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betreffend das Gebrauchsmuster 91 17 111

hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die muandliche Verhandlung vom 8. Januar 2003 durch den Vorsitzenden

Richter Goebel sowie die Richter Dr. Stro3ner und Dr. Kraus

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamts — Gebrauchsmu-

sterabteilung | — vom 24. Oktober 2001 aufgehoben.

Es wird festgestellt, dass das Gebrauchsmuster 91 17 111
unwirksam war, soweit es Uber die Schutzanspriche 1 und 5

bis 15 in folgender Fassung hinausgeht:

1. Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe an
einem Endoskop mit mindestens einem Arbeitskanal,
welche Einrichtung eine Verbindungsleitung zum An-
schluss an eine HF-Spannungsquelle zur Zufuhr von
Koagulationsstrom zu dem Gewebe vom distalen Ende
des Endoskops her aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
von einem Gasvorrat durch den Arbeitskanal (7) ein ioni-
sierbares Gas zuflhrbar ist, dass ein am distalen Ende
des Arbeitskanals (7) eingesetztes Ansatzstick (11) mit

einer vor dem distalen Ende des Endoskops im Blickfeld



der Beobachtungseinrichtung (5) des Endoskops ange-
ordneten Dusendffnung (9) zum Austritt des Gases vor-
gesehen ist, und dass im Stromungsweg des Gases vor
dem Austritt aus der Dusendffnung (9) im Ansatz-
stiick (11) eine zum lonisieren des Gases und zur Zufuhr
des Koagulationsstroms dienende Elektrode (8) angeord-
net ist, welche Elektrode (8) an die Verbindungslei-
tung (4) angeschlossen und in einem Abstand (A) von

der Stirnflache (10) der Dusendffnung (9) angeordnet ist.

Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Dusendffnung (9) in axialer Richtung ausgerichtet ist.

Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dusendffnung (9) aus der axialen Richtung um einen

Winkel (W) abgewinkelt ausgerichtet ist.

Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dusendffnung (9) in radialer Richtung ausgerichtet

ist.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Elektrode (8) ringformig ausgebildet ist.

Einrichtung nach Anspruch 7 und 8,

dadurch gekennzeichnet, dass



10.

11.

12.

13.

mehrere entlang dem Umfang des Ansatzstlcks (11)
verteilte Dusenoffnungen im Bereich der Elektrode (8)

vorgesehen sind.

Einrichtung nach einem der Anspruche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

an dem distalen Ende des Ansatzstucks (11) eine runde
Scheibe (20) als Distanzhalter vorgesehen ist, um einen
minimalen Abstand (d) zwischen der betreffenden Du-
senoffnung und dem zu koagulierenden Gewebe zu be-

stimmen.

Einrichtung nach einem der Anspruche 1, 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

von der Stirnflache (10) der Dusendffnung (9) ein Di-
stanzfinger (19) vorragt, um einen minimalen Abstand (d)
zwischen der betreffenden Disendffnung und dem zu

koagulierenden Gewebe zu bestimmen.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ansatzstlck (11) aus temperaturbestandigem Mate-

rial besteht.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Richtung der Ddusendffnung (9) des Ansatz-
sticks (11) durch einen Manipulator vom proximalen

Ende des Endoskops her einstellbar ist.



14. Einrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Manipulator ein vom proximalen Ende her bedien-

bares Zugseil ist.

15. Einrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Manipulator eine vom proximalen Ende her bedien-

bare Stange ist.

Im Ubrigen werden der Feststellungsantrag und die Be-

schwerde zurlickgewiesen.

Von den Kosten des Verfahrens beider Rechtszuge tragen

die Antragstellerin 3/10 und die Antragsgegnerin 7/10.

Grinde

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des als Abzweigung aus der Deutschen Patent-
anmeldung mit dem Aktenzeichen P 41 39 029.6 am 28. September 1995 einge-
reichten und am 23. November 1995 unter der Bezeichnung "Einrichtung zur
Koagulation biologischer Gewebe" mit 15 Schutzansprichen in das Gebrauchs-
musterregister eingetragenen Gebrauchsmusters G 91 17 111. Es ist am 27. No-

vember 2001 durch Ablauf der langstmoglichen Schutzdauer erloschen.



Die eingetragenen Schutzansprtiche 1 bis 15 haben folgenden Wortlaut:

1.

Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe an
einem oder fur ein Endoskop mit mindestens einem
Arbeitskanal, welche Einrichtung eine Verbindungslei-
tung zum Anschluss an eine HF-Spannungsquelle zur
Zufuhr von Koagulationsstrom zu dem Gewebe vom
distalen Ende des Endoskops her aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

von einem Gasvorrat durch den Arbeitskanal (7) ein ioni-
sierbares Gas zuflhrbar ist, dass distal und/oder proxi-
mal in den Arbeitskanal (7) eingesetzte Mittel (2; 11) mit
einer vor dem distalen Ende des Endoskops im Blickfeld
der Beobachtungseinrichtung (5) des Endoskops ange-
ordneten Dusendffnung (9) zum Austritt des Gases vor-
gesehen sind, und dass im Stromungsweg des Gases
vor dem Austritt aus der Dusenéffnung (9) eine zum loni-
sieren des Gases und zur Zufuhr des Koagulations-
stroms dienende Elektrode (8) angeordnet ist, welche
Elektrode (8) an die Verbindungsleitung (4) angeschlos-

sen ist.

Einrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

am distalen Ende des Arbeitskanals (7) ein Ansatz-
stiick (11) eingesetzt ist, in dem die Elektrode (8) ange-

ordnet ist.

Einrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass



ein zur Gaszufuhr dienendes Rohr (2) aus elektrisch
nicht leitfahigem Material verschiebbar in dem Arbeitska-
nal (7) vorgesehen ist, in dessen distalem Endbereich
die Elektrode (8) befestigt ist.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Elektrode (8) in einem Abstand (A) von der Stirnfla-

che (11) der Disendéffnung (9) angeordnet ist.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Dusendffnung (9) in axialer Richtung ausgerichtet ist.

Einrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dusendffnung (9) aus der axialen Richtung um einen

Winkel (W) abgewinkelt ausgerichtet ist.

Einrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dusendffnung (9) in radialer Richtung ausgerichtet

ist.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Elektrode (8) ringformig ausgebildet ist.

Einrichtung nach Anspruch 7 und 8,

dadurch gekennzeichnet, dass



10.

11.

12.

13.

mehrere entlang dem Umfang des Ansatzstlcks (11)
oder des Rohrs (2) verteilte Disenoffnungen im Bereich

der Elektrode (8) vorgesehen sind.

Einrichtung nach einem der Anspruche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

an dem distalen Ende des Rohrs (2) bzw. des Ansatz-
stiicks (11) eine runde Scheibe (20) als Distanzhalter
vorgesehen ist, um einen minimalen Abstand (d) zwi-
schen der betreffenden Dusenoffnung und dem =zu

koagulierenden Gewebe zu bestimmen.

Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

von der Stirnflache (10) der Dusendffnung (9) ein Di-
stanzfinger (19) vorragt, um einen minimalen Abstand (d)
zwischen der betreffenden Disendffnung und dem zu

koagulierenden Gewebe zu bestimmen.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ansatzstick (11) bzw. ein distaler Endteil des

Rohrs (2) aus temperaturbestandigem Material besteht.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Richtung der Dusendffnung (9) des Rohrs (2) oder
des Ansatzstlcks (11) durch einen Manipulator vom pro-

ximalen Ende des Endoskops her einstellbar ist.



14. Einrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Manipulator ein vom proximalen Ende her bedienba-

res Zugseil ist.

15. Einrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Manipulator eine vom proximalen Ende her bedien-

bare Stange ist.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 19. Januar 2000 die Léschung des
Gebrauchsmusters beantragt. Sie hat sich auf mangelnde Schutzfahigkeit berufen

und zum Stand der Technik genannt:

(D1) US 5041110

(D2) DENNIS, M.B., et al.: Evaluation of Electrofulguration
in Control of Bleeding of Experimental Gastric Ulcers.
In: Digestive Diseases and Sciences, Vol. 24, Nr. 11,
1979, S. 845 bis 848

(D3) DD 222207 A1

(D4) DE 37 10489 A1

(D5) US 4060088

(D6) US 50 09 656

(D7) US 38 58 586

Die Antragsgegnerin hat dem L&schungsantrag widersprochen. Sie hat das

Gebrauchsmuster mit den eingetragenen Schutzansprichen verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

Beschluss vom 24. Oktober 2001 das Gebrauchsmuster wegen fehlender Schutz-
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fahigkeit geldscht. Der Gegenstand der Schutzanspriiche beruhe gegenuber dem
Stand der Technik nach (D1) und (D2) auf keinem erfinderischen Schritt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Zur
Begrindung, der Schutzanspruch 1 und die auf diesen riickbezogenen Schutzan-
spruche 2 bis 15, seien schutzfahig, fuhrt sie aus, der Artikel (D2) belege, dass der
Einsatz der Elektrofulguration zur Blutstillung (Koagulation) bereits in der offenen
Chirurgie zu erheblichen Schwierigkeiten flhre, die sich bei einem endoskopi-
schen Einsatz noch wesentlich vergroRerten. Diese von einem medizinischen
Fachmann gemachten Aussagen wurden einen Durchschnittsfachmann, einen auf
dem Gebiet der Endoskopie und der Medizintechnik langjahrig tatigen Diplomin-
genieur, wegen eventuell auftretender Haftungsanspriche geradezu abhalten,
diese Technik im Bereich der Endoskopie beim Menschen einzusetzen. Demnach
wurde der Durchschnittsfachmann auch nicht die aus der Druckschrift (D1) fur die
offene Chirurgie entwickelte Vorrichtung durch Verkleinerung fur einen endoskopi-
schen Einsatz abandern. Dies insbesondere, da aus den Figuren 1 bzw. 3 nach
(D1) zwei unterschiedliche Ausgestaltungen fur die Anordnung der Elektrode

angegeben seien.

