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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 43 431
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05.11



hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 11. Oktober 2016 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterinnen Eder,

Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 1.51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
20. Marz 2014 aufgehoben.
Das Patent DE 197 43 431 wird in der erteilten Fassung aufrecht-

erhalten.

Grinde

Auf die am 1. Oktober 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegan-
gene Patentanmeldung 197 43 431.2 der S... GmbH & Co. KGin T...

ist am 29. September 2010 durch Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G02B
das Patent unter der Bezeichnung

»-endoskop mit Verbundfenster*

erteilt worden. Verdffentlichungstag der Patenterteilung ist der 17. Februar 2011.



Gegen das Patent ist am 16. Mai 2011 Einspruch erhoben worden. Die Einspre-
chende hat hinsichtlich des Patentgegenstandes unzuldssige Erweiterung (8 21
Abs. 1 Nr.4 PatG) geltend gemacht, zudem mangelnde Ausfiihrbarkeit (8 21
Abs. 1 Nr. 2), mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit (§ 21
Abs. 1 Nr.1i.V.m. 88 1, 3und 4 PatG).

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen.

Die Patentabteilung 51 hat mit Beschluss vom 20. Marz 2014 das Patent widerru-

fen, da der Gegenstand des Streitpatents im Sinne von 8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG

Uber den Inhalt der urspringlichen Anmeldeunterlagen hinausgehe.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde.

Die Beschwerdeflihrerin (Patentinhaberin) beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das Patent im erteil-
ten Umfang aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt,

die Beschwerde als unbegriindet zurickzuweisen.

Im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren sind folgende Druckschriften

und Unterlagen genannt und eingereicht worden:

E1l: DE 42 11 547 A1
E2: DE 19525995 C1
E3: US 5402 768 A
E4: DE 43 41 062 Al



ES5: US 5536 244 A

E6: DE 37 08 124 Al

E7: US 4802 460 A
E8: US 5369 525 A.

Der erteilte, geltende Patentanspruch 1 lautet (unter Hinzufigung einer Merkmals-

gliederung):

b)

d)

Endoskop,

mit einem Kopf (12) am proximalen Ende, mit einem mit dem Kopf (12)
verbundenen Au3enrohr (18, 91, 101, 111, 121, 131, 222), mit einem im
AulBRenrohr (18, 91, 101, 111, 121, 131, 222) aufgenommenen Innen-
rohr (20, 62, 92, 102, 112, 122, 132, 142), in welchem optische Bauele-
mente (58, 58', 144) aufgenommen sind,

wobei am distalen Ende des Innenrohrs (20, 62, 92, 102, 112, 122, 132,
142) ein Fenster (42, 72, 125) aus lichtdurchlassigem Material angeord-

net ist,

sowie mit Lichtleitern (28, 66, 93, 103, 113, 123, 133, 154, 242), die in
einem Zwischenraum (24) zwischen Innenrohr (20, 62, 92, 102, 112,
122, 132, 142) und AuBenrohr (18, 91, 101, 111, 121, 131, 222)
aufgenommen und axial bis zum distalen Ende des Zwischenrau-
mes (24, 152) gefluhrt sind,

wobei ein Abschlu3element (40, 70, 94, 104, 114, 124, 134, 148, 230)
aus lichtdurchlassigem Material vorgesehen ist, das das distale Ende
des AulR3enrohrs (18, 91, 101, 111, 121, 131, 222), zumindest im Bereich
des Innenrohrs und des die Lichtleiter aufnehmenden Zwischen-
raums (24, 152), hermetisch dicht abschlief3t,



e) wobei das Abschlul3element (40, 70, 94, 104, 114, 124, 134, 148, 230)
im Bereich des distalen Endes des Innenrohrs das Fenster (42, 72,

