BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 328/02

(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In der Einspruchssache
gegen
das Patent 101 22 465
BPatG 152

10.99



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys.
Dr. Winterfeldt, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin Dr. Franz sowie
des Richters Dipl.-Phys. Dr. StroRner

beschlossen:

Das Patent 101 22 465 wird nach Prifung des Einspruchs mit fol-

genden Unterlagen beschrankt aufrechterhalten:

Patentanspriche 1 bis 6, eingegangen am 14. Marz 2003,
Beschreibung Spalte 1 bis 5, eingegangen am 14. Marz 2003,

zwei Blatt Beschreibung als Ersatz fur die Absatze [0009] bis [0011]
gemal Anlage 2, eingegangen am 14. Marz 2003,

3 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 4, eingegangen am

14. Marz 2003.

Grinde

Auf die am 9. Mai 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Pa-
tentanmeldung ist das nachgesuchte Patent unter der Bezeichnung ,Urologisches
Resektoskop mit Isolierkorper erteilt worden; die Verodffentlichung der Erteilung ist
am 8. August 2002 erfolgt.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.



Die geltenden, am 14. Marz 2003 eingereichten Anspruche 1 bis 6 lauten:

"1. Urologisches Resektoskop mit einem im distalen Endbereich
Offnungen (8) aufweisenden AuRenschaft (5, 5') und einem Innen-
schaft (3. 3'), die beide rohrférmig und aus Metall bestehend aus-
gebildet sind, die ferner im distalen Endbereich gegeneinander ab-
gedichtet sind und die in ihrem proximalen Endbereich, gegebe-
nenfalls I6sbar, aneinander und an einem Hauptkdrper (1) befestigt
sind, mit einem den Innenschaft durchlaufenden, langsbewegbar
angeordneten Elektrodentrager (10), der am distalen Ende eine HF-
beaufschlagbare Schneidschlinge (11) tragt, mit proximal angeord-
neten Flussigkeitsanschlussen (7) zur Zufuhr von FlUssigkeit in den
Innenschaft und zur Ableitung von Flissigkeit aus dem Ringraum
zwischen Innenschaft und AufRenschaft, und mit einem distal befes-
tigten, rohrférmigen Isolierkorper (13, 13'), der am Aul3enschaft (5,
5') befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dal3 der Aul3enschaft (5,
5') drehbar am Resektoskop gelagert ist, wobei der Isolierkdrper
(13') drehbar am AufRenschaft (5') befestigt und mit dem Innen-
schaft (3') drehgekoppelt (17, 18) ist.

2. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf}
der Isolierkorper (13, 13') und der distale Endbereich des Aulen-

schaftes (5, 5') denselben Aullendurchmesser aufweisen.

3. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Schneidschlinge (11) in ihrer proximalen Endstellung distal vom

distalen Ende des Innenschaftes (3, 3') angeordnet ist.



4. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal}
der Innenschaft (3, 3') Langsnuten (15) zur Aufnahme der die
Schneidschlinge (11) tragenden Gabelarme des Elektrodentragers
(10) aufweist.

5. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf}
der Isolierkdrper (13) einen kleineren Innendurchmesser aufweist
als der AufRenschaft (5) und dald der Innenschaft (3) mit seinem im
Durchmesser aufgeweiteten distalen Rand gegen den proximalen

Rand (14) des Isolierkorpers stol3t.

6. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf}
der distale Rand 20 des Innenschaftes 3" schrag zur Schaftachse

verlaufend ausgebildet ist."

Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem gattungsge-
malen Resektoskop ohne Beschrankungen hinsichtlich der Schnabelform des
Isolierkorpers die Drehbarkeit des Aul3enschaftes gegenuber dem Resektoskop zu
ermoglichen (S. 1 der Einfugung gemall Anlage 2, 2. Absatz, eingegangen am
14. Marz 2003)

Zur Begrundung des Einspruchs verweist die Einsprechende auf folgende Druck-

schriften:

(E1) DE-GM 76 26 244
(E2) DE 2617 556 C2
(E5) DE 4101472 C2
(E6) DE 2428000 A1
(E7) DE-GM 74 26 959

und auf eine offenkundige Vorbenutzung, zu der sie folgende Unterlagen einreicht:



(E3) Katalogseiten D 17 IX.77 (zwei Blatt) aus dem Katalog der Richard Wolf
GmbH aus dem Jahr 1977, sowie Konstruktionszeichnungen
15 065.042 (Auldenschaft) und 15 060.061 (Schaftrohr) der Richard Wolf
GmbH, jeweils mit einer Reihe von unterschiedlichen Datumsangaben

(E4) Katalogseiten D 12 VI.85 (zwei Blatt) aus dem Katalog der Richard Wolf
GmbH aus dem Jahr 1985, sowie Konstruktionszeichnungen
15 003.049 (Isoliereinsatz), 15 003.065 (Isolierhulse), 15 061.083
Aulenschaft H.F.), 15 065.041 (Aufenschaft) und 15 061.196
(Resektoskop-Schaft, Halbfabrikat) der Richard Wolf GmbH, jeweils mit

einer Reihe von unterschiedlichen Datumsangaben.