Weiter fuhrt die Antragsgegnerin aus, dass nur der Ausfihrungsvariante nach den
Figuren 1-4 und 12 eine grol3e wirtschaftliche Bedeutung zukomme, wahrend die

Variante nach den Figuren 5-11 von geringerer Bedeutung sei.

Die Antragsgegnerin hat in der mundlichen Verhandlung im Hinblick auf den inzwi-
schen eingetretenen Ablauf der Schutzdauer des Gebrauchsmusters erklart, dass
sie sich die Geltendmachung von Schadensersatzansprichen vorbehalte und
demnach den Loschungsantrag der Antragstellerin nunmehr als Feststellungs-

antrag verstehe.
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Die Antragsgegnerin beantragt deshalb,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den jetzt als
Feststellungsantrag zu verstehenden Ldschungsantrag zu-

ruckzuweisen.

Die Antragstellerin ist zur mundlichen Verhandlung nicht erschienen. Sie stellt mit
Schriftsatz vom 15. Juli 2002 den Antrag,

die Beschwerde kostenpflichtig abzuweisen.

Die Antragstellerin begrindet ihren Antrag nicht weiter.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulassig und teilweise auch begrundet.

1. Die Beschwerde ist zunachst insoweit begrindet, als die im angefochtenen
Beschluss ausgesprochene Loschung des Gebrauchsmusters keine Rechtsgrund-
lage mehr hat. Denn durch den nach Einlegung der Beschwerde erfolgten Ablauf
der langstmoglichen Schutzdauer des Gebrauchsmusters und dessen damit ver-
bundenes Erloschen geht ein Loschungsausspruch mit seiner rechtsgestaltenden

Wirkung fur die Zukunft ins Leere.

Allerdings ist dem Loschungsbegehren, soweit es wegen der auch ruckwirkenden
Bedeutung eines Loschungsausspruchs die Vergangenheit betrifft, damit nicht
Genuge getan. Diese Ruckwirkung resultiert in der verbindlichen Feststellung,

dass das Gebrauchsmuster in der vergangenen Laufzeit unwirksam war.
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Sofern der Antragsteller ein rechtlich geschutztes Interesse an einer solchen Fest-
stellung hat, kann das Loschungsverfahren — jetzt als Feststellungsverfahren —
fortgesetzt werden (vgl BPatGE 26, 135 mwN). Er wird dann regelmalig das Ver-
fahren nicht fur erledigt erklaren, sondern sein urspriingliches Loschungsbegehren

als Feststellungsbegehren weiter verfolgen.

So liegt es auch im vorliegenden Fall. Die Antragstellerin hat zwar nur die Zuruck-
weisung der Beschwerde beantragt, doch ist dies —wie eine Auslegung unter
Berucksichtigung von Treu und Glauben (§ 133 BGB) ergibt — nicht als ein blol3es
Festhalten an dem im ersten Rechtszug erzielten Ergebnis, also der Loschung, zu
verstehen. Ein solches Festhalten am Loschungsantrag hatte namlich die Zurlck-
weisung des Antrags mangels |6schbaren Schutzrechts zur Folge. Dass die An-
tragstellerin, wie sie ohne Begriundung mitgeteilt hat, von der Teilnahme an der
mundlichen Verhandlung Abstand nehmen wolle, kann ihr insoweit nicht zum
Nachteil gereichen, da ein solcher Verzicht auf Wahrnehmung des rechtlichen

Gehors nicht die Auslegungsregeln des § 133 BGB auler Anwendung setzt.

Haftet man also nicht am buchstablichen Sinn des Zurickweisungsantrags, son-
dern erforscht den wirklichen Willen, so ergibt sich nach dem Gesamtverhalten der
Antragstellerin, die gegenuber dem Beschwerdebegehren der Antragsgegnerin
jedenfalls (mit ihrem nach dem Erldschen des Gebrauchsmusters gestellten
Zuruckweisungsantrag vom 15. Juli 2002) von der Berechtigung des von ihr gel-
tend gemachten Loschungsgrundes nicht abricken wollte, und den Umstanden
des Falles, wonach gemal gefestigter Rechtsprechung (vgl BPatG aaO mwN)
sinnvollerweise nur noch ein Feststellungsantrag als zulassig in Betracht kommen
konnte, dass der objektive Erklarungswert darin liegt, die Zuruckweisung der Be-
schwerde mit der MalRgabe der Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchs-

musters von Anfang an zu verfolgen.

2. Die Beschwerde ist daruber hinaus nicht schon deshalb begrindet, weil das

nunmehr mit dem Zuruckweisungsantrag der Antragstellerin verfolgte Feststel-



-13 -

lungsbegehren der Zulassigkeit ermangelte; insbesondere ist das fur die Zulassig-

keit vorausgesetzte besondere Feststellungsinteresse zu bejahen.