125) aufweist, Gber das Licht in das Innenrohr eintreten kann,

f) und wobei das Fenster (42, 72, 125) umfanglich von einer lichtundurch-
lassigen Schicht (46, 76, 98, 108, 118, 127, 236) umgeben ist, die das
Fenster (42, 72, 125) radial vor Eintritt von Beleuchtungslicht abschirmt,
das, von den Lichtleitern kommend, durch das Abschlul3element hin-
durchgefuhrt wird und am distalen Ende austritt,

dadurch gekennzeichnet, daf3

g) das AbschluBelement (40, 70, 94, 104, 114, 130) nur aus dem Fens-
ter (42, 72, 125), einer dessen umfangliche Mantelflache (50) bede-
ckenden lichtundurchlassigen Schicht (46, 76, 98, 108, 118, 127, 236)

und einem dieses umgebenden Element (44, 74) zusammengesetzt ist,

h) und dal3 eine radial aul3ere Mantelflache (54) des Elements (44) mit
einem Material versehen ist, das eine hermetisch dichte Verbindung mit

der Innenseite (19) des distalen Endes des AuRenrohrs (18) schafft.

Zu den Unteransprichen und den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt

verwiesen.

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulassig. Sie hat auch
Erfolg, da die geltend gemachten Widerrufsgriinde nicht gegeben sind; das Patent

ist im erteilten Umfang patentfahig.

Der vorangegangene Einspruch war ebenfalls (unbestritten) zulassig.



1. Das Streitpatent betrifft ein Endoskop, mit einem Kopf am proximalen Ende,
mit einem mit dem Kopf verbundenen Aul3enrohr, mit einem im Auf3enrohr aufge-
nommenen Innenrohr, in welchem optische Bauelemente aufgenommen sind,
wobei am distalen Ende des Innenrohrs ein Fenster aus lichtdurchlassigem Mate-
rial angeordnet ist, sowie mit Lichtleitern, die in einem Zwischenraum zwischen
Innenrohr und Auf3enrohr aufgenommen und axial bis zum distalen Ende des Zwi-
schenraumes gefuhrt sind, wobei ein Abschlusselement aus lichtdurchlassigem
Material vorgesehen ist, das das distale Ende des Auf3enrohrs, zumindest im
Bereich des Innenrohrs und des die Lichtleiter aufnehmenden Zwischenraums,
hermetisch dicht abschlief3t, wobei das Abschlusselement im Bereich des distalen
Endes des Innenrohrs das Fenster aufweist, Gber das Licht in das Innenrohr ein-
treten kann, und wobei das Fenster umfanglich von einer lichtundurchléassigen
Schicht umgeben ist, die das Fenster radial vor Eintritt von Beleuchtungslicht ab-
schirmt, das, von den Lichtleitern kommend, durch das Abschlusselement hin-
durchgeflihrt wird und am distalen Ende austritt (Abs. [0001]).

Ein derartiges Endoskop sei bekannt (Abs. [0002]). Bei dem bekannten Endoskop
bestehe das Abschlusselement aus einer Schutzabdeckung, die die gesamte
Querschnittsflache des distalen Endes vollstandig abdecke, die Glasfasern seien
dabei bis unmittelbar an das Abschlusselement herangefiihrt. Die Schutzabde-
ckung bestehe aus einem ersten Teil sowie einem zweiten Teil, wobei erster und
zweiter Teil aus Saphir bestiinden. Das erste Teil sei relativ diinn und mit der dista-
len &ulleren Stirnkante des Aul3enrohrs verbunden. Das in das erste Teil einge-
setzte mittige zweite Teil sei etwas langer ausgebildet und sei in einer Fassung
aufgenommen, die im distalen inneren Endbereich des Innenrohrs aufgenommen
sei (Abs. [0003]).

Ein Nachteil dieser Konstruktion bestehe darin, dass die Verbindung zwischen der
aulReren relativ diinnen Saphirscheibe und dem AuRenrohr nur Gber die hauch-
dunne stirnseitige Stirnkante erfolge, die bei tGiblichen Endoskopen im Bereich von
Bruchteilen von Millimetern liege (Abs. [0004]).



