrzahl von weiteren Ansaug6ffnungen den

gesamten Einlassquerschnitt gemafld Merkmalsgruppe M10 zu bemessen.

Aus der Druckschrift E4 sind mehrere Ausfiihrungsbeispiele mit einer Saugleitung
bekannt, siehe z. B. in Fig. 13, Rohr 71, die einen Kopf 80 mit mehreren Offnun-
gen 63 aufweist (siehe auch Anspruch 1). Uber die genaue Anzahl und GréRe der
Offnungen oder der Saugleitung werden in der E4 keine Angaben gemacht. Dar-
Uber hinaus weisen die Ansaugenden keine axiale Ansaugo6ffnung auf. Entspre-
chende Angaben kdnnen auch den Figuren nicht entnommen werden. Lediglich in
den Figuren 17, 23 und 45b kdnnen etwa vergleichbare GréRenabmessungen fur
eine Ansaugoffnung und die anschlieRende Saugleitung entnommen werden. Die-
se Ausfuhrungsbeispiele sind jedoch nicht relevant, da sie lediglich eine einzige
Ansaug6ffnung aufweisen.

Aus der Druckschrift E5 (siehe insbesondere die Fig. 1, 2 und 7 bis 9 mit zugehori-
ger Beschreibung) ist eine chirurgische Absaugvorrichtung mit einer Sauglei-
tung 14 (central suction conduit), einer axialen Ansaug6ffnung (suction port 20)
und mehreren weiteren Ansaug6ffnungen (suction ports 13, 17) bekannt. Gemaf
einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel mit Grol3enangaben fur die jeweiligen
Durchmesser der Offnungen und der Saugleitung, weist die Vorrichtung sieben
Ansaug6ffnungen auf, deren gesamter Einlassquerschnitt wesentlich groRer als
der Stromungsquerschnitt der anschlieenden Saugleitung ist (siehe Spalte 9, Zei-
len 44 bis 60). Gemal Spalte 5, Zeilen 7 bis 17 wird lediglich ausgefihrt, dass die
Form und GréRRe einer Ansaugoffnung nicht kleiner sein darf als die Form und
Grol3e der zugeordneten Saugleitung, um eine sichere Absaugung von Knochen-
trimmern zu gewahrleisten. Eine Aussage uber die Summe der Einlassquerschnit-

te der Ansaug6ffnungen wird in der Druckschrift E5 nicht gemacht.



Aus dem Katalog OV1 (siehe Seite IS-ACC 4 B) ist neben einer "gewdhnlichen
Saugleitung” mit einer axialen Ansaugoffnung (Cannula) eine "Saugleitung mit la-
teralen Offnungen” gemaR den Merkmalsgruppen M8 und M9 des Streitpatents
mit zusatzlichen lateralen Ansaugoffnungen (Cannula with lateral holes) und eine
"Saugleitung mit Hochdruckspitze" mit einer axialen Ansaug6ffnung mit reduzier-
tem Einlassquerschnitt (Cannula with high pressure tip) bekannt. Die Saugleitung
mit Hochdruckspitze liefert offensichtlich durch die reduzierte Ansaug6ffnung eine
erhohte Absaugkraft und -geschwindigkeit gegeniiber der gewohnlichen Sauglei-
tung. Das Ausstatten dieser Saugleitung mit weiteren Ansauglochern gemalf3 der
Saugleitung mit lateralen Offnungen wiirde diesen Effekt wieder zunichte machen
und ist dem Fachmann daher auch nicht nahe gelegt. Dartiber hinaus ist eine Be-
messungsregel fir den gesamten Einlassquerschnitt gemafld Merkmalsgruppe M10

der OV1 ebenfalls nicht zu entnehmen.

Die weiteren, im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen vom Streitpatentge-
genstand - wie der Senat im Einzelnen gepruft hat - weiter ab und liefern auch kei-
ne weiteren Hinweise auf die Ausgestaltung des gesamten Einlassquerschnittes

gemal Merkmalsgruppe M10.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nach alledem patentféahig. Die Unter-
anspruche und die weiteren Unterlagen haben Bestand, da gegen sie ebenfalls

keine Einspruchsgrtinde vorliegen.