Bei der Prufung des Rechtsschutzbedirfnisses ist von einer grofl3ziigigen Rechts-
schutzgewahrung auszugehen (vgl BGH GRUR 1974, 46 - Schraubennahtrohr).
Allerdings hat der beschliefende Senat in einer friheren Entscheidung das beson-
dere eigene Rechtsschutzinteresse verneint, wenn lediglich die noch nicht naher
konkretisierbare Mdglichkeit besteht, dass der Antragsgegner den Antragsteller
wegen Verletzung des Schutzrechts auf Leistung von Schadensersatz im Klage-
wege in Anspruch nehmen konnte (BPatGE 20, 52, 53). Fir eine solche strenge
Auffassung lassen sich jedenfalls heute aber keine rechtfertigenden Grinde mehr
anfuhren. Hat der Antragsteller Grund fur die Besorgnis, er kdnne fur die Vergan-
genheit noch nachtraglich aus dem Schutzrecht in Anspruch genommen werden,
etwa weil er sich erkennbar vorbehalt, zu gegebener Zeit wegen Verletzung seines
Gebrauchsmusters gegen den Antragsteller vorzugehen, so ist entsprechend der
spateren hdchstrichterlichen Judikatur das erforderliche besondere — aus seiner
Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht ableitbare — Interesse an einer Fest-
stellung der Unwirksamkeit zu bejahen (vgl BGH GRUR 1981, 515, 516
- Anzeigegerat, mwN).

Ein solcher Fall liegt hier vor. Mit der in der mindlichen Verhandlung vor dem
beschlielenden Senat nicht nur beilaufig, sondern zu Protokoll im Hinblick auf den
inzwischen eingetretenen Ablauf der Schutzdauer abgegebenen Erklarung der
Antragsgegnerin, sich durchaus die Geltendmachung von Schadensersatzanspru-
chen vorzubehalten, ist ein spezielles, dh in der Person der Antragstellerin als Ver-
fahrensbeteiligter liegendes Interesse an der Herbeiflihrung von Rechtsschutz be-

grundet.

3. Die Beschwerde ist aber auch insoweit teilweise begriindet, als der zulassige
Feststellungsantrag der Antragstellerin zum Teil begrindet ist. Denn der geltend

gemachte Ldschungsgrund der mangelnden Schutzfahigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1
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GebrMG) hat fur das erloschene Gebrauchsmuster von Anfang an in bestimmtem

Umfang vorgelegen.

a) Der verteidigte Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 mag
gegenuber dem nachgewiesenen Stand der Technik zwar neu (§ 3 GebrMG) sein,
jedoch beruht er nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 1 GebrMG).

Aus der Druckschrift (D1) ist eine Einrichtung zur Koagulation biologischer Ge-
webe fur die offene Chirurgie bekannt, welche eine an ihrem distalen Ende 40 in
eine Dusend6ffnung mindende, als Rohr ausgebildete, flexible Gaszufuhrleitung 94
zum Anschluss an einen Gasvorrat 66,68 aus ionisierbarem Gas aufweist. Am
distalen Ende der Gaszufuhrleitung ist vor der DiUsendéffnung weiter eine Elek-
trode 92 vorgesehen, die Uber eine Verbindungsleitung 46 zur Zufuhr des Koagu-
lationsstroms an eine HF-Spannungsquelle 14 angeschlossen ist (vgl. das
Abstract und Fig. 1, 2, 3 in Verbindung mit Sp. 2, Z. 49-57, Sp. 3, Z. 62 bis Sp. 4,
Z.12 und Sp.4, Z.45 bis Sp. 5, Z.5). Von dieser aus der Druckschrift (D1)
bekannten Einrichtung zur Koagulation unterscheidet sich der Gegenstand des

Schutzanspruchs 1 in folgenden Merkmalen:

a) die Einrichtung ist fur ein Endoskop mit einem Arbeitskanal ausgebildet;

b) das ionisierbare Gas ist durch den Arbeitskanal zufuhrbar;

c) distal und/oder proximal in den Arbeitskanal eingesetzte Mittel sind mit
einer vor dem distalen Ende des Endoskops im Blickfeld der Beobach-
tungseinrichtung des Endoskops angeordneten Dusendffnung zum

Austritt des Gases vorgesehen.

Die endoskopischen Behandlungsmethoden haben in den letzten zwanzig Jahren
einen immer grolReren Stellenwert im Operationsbereich gewonnen. Der Schritt
von der offenen Chirurgie hin zur endoskopischen Chirurgie ist zunachst ein
Schritt hin zur Miniaturisierung der Gerateteile, so dass sie in den Arbeitskanal

eines Endoskops eingefuhrt werden kdnnen. Es ist deshalb von grol3em Interesse,
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neue Entwicklungen aus dem Gebiet der offenen Chirurgie auch flr endoskopi-
sche Operationen zuganglich zu machen. Deshalb wird der Fachmann das aus
der Druckschrift (D1) bekannte Gerat, welches nur wenige Monate vor dem
Anmeldetag des Streitgebrauchmusters veroéffentlicht worden ist, auf rein hand-
werkliche Weise durch Reduktion der Abmessungen der Gaszufuhrleitung 94, der
Verbindungsleitung 46 und der Elektrode 92 an die Dimensionen des Arbeitska-
nals in einem Endoskop anpassen und diese Teile entweder von der distalen oder
von der proximalen Seite in den Arbeitskanal einfihren. Da der Arzt diese in den
Arbeitskanal eingeschobene Vorrichtung direkt Uber das Endoskop handhabt, liegt
es auf der Hand, das Handstuck 40 zu entfernen und das distale Ende der Gas-
zufuhrleitung direkt als Dusenoffnung auszubilden und demzufolge die Elektrode
innerhalb dieses distalen Endes anzuordnen. Auf diese Weise gelangt der Fach-
mann ohne nahere Uberlegungen zum Unterschiedsmerkmal a) und ohne weite-
res auch zum Unterschiedsmerkmal b), da das ionisierende Gas durch die im

Arbeitskanal gefuhrte Gaszufuhrleitung zugefuhrt wird.