Zur Begrindung des Einspruchs flhrt die Einsprechende aus, dass aus den
Druckschriften (E1), (E2) sowie (E3) und (E4) jeweils ein urologisches Resek-
toskop mit samtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 bekannt sei.
Zum geltenden Anspruch 1 hat die Einsprechende sachlich nicht Stellung genom-
men, sondern mit Schriftsatz vom 15. September 2003, dort Absatz 2 kundgetan,
dass sie gegen den geltenden Anspruch 1 keine Einwande erhebe, da der nun-
mehr geltende Anspruch 1 die ursprunglichen Anspriche 1 und 6 zusammen-
fasse, wahrend sich ihr Widerruf nur gegen die erteilten Patentanspriche 1 bis 5

und 7 richte. Deshalb erscheine eine mundliche Verhandlung nicht erforderlich.
Die Einsprechende stellt sinngemal3 den Antrag (vgl. Schriftsatz vom
14. April 2003, das Patent nur im Umfang der erteilten Ansprtiche 1 bis 5 und 7 zu
widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt sinngemafll den Antrag

das Patent im Umfang der am 14. Marz 2003 eingegangenen

Unterlagen (Patentanspriche 1 bis 6, Beschreibung Sp. 1 bis 5



mit zwei Seiten Einflgung gemal Anlage 2 und drei Blatt Zeich-
nungen, Figuren 1 bis 4) beschrankt aufrecht zu erhalten.

Mit Schriftsatz vom 13. Marz 2003 erklart die Patentinhaberin die Teilung des Pa-

tents.

Die Patentinhaberin fuhrt aus, dass weder die Druckschrift (E1) noch die Druck-
schrift (E2) dem Fachmann lehre, eine Verdrehbarkeit zwischen Auf’enschaft und
Schneidschlinge vorzusehen. Insofern kdnne der Fachmann den beiden Schriften
auch keine Anregung auf die erfindungsgemafe Losung entnehmen, weil sich bei
den dort gezeigten Konstruktionen das mit den kennzeichnenden Merkmalen ge-

|6ste Problem erst gar nicht einstelle.

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 zuldssig, denn es sind inner-
halb der Einspruchsfrist die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen im einzel-
nen dargelegt, so dass die Patentinhaberin und insbesondere der Senat daraus
abschliellende Folgerungen fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Wider-
rufsgrundes ziehen kénnen. Der Einspruch flhrt jedoch nur insoweit zum Erfolg,

als das Patent in beschranktem Umfang aufrechterhalten wird.

1. Die mit Schriftsatz vom 13. Marz 2003 abgegebene Teilungserklarung ist form-
gerecht und rechtzeitig vor der Rechtskraft des Beschlusses uber den Einspruch
erklart worden (Bl f PMZ 2000, 245 1l 2¢ - Graustufenbild). Mit der Teilungserkla-



rung ist fur die Behandlung der entstehenden Teilanmeldung die Prifungsstelle
des Deutschen Patent- und Markenamts zustandig (BGH GRUR 1999, 150 IIl.1.d

- Informationstrager).

Die Entscheidung Uber das Stammpatent kann erfolgen, denn es besteht kein
"Schwebezustand" dahin gehend, dass im Einspruchsverfahren eine Entschei-
dung nicht moglich 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 geman § 39 Abs. 2 PatG nachzuzahlenden Geblh-
ren entrichtet sind oder die Teilung ruckwirkend 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 zurickgenommen wird.