AulRerdem seien zahlreiche Verbindungsstellen zwischen den beiden Teilen der
Saphirschutzabdeckung und der Fassung vorhanden, die die Saphirschutzabde-
ckung trage. Hierbei sei nicht nur eine Verbindung zwischen der Fassung und der
zweiteiligen Saphirschutzabdeckung, sondern auch zwischen der Fassung und
dem Auf3enrohr notwendig. Somit seien mindestens drei wesentliche Bauelemente
zur Ausbildung des Abschlusselements notwendig. Diese seien aus unterschiedli-
chen Materialien ausgebildet, so dass Uber die zahlreichen Verbindungsstellen,
die zum Teil sehr kleinflachig seien, bei den thermischen Belastungen, denen ein
Endoskop beispielsweise beim Blitzautoklavieren ausgesetzt sei, also einem kurz-
fristigen Erhitzen auf 165° mit anschlieRendem Abschrecken auf Raumtemperatur,

erhebliche Dichtungsprobleme auftreten konnten (Abs. [0005]).

Der Erfindung soll die Aufgabe zugrunde liegen, einen Abschluss des distalen
Endes von Innenrohr und Zwischenraum, in dem die Lichtleiter aufgenommen
sind, zu finden, der auf Dauer dicht ist und der einfach zu bewerkstelligen ist, und
wobei ein Lichtabschluss zwischen Lichtleiterraum und Innenrohr geschaffen wird
(Streitpatent Abs. [0007]), bzw. ein Endoskop mit einem Abschluss am distalen
Ende anzugeben, der auf Dauer dicht ist, den hohen Belastungen beim Reinigen

standhalt und einfach zu bewerkstelligen ist (Beschwerdebegriindung S. 4 Abs. 2).

Um dies zu erreichen, schlagt die Streitpatentschrift ein Endoskop vor, das wie
ublich am proximalen Ende einen Kopf aufweist, der mit einem (zum Einfuhren
vorgesehenen) AulRenrohr verbunden ist. Das Aul3enrohr enthalt ein Innenrohr mit
optischen Bauteilen, zur Beleuchtung sind aul3erdem in einem Zwischenraum zwi-
schen Innenrohr und Auf3enrohr Lichtleiter aufgenommen und axial bis zum dista-
len Ende des Zwischenraums gefuihrt (Merkmale a), c)). Am distalen Ende des
AulRenrohrs ist ein lichtdurchlassiges Abschlusselement vorgesehen, welches das
distale Ende des Auf3enrohrs zumindest im Bereich des Innenrohrs (mit Optik) und
des die Lichtleiter aufnehmenden Zwischenraums hermetisch dicht abschlief3t

(Merkmal d)). Das Abschlusselement ist zusammengesetzt aus



- einem Fenster, welches am distalen Ende des Innenrohrs angeordnet

ist und Uber welches Licht in das Innenrohr eintreten kann (Merkmale b),

€)),

- einer dessen umfangliche Mantelflache umgebenden lichtundurchlassi-
gen Schicht zur Abschirmung von Beleuchtungslicht, das von den Lichtlei-

tern kommt (Merkmal f)), und

- einem das Fenster umgebenden (ebenfalls lichtdurchlassigen, siehe
Merkmal d)) Element (Merkmal g)).

Eine radial aul3ere Mantelflache des das Fenster umgebenden Elements ist mit
einem Material versehen, das eine hermetisch dichte Verbindung mit der Innen-
seite des distalen Endes des Aul3enrohrs schafft (Merkmal h)); dies kann z. B. ein
metallisches Material mit Loteigenschaften sein (Patentschrift Abs. [0092]). Zum

prinzipiellen Aufbau siehe Fig. 1 und 2.