Auch das noch verbleibende Unterschiedsmerkmal c) kann einen erfinderischen
Schritt nicht begrinden, da ein Endoskop neben einem Arbeitskanal Ublicherweise
einen optischen Kanal zur Betrachtung eines Bereichs um das distale Ende des
Endoskops und damit des Operationsbereichs aufweist. Dieser Betrachtungsbe-
reich ist abhangig von der am distalen Ende vorgesehenen Abbildungsoptik, wobei
der Bereich unmittelbar um das distale Ende des Arbeitskanals in der Regel
aullerhalb des Betrachtungsbereichs liegt. Da der behandelnde Arzt aber stets die
Wirkung der in den Arbeitskanal eingeschobenen Gerate beobachten muss, wird
er diese so weit in den Arbeitskanal einschieben, bis das distale Ende im Beob-
achtungsbereich liegt. Dazu wird er im vorliegenden Fall das Rohr der Gaszu-
fuhrleitung soweit einschieben, dass deren distales Ende mit der Dusendffnung
aus dem Arbeitskanal herausragt. Das im Schutzanspruch 1 offenbarte Mittel wird
in diesem Fall durch das Rohr der Gaszufuhrleitung gebildet (entsprechend dem

Ausflhrungsbeispiel nach den Figuren 1-4 und 12).
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In der weiter von der Antragsgegnerin herangezogenen Druckschrift (D2) ist eine
Studie uber die Durchfuhrung der Blutstillung (Koagulation) von Magengeschwu-
ren (Bereich des Gastrointestinaltrakts) mittels der Elektrofulguration beschrieben
(im Tierexperiment), bei der eine mit ionisierbarem Gas arbeitende Elektrochirur-
gieeinrichtung verwendet wird (vgl. beispielsweise das Abstract). Nach Fig. 1 weist
diese Einrichtung, ahnlich wie in (D1), eine am distalen Ende in eine Dusenoff-
nung mundende Gaszufuhrleitung zum Anschluss an einen Gasvorrat aus ioni-
sierbarem Gas auf sowie eine Verbindungsleitung zum Anschluss einer am dista-
len Ende der Gaszufuhrleitung angeordneten Elektrode mit einer HF-Spannungs-

quelle.

Im Abschnitt "Discussion" wird dort auf Schwierigkeiten im Umgang mit dem
beschriebenen Gerat, z.B. ungewolltes Berlihren des Gewebes mit einer Elektrode
beim Zinden des Lichtbogens und die Verletzungsmoglichkeiten der aufleren
Gewebeschichten hingewiesen. Die Autoren dieses Artikels glauben auf Grund
der genannten Probleme, diese Schwierigkeiten wirden sich beim Einsatz dieser
Technik (namlich der Elektrofulguration mit ionisietem Gas) in der Endoskopie

vergroRern (vgl. S. 847, rechte Spalte, vorletzter Absatz).

Dieser Artikel (D2) aus dem Jahr 1979, also zwoIf Jahre vor dem Anmeldetag des
Streitgebrauchsmusters, zeigt die technischen Maéglichkeiten zu diesem Zeitpunkt
auf. Entgegen der Meinung der Antragsgegnerin halten diese Aussagen aber den
Durchschnittsfachmann nicht davon ab, Weiterentwicklungen auf dem einschlagi-
gen Fachgebiet auf ihre Einsatzmdglichkeit in der endoskopischen Chirurgie hin
zu untersuchen. Dem Einsatz moglicher neuer Operationsgerate gehen dabei
stets eingehende Voruntersuchungen u.a. anhand von Tierversuchen voran, so
dass die von der Antragsgegnerin beruhrten Haftungsfragen nicht zum Tragen
kommen. Denn neue Operationsgerate oder —techniken kommen erst nach aus-
giebigen und erfolgreichen Tests in Tierversuchen in eine klinische Erprobungs-
phase beim Menschen. Die fur die Tierversuche notwendigen Operationswerk-

zeuge mussen demnach schon vor einer Verwendung im Humanbereich vorhan-
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den sein und sind somit einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung zugang-
lich.