Der Einsprechenden waren nach billigem Ermessen gemal 8§ 147 Abs. 3 Satz 2
PatG (Fassung bis 30. Juni 2006) i. V. m. § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG die Kosten fur
den Verhandlungstermin vom 19. Juni 2007 aufzuerlegen. Denn die Einsprechen-
de hat sich erstmals im ersten Verhandlungstermin vom 17. Oktober 2006 hin-
sichtlich des geltend gemachten Widerrufsgrundes fehlender Patentfahigkeit (8 21
Abs. 1 Nr. 1 PatG) auch auf eine offenkundige Vorbenutzung des Erfindungsge-
genstandes berufen und konnte hierzu im Hinblick auf die erforderliche Substanti-

ierung des Gegenstandes, des Zeitpunkts und der o6ffentlichen Zugénglichkeit nur



-10 -

unvollstandig vortragen, obwohl der mit dem Einspruch bereits am 19. Mai 2004
angegriffene Patentgegenstand bis zu diesem Zeitpunkt unverandert in der erteil-
ten Fassung verteidigt worden war. Der Senat war deshalb aufgrund des nach
dem Patentgesetz geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes, der eine Zurtickwei-
sung verspateten Vorbringens im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht er-
maoglicht und der zur Erforschung des Sachverhaltes von Amts wegen verpflichtet
(vgl. 8 87 Abs. 1 PatG), gehalten, den insoweit ausschlief3lich im Rahmen der Be-
grundetheit des Einspruchs relevanten Sachverhalt aufzuklaren und dem Einspre-
chenden eine Substantiierung seines unvollstandigen Vorbringens aufzugeben.
Der Senat hat deshalb im Anschluss an den ersten Verhandlungstermin vom
19. Juni 2007 einen entsprechenden Auflagenbeschluss verkiindet, auf welchen
die Einsprechende mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2006 den Sachvortrag zur
Vorbenutzung konkretisiert und erstmals Beweise angeboten hat. Der darauf hin
durch Beschluss vom 13. Februar 2007 bestimmte Termin zur Fortsetzung der
mundlichen Verhandlung und Beweisaufnahme am 19. Juni 2007 war deshalb al-
lein aufgrund der Nachlassigkeit der Einsprechenden erforderlich, da diese entge-
gen der ihr obliegenden allgemeinen Prozessforderungspflicht ihre Angriffsmittel
nicht so rechtzeitig und vollstandig vorgebracht hat, wie es einer sorgfaltigen und
auf Forderung des Verfahrens bedachten Prozessfiihrung entspricht (88 99 Abs. 1
PatG i. V.m. 8 282 Abs. 1 ZPO). Der Vortrag erfolgte vielmehr verspatet, sukzessi-
ve und zudem unvollstandig (vgl. hierzu auch Thomas/Putzo ZPO 27. Aufl., § 282
Rdn. 2, § 277 Rdn. 2). Umsténde dafir, dass die Einsprechende zu der ihr eige-
nes Unternehmen betreffenden Vorbenutzung erst zu diesem spaten Zeitpunkt
erstmals vortragen konnte oder erst zu diesem Zeitpunkt Veranlassung zu einem
diesbeztiglichen ergdnzenden Vortrag bestand, sind weder ersichtlich noch be-
hauptet. Es entspricht deshalb der Billigkeit, der Einsprechenden die durch ihr Ver-
halten entstandenen Kosten aufzuerlegen (vgl. auch Schulte PatG, 7. Aufl., § 62
Rdn. 17; zum "scheibchenweise Vorbringen der Einwande gegen das Patent” vgl.
Schulte PatG, 7.Aufl,, 8§62 Rdn.19 mit weiteren Hinweisen; ferner Winter-
feldt/Engels GRUR 2007, 449, 461-462 mit weiteren Hinweisen auf die Rechtspre-

chung des BPatG aus dem Jahr 2006). Diese bestehen vorliegend in den Kosten
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fur den zweiten Verhandlungstermin vom 19. Juni 2007 und den hiermit auch fur

die Patentinhaberin verbundenen Mehrkosten.

Dr. Winterfeldt Engels Dr. Morawek Bernhart
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