Erlauterungsbedurftig ist die Angabe, dass das Abschlusselement aus einem licht-
durchlassigen Material besteht (Merkmal d)). Im Lichte der Patentschrift ein-
schlie3lich Ansprichen und Ausfiihrungsbeispielen ist dies so zu interpretieren,
dass das Abschlusselement Uber den wesentlichen Teil seiner Flache lichtdurch-
l&ssig ist; nur an einem sehr geringen Teil seiner Flache, ndmlich im Verbindungs-
bereich zwischen dem Fenster und dem umgebenden Element (lichtundurchlas-
sige Schicht) soll der Eintritt von Licht verhindert werden; die hermetisch dichte
Verbindung zum AulR3enrohr kann ebenfalls aus Metall bestehen und lichtundurch-

l&ssig sein.

Als Fachmann ist hier ein Physiker oder ein Ingenieur der Feinwerktechnik mit
guten Kenntnissen auf dem Gebiet der Optik und Erfahrung in der Entwicklung

von Endoskopen anzusehen.



2. Unter dem Aspekt der urspringlichen Offenbarung konnen die erteilten

Anspriiche, insbesondere der Anspruch 1 ohne Anderung bestehen bleiben.

Der erteilte Anspruch 1 geht zurtick auf die urspringlichen Anspriche 1, 2 und 9,
wobei in Merkmal g) das im urspringlichen Anspruch 2 nicht vorhandene Wort
,nhur‘ eingefugt ist, und wobei in Merkmal h) das im ursprtinglichen Anspruch 9

enthaltene Wort ,beschichtet” ersetzt ist durch ,versehen®.

2.1. Die Einflgung ,nur® kann im erteilten Patentanspruch 1 verbleiben.

Nach den BGH-Entscheidungen ,Winkelmesseinrichtung“ (BGH GRUR 2011, 40)
und ,Wundbehandlungsvorrichtung“ (BGH GRUR 2015, 573, m. w. N.) kann ein
Merkmal, das in den ursprunglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung
gehorend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der
ursprunglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutz-
bereichs fuhren wirde, im Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einfiigung zu
einer Einschréankung gegentber dem Inhalt der Anmeldung und nicht zu einem
Aliud fuhrt. Entscheidend fur das Vorliegen einer Einschrankung in diesem Sinne
ist hierbei, ob mit der Hinzufigung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum
technischen Handeln konkretisiert wird, die in den urspringlich eingereichten
Unterlagen als zur Erfindung gehérend offenbart ist, oder ob damit ein technischer
Aspekt angesprochen wird, der aus den urspringlich eingereichten Unterlagen
weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur

Erfindung gehdrend zu entnehmen ist.

Nach diesen Grundsatzen kann die Einfugung ,nur‘ im Patentanspruch 1 verblei-
ben, unabhangig davon, ob sie aus den urspringlichen Unterlagen hervorgeht
oder nicht. Diese Einfligung stellt eine Einschrankung des urspringlichen An-
spruchs 2 (in Verbindung mit dem urspriinglichen Anspruch 1) dar und fiihrt nicht