Demnach beruht der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in seiner allgemeinen
Form gegenuber der Druckschrift (D1) und dem Fachwissen des Durchschnitts-

fachmann nicht auf einem erfinderischen Schritt.

b) Die mit dem Schutzanspruch 1 noch verteidigten eingetragenen Schutzan-
spruche 2 bis 15, soweit sie auf die Schutzanspriiche 1 bzw. 3 rlickbezogen sind,
sind nicht selbststandig schutzfahig, da sie keinen eigenstandigen erfinderischen
Gehalt erkennen lassen. So ist aus der Druckschrift (D1) bereits die Ausbildung
der Gaszufuhrleitung als Rohr entsprechend Schutzanspruch 3 bekannt (Ausfih-
rungsbeispiel nach den Figuren 1-4 und 12). Es wird in der Druckschrift (D1) zwar
nicht ausdrucklich darauf hingewiesen, dass die Gaszufuhrleitung 94 aus elek-
trisch isolierendem Material besteht. Dies wird der Fachmann aber allein schon
deshalb vorsehen, um eine mdglichst optimale Isolierung fur die Verbindungslei-
tung 46 zu gewahrleisten. Denn selbst fur den Fall, dass diese innerhalb der Gas-
zufuhrleitung gefuhrte Verbindungsleitung eine eigene Isolierung aufweist, kann es
zu Verletzungen dieser Isolierung kommen, was bei der Verwendung von elek-
trisch leitfahigem Material fir die Gaszufuhrleitung zu einer Gefahrdung des Pati-

enten oder des medizinischen Personals fiihren wiirde.

Auch die Anordnung der Elektrode in einem Abstand (A) von der Stirnflache der
Dusendffnung gemaly Schutzanspruch 4 ist aus (D1) bekannt, wobei die von der
Antragsgegnerin vorgetragene Auffassung, die Druckschrift (D1) wirde dem Fach-
mann im Hinblick auf die Anordnung der Elektrode zwei gegensatzliche Varianten
vermitteln, den Senat nicht Uberzeugt. Es ist der Antragsgegnerin zwar zuzustim-
men, dass nach Fig. 1, in der das Handstuck relativ klein und nur ganz schema-
tisch dargestellt wird, der Eindruck entstehen kénnte, die Elektrode stehe Uber die
Stirnflache hinaus. Aber in der Beschreibung Sp. 2, Z. 34ff wird eindeutig ausge-
fuhrt, dass der genaue Querschnitt des Handstucks (pencil) nach der Erfindung in
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Fig. 3 dargestellt ist. Der Fachmann entnimmt deshalb der Druckschrift (D1) die
eindeutige Lehre, die Elektrode entsprechend der Detailzeichnung nach Fig. 3

gegenuber der Stirnflache zurickgesetzt anzuordnen.

Weiter ist die axiale Ausrichtung der DiUsendéffnung nach Schutzanspruch 5 und
die Ausbildung des distalen Endteils des Rohrs aus einem temperaturbestandigen
Material nach Schutzanspruch 12 aus (D1) bekannt (vgl. "ceramic tip" 93 in Fig. 3).
Die Schutzanspriche 6, 7, 9 bzw. 8 betreffen auf handwerkliche Weise abgean-
derte Gegenstande des Schutzanspruchs 5 bzw. 4. Die Schutzanspriiche 10, 11
beziehen sich auf handwerkliche MalRnahmen, um die Gefahr des Verklebens von
Elektrode und Gewebe weiter zu vermindern. Die Schutzanspriche 13 bis 15
betreffen in der Endoskopietechnik Ubliche Manipulatoren. Gegenteiliges ist hierzu

nicht vorgebracht worden.

4. Das Gebrauchsmuster hat aber einen schutzfahigen Kern enthalten, wie sich
von Amts wegen ermitteln Iasst. Wird der Gegenstand, der vom Schutzanspruch 1
erfasst wird, namlich in seinem Umfang beschrankt, so ergibt sich durch Auf-
nahme von Merkmalen aus den Schutzanspriuchen 2 und 4 in Anlehnung an das
Ausfuhrungsbeispiel nach den Figuren 5 bis 11 folgender Schutzanspruch 1 mit

daran angepassten Schutzansprichen 5 bis 15:

1. Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe an
einem Endoskop mit mindestens einem Arbeitskanal,
welche Einrichtung eine Verbindungsleitung zum An-
schluss an eine HF-Spannungsquelle zur Zufuhr von Ko-
agulationsstrom zu dem Gewebe vom distalen Ende des
Endoskops her aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
von einem Gasvorrat durch den Arbeitskanal (7) ein ioni-
sierbares Gas zufiuihrbar ist, dass ein am distalen Ende

des Arbeitskanals (7) eingesetztes Ansatzstick (11) mit
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einer vor dem distalen Ende des Endoskops im Blickfeld
der Beobachtungseinrichtung (5) des Endoskops ange-
ordneten Dusendffnung (9) zum Austritt des Gases vor-
gesehen ist, und dass im Stromungsweg des Gases vor
dem Austritt aus der Dusendéffnung (9) im Ansatz-
stuck (11) eine zum lonisieren des Gases und zur Zufuhr
des Koagulationsstroms dienende Elektrode (8) ange-
ordnet ist, welche Elektrode (8) an die Verbindungslei-
tung (4) angeschlossen und in einem Abstand (A) von

der Stirnflache (10) der Dusend6ffnung (9) angeordnet ist.

Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Dusendffnung (9) in axialer Richtung ausgerichtet ist.

Einrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Dusenoffnung (9) aus der axialen Richtung um einen
Winkel (W) abgewinkelt ausgerichtet ist.

Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dusendffnung (9) in radialer Richtung ausgerichtet

ist.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Elektrode (8) ringfoérmig ausgebildet ist.

Einrichtung nach Anspruch 7 und 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
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mehrere entlang dem Umfang des Ansatzstlcks (11)
verteilte Dusenoffnungen im Bereich der Elektrode (8)

vorgesehen sind.

Einrichtung nach einem der Anspruche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

an dem distalen Ende des Ansatzstucks (11) eine runde
Scheibe (20) als Distanzhalter vorgesehen ist, um einen
minimalen Abstand (d) zwischen der betreffenden
Duseno6ffnung und dem zu koagulierenden Gewebe zu

bestimmen.

Einrichtung nach einem der Anspruche 1, 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

von der Stirnflache (10) der Dusendffnung (9) ein Di-
stanzfinger (19) vorragt, um einen minimalen Abstand (d)
zwischen der betreffenden Disendffnung und dem zu

koagulierenden Gewebe zu bestimmen.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ansatzstlck (11) aus temperaturbestandigem Mate-

rial besteht.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Richtung der Ddusendffnung (9) des Ansatz-
sticks (11) durch einen Manipulator vom proximalen

Ende des Endoskops her einstellbar ist.
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14. Einrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Manipulator ein vom proximalen Ende her bedienba-

res Zugseil ist.

15. Einrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Manipulator eine vom proximalen Ende her bedien-

bare Stange ist.

Im Umfang eines so beschranktem Schutzanspruchs 1 lasst sich die beantragte
Feststellung der Unwirksamkeit nach §§ 1-3 GebrMG nicht treffen.

a) Der Gegenstand dieses beschrankten Schutzanspruchs 1 ist in den eingetra-

genen Schutzanspruchen 1, 2 und 4 offenbart.

Durch die Aufnahme des Merkmals aus dem Schutzanspruch 2 wird der Gegen-
stand auf das Ausfuhrungsbeispiel nach den Figuren 5 bis 11 beschrankt. Bei die-
sem wird in den Arbeitskanal nur die elektrische Verbindungsleitung eingeschoben
und die Wand des Arbeitskanals direkt als Gaszufuhrleitung verwendet. Am dista-
len Ende ist hierbei zum Befestigen der Elektrode ein Ansatzstlick vorgesehen,
welches die Elektrode enthalt und gleichzeitig soweit Uber das distale Ende des
Endoskops vorsteht, dass es im Blickfeld der Beobachtungseinrichtung zu liegen

kommit.

Nach der Beschreibung (S. 2, dritter Absatz) besteht die Aufgabe darin, eine Ein-
richtung zur endoskopischen Stillung von Blutungen im Gastrointestinaltrakt anzu-
geben, mit der einerseits das Festkleben des Koagulates an der Koagulationselek-
trode vermieden und die Effizienz bei grofl¥flachigen Koagulationen verbessert
werden kann, und mit der andererseits die Vielfalt der Verwendbarkeit eines Endo-

skops durch eine zusatzliche Einrichtung erhdht werden kann, die einfach und
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schnell montiert und wieder entfernt werden kann und eine zuverlassige Arbeits-

weise ermaoglicht.

Um das Festkleben des Koagulates an der Elektrode zu vermeiden, ist entschei-
dend, dass die Elektrode in einem Abstand (A) von der Stirnflache der Dusendff-
nung angeordnet ist. Dieses Merkmal aus dem eingetragenen Schutzanspruch 4

wurde deshalb in den Schutzanspruch 1 mit aufgenommen.

b) Eine solche Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe ist neu, da aus
dem Stand der Technik entweder nur Einrichtungen bekannt sind, die in der offe-
nen Chirurgie (kein Endoskop) eingesetzt werden und mit ionisierbarem Gas
arbeiten (vgl. (D1), (D2), (D4) und (D5)) bzw. ohne ionisierbarem Gas arbeiten
(vgl. (D6)), oder elektrochirurgische Gerate flr endoskopische Applikationen, die
aber ohne ionisierbares Gas arbeiten (vgl. (D7)) bzw. deren Elektrode nicht im

Stromungsweg des Gases angeordnet ist (vgl. (D3)).

c) Der Gegenstand dieses Schutzanspruchs 1 beruht auch auf einem erfinderi-

schen Schritt.

Wie zum eingetragenen Schutzanspruch 1 ausgefuhrt, kennt der Fachmann aus
der Druckschrift (D1) eine elektrochirurgische Einrichtung die eine Gaszufuhrlei-
tung, eine distale Dusendéffnung, eine bestimmte Anordnung der Elektrode im
distalen Endbereich der Gaszufuhrleitung und eine elektrische Verbindungsleitung
zur Elektrode aufweist. Diese Komponenten bilden zusammen ein Gesamtsystem.
Dieses Gesamtsystem als Ganzes flr den Einsatz in einem Endoskop auszubil-
den, beruht — wie oben zum eingetragenen Schutzanspruch 1 dargelegt — auf kei-
nem erfinderischen Schritt. Aus diesem Gesamtsystem einzelne Komponenten
wie z.B. die Gaszufuhrleitung herauszugreifen und diese in besonderer Weise zu

modifizieren, wird aber in der Druckschrift (D1) nicht angeregt.
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Ebenso wie der Druckschrift (D1) sind auch der Druckschrift (D2) keine Anregun-
gen zu entnehmen, den bekannten Weg einer durchgehenden rohr- oder
schlauchartigen Gaszufuhrleitung zu verlassen und statt dessen innerhalb des
Endoskops die Wand von dessen Arbeitskanal direkt als Gaszufuhrleitung zu ver-

wenden.

