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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent 100 53 577

BPatG 154
08.05



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mundlichen Verhandlung vom 27. September 2007 unter Mitwirkung
des Richters Dipl.-Phys. Dr. Hau3ler als Vorsitzendem sowie der Richter

Baumgartner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

Nach Prifung des Einspruchs wird das Patent DE 100 53 577 in

vollem Umfang aufrechterhalten.

Grinde

Gegen das am 28. Oktober 2000 angemeldete Patent 100 53 577, das ein Hoch-
frequenz-Chirurgiegeréat betrifft und dessen Erteilung am 4. November 2004 ver6f-
fentlicht worden ist, ist am 4. Februar 2005 Einspruch erhoben worden.

Patentanspruch 1 lautet, nach Merkmalen gegliedert:

M1 Hochfrequenz-Chirurgiegerat mit mehreren Ausgéangen,

M2 an die monopolare oder bipolare Chirurgieinstrumente an-
schlieRbar sind,

M3 mit einer Umschalteinrichtung zur Versorgung jedes Ausgan-
ges mit einer Betriebsspannung in einer von mehreren maogli-

chen Betriebsarten



dadurch gekennzeichnet,

M4 dass an das Chirurgiegerat mindestens zwei externe Aktivie-
rungsglieder (15) angeschlossen sind,

M5 und dass eine Auswabhleinrichtung (16) vorgesehen ist, durch
welche jedes der mindestens zwei Aktivierungsglieder (15)
jedem Ausgang (2, 3, 4, 5) und einer bestimmten Betriebsart
zuordenbar ist,

M6 wobei die Zuordnung so gewahlt ist, dass verschiedene Akti-
vierungsglieder immer verschiedenen Ausgangen (2, 3, 4, 5)

zugeordnet sind.

Die Einsprechende ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patents nicht pa-
tentfahig und nicht gewerblich anwendbar sei. Zur Begriindung verweist sie hierzu

auf die folgenden Druckschriften:

D1 DE 19943 792 Al
D2 DE 196 28 482 Al
D3 DE 3923024 Al
D4 EP 0653192B1
D5 DE-AS 1040714
D6 WO 97/49340 Al.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 zum ei-
nen durch die Druckschrift D1 neuheitsschadlich vorweggenommen sei. Zum An-
deren sei sein Gegenstand durch die Druckschriften D5 bzw. D 6 allein, jedenfalls
aber durch die Kombinationen dieser Druckschriften bzw. der Druckschrift D2 mit
den Druckschriften D3 oder D4 nahe gelegt. Die Unteranspriche 2 bis 17 enthiel-
ten ebenfalls nur Bekanntes oder betréfen einfache handwerkliche MaRnahmen,
die die Patentfahigkeit des Streitpatents nicht stiitzen konnten. Im Ubrigen sei die

Erfindung wegen eines Verstol3es gegen EU-Recht nicht gewerblich anwendbar.



Die Einsprechende beantragt,

das Patent DE 100 53 577 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents gegeniuber der
nachveroffentlichten Druckschrift D1 neu sei, da dieser das Merkmal M6 fehle.
Entgegen der Auffassung der Einsprechenden lege der weitere im Verfahren be-
findliche Stand der Technik den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahe. Das pa-
tentgemalle Gerat sei auch gewerblich anwendbar, ein etwaiges Verbot, das Ge-
rat innerhalb der EU zu betreiben, schlie3e jedenfalls die Herstellung im Inland
und den Export in ein Nicht-EU-Land nicht aus.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Der zulassige Einspruch hat keinen Erfolg, da der gewerblich anwendbare Gegen-
stand des Streitpatents neu ist und sich fur den hier zustadndigen Fachmann, einen
Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Erfahrungen bei der Ent-
wicklung von chirurgischen Instrumenten, nicht in naheliegender Weise aus dem
im Verfahren befindlichen Stand der Technik ergibt, so dass das Patent in vollem
Umfang aufrecht zu erhalten ist (§ 61 Abs. 1 S. 1, 147 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 PatG).

1. Die Zustandigkeit des Bundespatentgerichts fir die Entscheidung tber den Ein-
spruch ergibt sich aus 8§ 147 Abs.3 S.1 Nr.1 PatG in der bis einschlief3lich
30. Juni 2006 gultigen 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 ausfuhr-
lich BPatG Beschl. v. 19. Oktober 2006 - 23 W (pat) 327/04). Diese Rechtsauffas-
sung zur fortdauernden Zustandigkeit des Bundespatentgerichts wurde nunmehr
auch durch den BGH bestatigt (vgl. die zur Veréffentlichung vorgesehene Ent-
scheidung X ZB 6/05 vom 27. Juni 2007 - Informationsubermittlungsverfahren I1).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulassig, denn die fur die Be-
urteilung des behaupteten Widerrufsgrundes mafigeblichen tatsdchlichen Umstén-
de sind, wie der Senat Uberpruft hat, von der Einsprechenden innerhalb der ge-
setzlichen Frist im Einzelnen so dargelegt worden, dass die Patentinhaberin und
der Senat daraus abschlieBende Folgerungen fur das Vorliegen oder das Nicht-
vorliegen eines Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen koénnen. Die
Zulassigkeit des Einspruchs ist im Ubrigen von der Patentinhaberin auch nicht be-

stritten worden.