2. Die geltenden Patentanspriche sind zulassig. Sie finden ihre Stutze in den er-
teilten Unterlagen sowie den am Anmeldetag eingereichten Anspruchen 1 bis 7
und der Beschreibung; der geltende Anspruch 1 speziell in den urspringlichen
bzw. erteilten Ansprichen 1 und 6 sowie der urspriinglichen Beschreibung S. 4,
letzter Absatz in Verbindung mit S. 8, erster Absatz und S. 9 erster Absatz bzw.
Spalte 2, Zeilen 40-49 in Verbindung mit Spalte 4, Zeilen 15-18 und Zeilen 49-56

der Patentschrift.
Der nach Merkmalen gegliederte Anspruch 1 lautet:
a) Urologisches Resektoskop mit einem im distalen Endbereich

Offnungen (8) aufweisenden AuRenschaft (5, 5') und einem Innen-
schaft (3, 3'),



b) die beide rohrférmig und aus Metall bestehend ausgebildet sind,

c) die ferner im distalen Endbereich gegeneinander abgedichtet sind

d) und die in ihrem proximalen Endbereich, gegebenenfalls I6sbar, an-
einander und an einem Hauptkorper (1) befestigt sind,

e) mit einem den Innenschaft durchlaufenden, langsbewegbar
angeordneten Elektrodentrager (10),

f) der am distalen Ende eine HF-beaufschlagbare Schneidschlinge
(11) tragt,

g) mit proximal angeordneten Fliussigkeitsanschllissen (7) zur Zufuhr
von Flussigkeit in den Innenschaft und zur Ableitung von Flussigkeit
aus dem Ringraum zwischen Innenschaft und Aul3enschaft,

h) und mit einem distal befestigten, rohrférmigen Isolierkérper (13, 13’)

i) der am AulRenschaft (5, 5’) befestigt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

j) der AuBenschaft (5, 5’) drehbar am Resektoskop gelagert ist,

k) wobei der Isolierkorper (13’) drehbar am AufRenschaft (5') befestigt
und

[) mit dem Innenschaft (3’) drehgekoppelt (17,18) ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu, denn ein urologisches Resek-
toskop mit samtlichen in diesem Anspruch angegebenen Merkmalen ist in keiner
der zum Stand der Technik genannten Entgegenhaltungen beschrieben, wie sich
im Einzelnen aus den nachfolgenden Ausfuhrungen zur erfinderischen Tatigkeit

ergibt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Ta-

tigkeit.



Aus der Druckschrift (E1) ist ein urologisches Resektoskop mit einem im distalen
Endbereich Bohrungen (8) aufweisenden AufRenschaft 1 und einem Innenschaft
10 bekannt (vgl. Fig. 1 in Verbindung mit der Bezeichnung und S. 1, zweiter Ab-
satz, S. 4 letzter Absatz und S. 5, erster Absatz; entspricht Merkmal a)). Dabei
sind die beiden Schafte rohrférmig und aus Metall bestehend ausgebildet, wie sich
fur den Fachmann, einen Diplomingenieur mit langjahriger Tatigkeit in der Ent-
wicklung von Resektoskopen, aus der Verwendung in einem Resektoskop selbst-
verstandlich ergibt (vgl. die Fig. 1 und die Einfligung gemaR Anlage 2, S. 1, erster
Absatz; entspricht Merkmal b)). Im distalen Endbereich sind die beiden Schafte
gegeneinander abgedichtet (vgl. S. 3, zweiter Absatz in Verbindung mit dem An-
spruch 1; entspricht Merkmal c)) und im proximalen Endbereich sind die Schafte
an einem Teil 3 (entspricht dem Hauptkdrper beim Streitpatent) und aneinander so
befestigt, dass die beiden gegeneinander verdrehbar sind (vgl. S. 5, letzter Ab-

satz; entspricht Merkmal d)).

Durch den Innenschaft 10 lauft ein Elektrodentransporteur (entspricht dem Elekt-
rodentrager beim Streitpatent), der am distalen Ende eine Schneidschlinge 22
tragt (vgl. S. 5, letzter Absatz bis S. 6, erster Absatz). Dass der Elektrodentrager
langsbewegbar angeordnet ist und die Schneidschlinge HF-beaufschlagbar ist, er-
gibt sich fur den Fachmann aus der in (E1) angegebenen Schneidschlinge, denn
diese muss zu ihrer Anwendung vor und zurlickbeweglich sein und muss mit HF-
Strom versorgt werden, um Gewebe schneiden zu kénnen (vgl. u.a. die Einflgung

gemal Anlage 2, S. 1, erster Absatz; entspricht Merkmal e) und f)).

Proximalseitig sind FlUssigkeitsanschlisse 2,19 angeordnet, um FlUssigkeit in den
Innenschaft zuzufihren (vgl. S. 6, erster Absatz) und Uber den Ringraum zwischen
Innen- und Aulienschaft abzuleiten (vgl. S. 6, zweiter und dritter Absatz; entspricht
Merkmal g)). Am distalen Ende ist weiter ein rohrférmiger Isolierkorper, in (E1) als
Kunststoffhilse 5 bezeichnet, am Aulenschaft 1 befestigt (vgl. S. 4, letzter Ab-

satz; entspricht Merkmal h) und i)).
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Der Innenschaft 10 ist proximalseitig mit einem Drehteil 14 mit Kegelansatz 15
verbunden (vgl. S. 5, letzter Absatz) und der Isolierkorper ist durch Kleben fest mit
dem AulBenschaft verbunden. Anregungen von dieser festen Verbindung zwischen
Isolierkdrper und Aullenschaft abzugehen, finden sich in der gattungsbildenden
Druckschrift (E1) nicht.