zu einem Aliud.
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Nachdem in den urspriinglichen Unterlagen in allen Ausfiihrungsbeispielen das
Abschlusselement aus genau den drei genannten Komponenten besteht und auch
sonst keine weiteren Komponenten genannt sind (die Beschichtung der aul3eren
Mantelflache in Merkmal h) und im Unteranspruch 10 gehdrt zum Element (44),
siehe unten unter 3.), vielmehr gemafl} dem urspringlichen Unteranspruch 2 das
Abschlusselement aus diesen drei Komponenten zusammengesetzt ist, geht der
Aspekt des Aufbaus des Abschlusselements einschlie3lich seiner drei wesentli-
chen Komponenten aus den urspringlichen Unterlagen hervor. Dass durch eine
Beschrankung auf genau die genannten drei Komponenten ein neuer technischer
Aspekt angesprochen wird, ist aus dem Vergleich der urspringlichen Unterlagen
mit der Patentschrift nicht ersichtlich. Insbesondere ergibt sich aus den ursprtingli-
chen Ansprichen 1 und 9 (vgl. die Merkmale d) und h) des erteilten Anspruchs 1)
in Verbindung mit allen Ausfuhrungsbeispielen, dass das (bis auf eine dinne licht-
undurchlassige Schicht) lichtdurchlassige Abschlusselement (alleine) den herme-
tisch dichten Abschluss des Au3enrohrs im Bereich des Innenrohrs und des die
Lichtleiterenden aufnehmenden Zwischenraums bewerkstelligt, was selbstver-
stéandlich eine ausreichende mechanische Stabilitat erfordert. Der Aspekt der me-
chanischen Stabilitat des Abschlusselements geht somit im Gegensatz zur Ansicht
der Patentabteilung (vgl. Kap. lll. des Widerrufsbeschlusses der Patentabteilung
vom 20. Marz 2014) bereits als zur Erfindung gehérend aus den urspringlichen

Unterlagen hervor.

2.2. Die Ersetzung von ,mit einem Material beschichtet® (urspringlicher An-
spruch 9) durch ,mit einem Material versehen® (erteilter Anspruch 1) geht nicht
Uber das urspringlich Offenbarte hinaus.

Die Ausdrucksweise, dass eine Komponente auf3en mit einem Material ,beschich-
tet“ oder ,versehen® oder auf ihr ein Material ,aufgebracht ist, wird in den ur-
sprunglichen Unterlagen und in der Patentschrift synonym verwendet, vgl. die ur-
sprunglichen Unteranspriche 12 i. V. m. 11 sowie 5 (erteilte Unteranspriiche 10

I. V. m. 9 sowie 4) sowie in der urspringlichen Beschreibung z. B. S. 10 Abs. 3, 4
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und 5, S. 12 Abs. 2 und 6, S. 22 Abs. 3 (Patentschrift Abs. [0021], [0022] und
[0023], Abs. [0029] und [0033], Abs. [0092]). Die Art des Beschichtens ist nicht auf
ein physikalisches (PVD) oder chemisches (CVD) Aufdampfverfahren beschrankt;
beispielsweise kann eine Schicht auch als metallisches Rohrstiick ausgebildet
sein, das auf die aul3ere Mantelflache einer Komponente (Fenster) passend auf-
geschoben wird (ursprungliche Unterlagen S. 11 Abs. 3 und 4, Patentschrift Abs.
[0027] und [0028]).

Durch die Angabe, dass eine radial aul3ere Mantelflache des Elements (44) ,mit
einem Material versehen® ist, wird somit inhaltlich dasselbe ausgedrickt wie mit
der Angabe im urspringlichen Anspruch 9, wonach die radial &ul3ere Mantelflache

des Elements (44) ,mit einem Material beschichtet” ist.

2.3.  Auch die Unteranspriche und die Ubrigen Unterlagen bewegen sich im

Rahmen der urspriinglichen Offenbarung.

Die erteilten Unteranspriche 2 bis 24 gehen zurtick auf die urspringlichen Unter-
anspruche 3 bis 8 und 10 bis 26.

Die Anderungen in der Beschreibung des Streitpatents gegeniiber den urspriingli-
chen Unterlagen betreffen die Darlegung des Standes der Technik oder ergeben

sich aus den geanderten Patentanspriichen; diese Anderungen sind zulassig.

3. Die Erfindung ist zudem in der Patentschrift so deutlich und vollstdndig

offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.