3. Der Einspruch hat aber keinen Erfolg, da der Gegenstand des Streitpatents ge-
werblich anwendbar i. S. v. 8§ 5 Abs. 1 PatG und neu ist sowie auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit beruht.

Das Streitpatent betrifft ein Hochfrequenz-Chirurgiegeréat fir monopolare oder bi-

polare Chirurgieinstrumente.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gerét so auszubilden, dass der Chi-
rurg in einfachster Weise auch Uber eine externe Schalteinrichtung das Gerat be-

dienen kann, und zwar unter Verwendung aller vom Gerat zur Verfugung gestell-



ten Wahlmdglichkeiten hinsichtlich der Ausgange und gegebenenfalls der Be-
triebsarten (siehe Absatz [0006] der Patentschrift).

3.1 Die erteilten Patentanspriiche sind zuldssig. Der erteilte Patentanspruch 1 um-
fasst die Merkmale der urspringlichen Patentanspriiche 1 und 2 und die weiteren
erteilten Unteranspriche wurden lediglich gegentber den urspringlichen Patent-

ansprichen umnummeriert.

3.2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gewerblich anwendbar. Nach § 5
Abs. 1 PatG setzt die gewerbliche Anwendbarkeit nur voraus, dass das Erfundene
seiner Art nach geeignet ist, in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt
oder auf irgendeinem gewerblichen Gebiet verwendet zu werden. Damit sind Er-
zeugnisse grundsatzlich von der GewerbsmaéaRigkeit erfasst. Auf die Frage, ob ein
Erzeugnis aufgrund bestehender Vorschriften nicht zugelassen oder nicht zertifi-
ziert wird, kommt es fur die Patentierbarkeit nicht an. Ob die gewerbliche Anwen-
dung einer Erfindung erlaubt ist oder nicht, ist flr die Beurteilung nach 8§ 5 PatG
unerheblich (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl. 2006, 8 5 Rn. 5; Busse, PatG 6. Aufl.
2003, 8 5 Rn. 16). Darlber hinaus kénnte einerseits eine Herstellung im Inland
auch fir den Export in Lander erfolgen, in denen die von der Einsprechenden ge-
nannte EU-Norm nicht gilt. Andererseits schliel3t die Lehre des Patents Mal3nah-
men nicht aus, die die Einhaltung der EU-Normen gewahrleisten. Die Einspre-
chende hat den Einwand der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit in der

mindlichen Verhandlung zu Recht nicht mehr aufgegriffen.

3.3. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu gegenuber der
Druckschrift D1, da aus der D1 (siehe Fig. 1 mit zugehdriger Beschreibung) ledig-
lich ein Hochfrequenz-Chirurgiegerat mit einem einzigen Ausgang 13a, b bekannt
ist und daher auch keine Auswabhleinrichtung zur Zuordnung von Aktivierungsglie-
dern zu mehreren Ausgéngen gemald den Merkmalen in den Merkmalsgrup-
pen M5 und M6 vorhanden ist. Als nachverdoffentlichte Druckschrift ist die D1 bei

der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit unbeachtlich.



Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist, wie sich aus den nachfol-
genden Ausfihrungen zur erfinderischen Téatigkeit ergibt, auch gegenuber den
ubrigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu, da keine der entgegen-
gehaltenen Druckschriften ein Hochfrequenz-Chirurgiegerat mit samtlichen, im Pa-
tentanspruch 1 aufgefuhrten Merkmalen offenbart. Das beanspruchte Hochfre-
guenz-Chirurgiegerat wird dem Fachmann durch den genannten Stand der Tech-
nik auch nicht nahe gelegt.