Die Druckschrift (D3) beschreibt eine Hochfrequenz-Skalpell-Sonde zur Kanalisie-
rung bzw. Rekanalisierung von biologischem Material. Diese Sonde weist einen
Katheter 3 auf, in den Uber ein flexibles Kabel dem Sondenkopf 1 Hochfrequenz-
energie zugefuhrt wird. Der Sondenkopf enthalt an seiner distalen Oberflache zwei
Elektroden und kann gemaf Fig. 3 auch einen Kanal 8 zum Zufuhren von flssi-
gen oder gasférmigen Medien enthalten (vgl. die Figuren, die Zusammenfassung
und S. 3, vorletzter und letzter Absatz in Verbindung mit dem Anspruch 4). Wirde
der Fachmann diese Sonde so ausgestalten, dass sie in den Arbeitskanal eines
Endoskops eingefuhrt werden kann, so bekame er ebenfalls keine Anregungen,
die in (D3) als Katheter bezeichnete Zuleitung fur die HF-Spannungsversorgung
und das Gas wegzulassen und statt dessen den Arbeitskanal direkt fur die Gas-

zufuhr zu nutzen.

Auch den ubrigen, ferner liegenden Druckschriften (D4, D5, D6, D7) sind keine
Anregungen im Hinblick auf die spezielle Ausbildung gemal Schutzanspruch 1 zu

entnehmen.

So wird in der Druckschrift (D4) eine Vorrichtung zur elektrochirurgischen Koagu-
lation beschrieben, die ebenfalls eine als flexible Schnur 42 bezeichnete Gaszu-
fuhrleitung fUr ein ionisierbares Gas aufweist. In dieser Schnur verlauft zusatzlich
die Verbindungsleitung zwischen Generator 46 und Elektrode 58. Die Schnur
endet ahnlich wie in (D1) in einem Handstuck 42, in dem auch die Elektrode
angeordnet ist. Nach der Detailzeichnung in Fig. 6 schliel3t die Elektrode bundig
mit dem distalen Ende des Handstiicks, also der Disendffnung ab (vgl. Fig. 4 und

6 mit zugehoriger Beschreibung). Auch der Druckschrift (D5) ist eine ahnliche
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elektrochirurgische Vorrichtung zur Koagulation zu entnehmen, bei der die Elek-
trode entweder Uber die am distalen Ende vorhandene Dusend6ffnung hinaussteht
oder mit ihr abschlie8t (vgl. Fig. 1-4 bzw. 5 mit zugehoriger Beschreibung). Die
Lehren der Druckschriften (D4) und (D5) gehen mithin nicht Gber die aus (D1)

bekannte hinaus.

Die Druckschrift (D6) betrifft ein elektrochirurgisches Instrument, das eine innere
Elektrode und eine konzentrische aulere Elektrode mit dazwischen liegender Iso-
lationsschicht aufweist. Dieses Instrument wird beispielsweise bei der arthroskopi-
schen Chirurgie im Bereich des Knies eingesetzt (vgl. das Abstract). Im Hinblick
auf die Verwendung eines ionisierenden Gases finden sich in (D6) keine Hinweise.
Demnach konnen dieser Schrift auch keine Anregungen im Hinblick auf die Ver-
wendung des Arbeitskanals eines Endoskops fur die Gaszufuhr entnommen wer-

den.

Aus der Druckschrift (D7) ist weiter eine chirurgische Elektrode 142 bekannt, die in
einem Kanal 150 eines Endoskops 140 geflhrt wird. Das Endoskop weist weiter
einen Lichtwellenleiter 154 mit entsprechender Abbildungsoptik 153 und einen
Spulkanal 158 auf (vgl. Fig. 12-15 mit zugehdriger Beschreibung). Nachdem in
(D7) kein ionisierendes Gas verwendet wird, kann diese Druckschrift den erfinde-
rischen Schritt des Gegenstandes nach Schutzanspruch 1 ebenfalls nicht in Frage

stellen.

5. Die an den Schutzanspruch 1 in der beschrankten Fassung angepassten
Schutzanspriche 5 bis 15 sind nicht als unwirksam anzusehen, da sie nicht platt
selbstverstandliche Ausgestaltungen und Weiterbildungen des Gegenstandes des

verbliebenen Schutzanspruchs 1 betreffen.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2
PatG und § 92 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.
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Die Kostenentscheidung basiert auf den Ausfihrungen der Antragsgegnerin, wo-
nach dem verblieben Rest des teilgeloschten Gebrauchsmusters eine geringere

wirtschaftliche Bedeutung zukommt.

Goebel Dr. Kraus Dr. Strof3ner
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