Der Fachmann ist bestrebt, die Angaben in Patentansprtichen und in der Patent-
schrift widerspruchsfrei auszulegen. Wie sich aus dem Anspruch 1 ergibt, ist Merk-
mal h) des Anspruchs 1 mit dem dort aufgefiihrten Material auf der aul3eren Man-
telflache des Elements (44) in Verbindung mit Merkmal g) (mit der Einschrankung

auf ,nur” die drei dort genannten Komponenten) so zu verstehen, dass das Mate-
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rial einen Bestandteil des Elements (44) bildet und nicht eine weitere Komponente
des Abschlusselements; mit dieser Interpretation besteht kein Widerspruch zwi-
schen den Merkmalen g) und h). Ebenso ist die lichtreflektierende Schicht des er-
teilten Unteranspruchs 10 (die aus dem Material des Merkmals h) bestehen kann)
als Bestandteil des Elements (44) anzusehen. Auch die weiteren Angaben in der
Patentschrift lassen eine solche Interpretation zu.

Die Patentschrift liefert dem Fachmann zudem geniigend Hinweise (vgl. die ver-
schiedenen Ausfiuhrungsbeispiele gemaR den Figuren 1 bis 11 mit Beschreibung),

wie er die dergestalt interpretierte Lehre ausfihren kann.

4. Der Gegenstand des erteilten, geltenden Patentanspruchs 1 ist neu und
beruht auf erfinderischer Tatigkeit (88 3 und 4 PatG).

Dies ergibt sich aus der Wirdigung der zum Stand der Technik genannten Druck-

schriften und Unterlagen.

4.1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu gegeniber dem im Ein-
spruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren genannten Stand der Technik.
Dies gilt insbhesondere gegentber dem von der Einsprechenden als neuheits-

schadlich angesehenen Endoskop, das in der Druckschrift E1 gezeigt ist.

Die Druckschrift E1 betrifft eine Saphirschutzabdeckung fur medizinische Endos-
kope. Fig. 1 zeigt den (Ublichen) Aufbau eines Endoskops, das am proximalen
Ende mit einem Kopf versehen ist, mit welchem das Endoskoprohr verbunden ist.
In den Ausfuihrungsbeispielen gemalR Fig. 2 und 3 weist das Endoskoprohr ein
Innenrohr (4) mit optischen Bauelementen und ein Aul3enrohr (5) auf, wobei in
einem Zwischenraum zwischen Innenrohr und Auf3enrohr Lichtleiter (7) zur Be-
leuchtung aufgenommen und axial bis zum distalen Ende des Zwischenraums
gefuhrt sind. Das AulR3enrohr (5) kann von einem das distale Endoskopende schiit-

zenden Schutzrohr (19) umgeben sein, dessen distales Ende einen eingebérdel-
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ten Rand (20) aufweist, welcher den auf3eren Rand des Aul3enteils (10) einer
Saphirschutzabdeckung (8) schiitzend umfasst (S. 4 Z. 11 bis 18, Fig. 3).

Die (lichtdurchlassige) Saphirschutzabdeckung (8) ist am distalen Ende des
Endoskops vorgesehen und besteht aus einem inneren, die Optik abdeckenden
Fenster (Negativlinse 11) und einem relativ diinnen &uf3eren, den tbrigen Bereich
einschliel3lich der Lichtleitfasern abdeckenden Teil (10) (Sp. 3 Z. 30 bis 36), wobei
die Negativlinse (11) in einer Fassung (14) gehalten, z. B. festgelotet ist (Sp. 3
Z. 48 bis 50). Mindestens die sich berihrenden Rander der Negativlinse (11) und
der diese aufnehmenden Ausnehmung (15) im &uf3eren Teil (10) der Saphirschutz-
abdeckung sind geschwarzt bzw. metallisch bedampft (lichtundurchlassige
Schicht), so dass der Eintritt von von den Lichtleitern kommendem, durch die
Saphirschutzabdeckung gefuihrtem Beleuchtungslicht in die Optik des Endoskops
vermieden wird (Sp. 3 Z. 56 bis 64).