Auch der Druckschrift (E2) ist ein Resektoskop zu entnehmen, das an seinem
distalen Ende einen als Schnabel 4 bezeichneten Isolierkdrper aufweist, der Be-
standteil eines Gehauses 2 ist, wobei dieses Gehause 2 dem Auflenschaft nach
Streitpatent entspricht (vgl. Fig. 1 in Verbindung mit Sp. 3, Z. 42-48). Der Schnabel
(Isolierkorper) und das Gehause (AulRenschaft) sind demnach fest miteinander
verbunden. Der Druckschrift (E2) kdnnen ebenfalls keine Anregungen im Hinblick

auf die kennzeichnenden Merkmale enthommen werden.

Die zur offenkundigen Vorbenutzung genannten Katalogseiten und Konstruktions-
zeichnungen nach (E3) und (E4) zeigen Resektoskope, bei denen am distalen
Ende des Aulenschaftes ein Isolierkdrper am AulRenschaft befestigt ist (vgl. in
(E3) Prospekt D17, zweites Blatt, unter Punkt | sowie im Einspruchsschriftsatz
S. 7, letzter Absatz). Weder den Unterlagen gemafl® (E3) und (E4), noch den
Ausflhrungen der Einsprechenden ist ein Hinweis zu entnehmen, die Befestigung
zwischen Isolierkdrper und AuRenschaft drehbar auszugestalten. Die Vorbenut-
zungshandlung gemaly (E3) und (E4) kann, die Offenkundigkeit unterstellt, dem-
nach die erfinderische Leistung des Gegenstandes nach Anspruch 1 ebenfalls

nicht in Frage stellen.

In der Druckschrift (E5) ist ein Endoskop zur transurethralen Resektion beschrie-
ben, das einen drehbar mit dem AulBenschaft (1,11) verbundenen Innenschaft
(2,12) aufweist (vgl. beispielsweise Anspruch 1). Damit ergibt sich der auch in der
Beschreibung ausgeflhrte (vgl. Beschreibungserganzung gemal Anlage 2, dort
Seite 2, erster Absatz) Vorteil, dass der Aulienschaft in der Urethra drehfest ver-

bleibt, wahrend die Schneidschlinge mit dem Ubrigen Resektoskop gedreht wird.
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In dieser Druckschrift wird nur dieser Aspekt naher ausgeflihrt, ohne auf die pa-
tentgemalie Verwendung eines Isolierkorpers einzugehen. Deshalb konnen dieser
Druckschrift ebenfalls keine Anregungen entnommen werden, den Isolierkorper
drehbar am Aullenschaft zu befestigen (Merkmal k)) und mit dem Innenschaft

drehzukoppeln (Merkmal 1)).

Aus der Druckschrift (E6) ist ein urologisches endoskopisches Instrument mit ei-
nem rohrférmigen Aufdenschaft 2 und einem rohrférmigen Innenschaft 110 be-
kannt (vgl. Fig. 10 und 11 in Verbindung mit S. 14ff). Ein Hinweis auf die Verwen-
dung eines streitpatentgemalen Isolierkorpers findet sich in (E6) nicht. Der Druck-
schrift (E7) sind, wie der erteilten Beschreibung zu entnehmen ist, samtliche
Merkmale a) bis h) zu entnehmen. Im Gegensatz zum Streitpatent ist bei diesem
Resektoskop der Isolierkdrper fest mit dem Innenschaft verbunden (vgl. S. 5,
zweiter Absatz). Somit konnen diesen Druckschriften keine Anregungen im Hin-

blick auf die Merkmale j) bis I) entnommen werden.

Die Druckschriften (E1) bis (E7) kdnnen demnach weder flr sich noch in Kombi-

nation die Merkmale k) und I) nahe legen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist demnach patentfahig.

Die Unteranspriche 2 und 6 betreffen vorteilhafte und nicht selbstverstandliche

Ausgestaltungen des Gegenstandes des Patentanspruchs 1.

Das Patent war demnach in beschranktem Umfang aufrechtzuerhalten.

Dr. Winterfeldt Klosterhuber Dr. Franz Dr. Strof3ner
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