Aus der Druckschrift D2 (siehe insbesondere die Fig. 1 und 2 mit zugehdoriger Be-
schreibung) ist ein Hochfrequenz-Chirurgiegerat mit mehreren Ausgangen (siehe
Instrumente 12, 13 und 14) und einer Umschaltvorrichtung (Schalttasten 11) fur
verschiedene Betriebsarten (siehe Anspruch 1) gemald den Merkmalen der Merk-
malsgruppen M1 bis M3 bekannt. Das Instrument weist jedoch nur ein Aktivie-
rungsglied (FufR3schalter 43) auf, welches fur das Ein- und Ausschalten des durch
die Betriebsartenwahltasten 15, 16 und 17 ausgewahlten Instruments vorgesehen
ist (siehe Spalte 6, Zeilen 52 bis 66). Bei der Auswahl eines Instrumente durch
diese Betriebsartenwahltasten werden die weiteren Instrumente bzw. Ausgange
automatisch blockiert (siehe Spalte 7, Zeile 66 bis Spalte 8, Zeile 8). Die Merkmale
in den Merkmalsgruppen M4 bis M6 sind somit aus der Druckschrift D2 nicht be-

kannt.

Aus der Druckschrift D5 (siehe insbesondere die Fig. 3 mit zugehdoriger Beschrei-
bung) ist ein Hochfrequenz-Chirurgiegeréat mit mehreren Kandlen | bis IV und ent-
sprechenden Ausgangen 70, 70a, 70b, 70c, einer Umschaltvorrichtung (Stromart-
wabhler 30, 30a, 30b, Leistungsregler 40, 40a, 40b) fur verschiedene Betriebsarten
(siehe Anspruch 1) und vier Aktivierungsgliedern (Ful3schalter 65, 65a, 65b, 65c)
gemald den Merkmalen der Merkmalsgruppen M1 bis M4 bekannt. Da die Ful3-
schalter 65, 65a, 65b, 65c fest den jeweiligen Kanélen | bis IV mit ihren Ausgan-
gen 70, 70a, 70b, 70c zugeordnet sind, weist das Gerat keine Auswahleinrichtung
gemal den Merkmalen in den Merkmalsgruppen M5 und M6 auf. Mit dem Stufen-

schalter 111 kénnen lediglich die fur die Kanéle | bis Il eingestellten Betriebsarten



und Betriebsspannungen auf den Kanal IV geschaltet werden (siehe Spalte 6, Zei-
le 65 bis Spalte 7, Zeile 10). Die von den Kanalen | bis Il abgerufenen Einstellun-
gen werden aber ausschlie3lich durch den Fuf3schalter 65¢c am Ausgang 70c von
Kanal IV abgegeben. Bei Auswahl eines Kanals werden die anderen Kanale auto-
matisch blockiert (siehe Spalte 6, Zeile 16 bis 21).

Aus der Druckschrift D6 (siehe insbesondere die Fig. 1 mit zugehdriger Beschrei-
bung) ist ein ein Hochfrequenzinstrument (electrocautery device 14) umfassendes
Chirurgiegerat 10 mit mehreren Ausgangen (output channels 46, 48, 50, 52), einer
Umschaltvorrichtung (adapter 92) fur verschiedene Betriebsarten (siehe Seite 4,
Zeilen 3 bis 12 und Seite 5, letzter Absatz) und einem Aktivierungsglied (input de-
vice 20) gemal den Merkmalen der Merkmalsgruppen M1 bis M3 bekannt. Da das
Gerat ausdricklich nur ein Aktivierungsglied aufweist (siehe auch Seite 1, letz-
ter Absatz), sind die Merkmale in den Merkmalsgruppen M4 bis M6 aus der Druck-
schrift D6 nicht bekannt. Durch das Interface 40 wird ein Eingangskanal (input
channel 42) mit dem einen Aktivierungsglied 20 zu einem der Ausgange 46, 48,
50, 52 durchgeschaltet (siehe Seite 8, Absatz 3). Lediglich diese Umschaltung
kann durch verschiedene Eingabegerate ausgelost werden, namlich eine Sprach-
eingabe 70, eine CPU 72 oder einen Schalter 66 in dem Aktivierungsglied 20.

Die verbleibenden, im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen vom Streitpa-
tentgegenstand - wie der Senat im Einzelnen geprift hat - weiter ab und beinhal-
ten auch keine Hinweise zur Ausgestaltung einer Auswahleinrichtung fur Aktivie-
rungsglieder. Sie haben in der mindlichen Verhandlung im Ubrigen keine Rolle

gespielt.

Da somit aus keiner der Druckschriften die Merkmale der Merkmalsgruppen M5
und M6 bekannt sind und fir den Fachmann auch keine Hinweise auf die Ausge-
staltung einer Auswabhleinrichtung zur Zuordnung von Aktivierungsgliedern zu Aus-
gangen entnehmbar sind, wird der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch nicht

durch eine Zusammenschau dieser Druckschriften nahe gelegt.



Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist nach alledem patentfahig.

Die Unteranspriche und die weiteren Unterlagen haben Bestand, da gegen sie

ebenfalls keine Einspruchsgriinde vorliegen.

Dr. Haul3ler Baumgartner Dr. Morawek Bernhart

Pl