Die Saphirschutzabdeckung (8) deckt das distale Ende des Endoskops vollstandig
ab (Sp. 3 Z. 30 bis 32, Fig. 2a) und schitzt die die Glasfaserenden (18) bei Sterili-
sation und Desinfektion, insbesondere bei Dampfsterilisation (Sp. 4 Z. 2 bis 4).

Der Fachmann liest mit, dass das distale Ende des AulRenrohrs im Bereich des die
Lichtleiter aufnehmenden Zwischenraums und des Innenrohrs hermetisch dicht
abgeschlossen wird, um die optischen Bauteile vor Verschmutzung zu schitzen.
Dies wird jedoch zumindest im Bereich des Innenrohrs nicht durch die Saphir-
schutzabdeckung (8) alleine, sondern zusammen mit der im Allgemeinen lichtun-

durchlassigen, etwa metallischen (Sp. 2 Z. 4) Fassung (14) bewirkt (Fig. 2a).

Damit ist Merkmal d) (Abschlufzelement aus lichtdurchlassigem Material, das (fur
sich) das distale Ende des Auf3enrohrs zumindest im Bereich des Innenrohrs ...
hermetisch dicht abschlie3t) im aus E1 bekannten Endoskop nicht vollstandig

erfillt.

Betrachtet man zudem das Schutzrohr (19) als Aul3enrohr im Sinne des Streitpa-
tents, wie die Einsprechende dies tut, so ist eine hermetisch dichte Verbindung

zwischen der aul3eren Mantelflache der Saphirschutzabdeckung und der Innen-
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seite des AulRenrohrs gemall Merkmal h) nicht erkennbar. Dass das Schutzrohr
zwingend hermetisch dicht mit dem distalen Endoskopende verbunden sind muss,
ergibt sich aus E1 nicht. Beispielsweise koénnte es sich um eine entfernbare
Schutzabdeckung handeln, die keinen hermetisch dichten Abschluss erfordert.
Wie oben erlautert, muss ein hermetisch dichter, die Optik vor Verschmutzung
schitzender Abschluss bereits durch die Saphirschutzabdeckung mit Fassung und
deren Anlage am Innenrohr (4) und Aul3enrohr (5) (auch ohne Schutzrohr) gege-

ben sein, das Schutzrohr ist hierfur nicht erforderlich.

Betrachtet man andererseits das in E1 mit ,Aul3enrohr 5 bezeichnete Rohr als
AulBenrohr im Sinne des Streitpatents, so Uberdeckt das Abschlusselement (Sa-
phirschutzabdeckung 8) die Stirnseite des Aul3enrohrs vollstéandig, was in E1 als
vorteilhaft angesehen wird (Sp. 2 Z. 16 bis 19, Sp. 3 Z. 30 bis 32, Fig. 2a). Eine
hermetisch dichte Verbindung zum AulRenrohr ware dann nur Uber einen stirnseiti-
gen AuRenteil der Saphirschutzabdeckung maoglich, jedoch nicht tber eine radial

aulRere Mantelflache wie in Merkmal h) gefordert.

Da somit die Merkmale d) und h) nicht erfillt sind, nimmt E1 den Gegenstand des

Streitpatents nicht neuheitsschadlich vorweg.

E2 betrifft ebenfalls ein Endoskop, mit einem Aul3enrohr (1), einem die Optik tra-
genden Innenrohr (2) und axial bis zum distalen Ende gefiihrten Lichtleitern (5) im
Bereich dazwischen (Fig. 1); den zugehotrigen Endoskopkopf liest der Fachmann
mit. In Sp. 1 Z. 48 bis 56 wird die aus DE 42 11 547 Al (E1) bekannte Konstruktion
mit mehrteiligem Abschlusselement am distalen Endoskopende als nachteilig dar-
gestellt; dort bestiinden Dichtigkeits- und Festigkeitsprobleme. E2 lehrt dagegen
ein lichtdurchlassiges, einteiliges Abschlusselement (6) (Fensterplatte), welches
das distale Ende des AulRenrohrs einschlief3lich dem Bereich des Innenrohrs und
der Lichtleiter hermetisch dicht abdichtet (Sp. 3 Z. 22 bis 27), und zwar Uber die
Mantelflache des Abschlusselements (Fig. 1). Das Abschlusselement (6) weist

einen lichtdurchlassigen Fensterbereich auf, Uber den Licht in das Innenrohr mit
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der Optik eintreten kann (Fig. 1). Um zu vermeiden, dass von den Lichtleitern
kommendes Licht Uber das Abschlusselement in die Optik im Innenrohr gelangt,
sind im Abschlusselement zwischen Lichtleiterbereich und Innenrohrbereich Nuten
vorgesehen, die hochreflektierend oder matt ausgebildet sind (Fig. 3 mit zugehori-
ger Beschreibung in Sp. 3 Z. 28 bis Sp. 4 Z. 2).

Eine lichtundurchlassige Schicht ist im Endoskop der E2 nicht vorhanden; die

Merkmale f) und g) (auch ohne ,nur®) sind nicht erfullt.

E3 zeigt in Fig. 1 und 2 mit Beschreibung ein Endoskop, mit einem wegwerfbaren
AulRenrohr (11) mit Lichtleitfasern (14) und hermetisch abgedichtetem Fens-
ter (12). Im AuBenrohr ist ein Innenrohr (15) mit Optik beweglich angeordnet. In
der Ausfuhrungsform der Fig. 8 bis 10 deckt das einteilige Fenster sowohl den
Bereich des Innenrohrs als auch den Bereich der Lichtleiter ab und ist Uber seine
Mantelflache mit dem AuRenrohr verbunden (Fig. 9). Die Optik ist im distalen Ende
Uber das Fenster hermetisch abgedichtet (Sp. 5 Z. 2 bis 8). In dieser Ausfihrungs-
form sind Fenster und AuRenrohr mit einer Hille (60) verbunden und werden nach
Gebrauch zusammen mit dieser entsorgt (Sp. 4 Z. 46 bis 48).

Die Merkmale f) und g) (auch ohne ,nur®) sind nicht erfullt.

Die Druckschriften E4 bis E8 wurden zu Unteransprichen genannt und nehmen
unbestritten den Gegenstand des Streitpatents nicht neuheitsschadlich vorweg.
Diese Druckschriften zeigen folgendes:

E4 beschreibt ein Endoskop mit einem Schaft (5), in dem Linsen (6 bis 8) ein-
schlie3lich einer als distales Abschlussfenster ausgebildeten Linse (8) sowie die
Linsen umgebende Lichtleiter angeordnet sind, die distal bindig mit dem
Schaft (5) und dem Abschlussfenster (8) enden (Fig. 1, Sp. 2 Z. 22 bis 34). Die
Stablinsen sind an ihren Umfangsflachen beschichtet, z. B. mit einem CVD- oder
PVD-Verfahren (Sp. 2 Z. 10 bis 17 und 35 bis 45).
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E5 zeigt ein Endoskop, bei welchem seitlich aus einem Griffstiick (3) ein Licht-
leitfasern fur die Beleuchtung tragendes Faserverbindungsstuck (5) mit Abschluss-
fenster (8) ragt. Auch das distale Ende des Endoskops weist ein Abschlussfens-
ter (6) auf. Das distale Abschlussfenster (6) und das Beleuchtungsfenster (8)
wurden unter Hochvakuum in ihren Rahmen festgelttet; diese Rahmen wurden
dann mit der jeweiligen benachbarten Endoskopkomponente verschweil3t (Sp. 3
Z. 41 bis 44 und 59 bis 64, Fig. 1).

E6 Fig. 30 und E7 Fig. 5 und 7 zeigen jeweils das distale Ende eines Endoskops,
wobei sowohl das den Bereich der abbildenden Optik abschlielRende Fenster als
auch das den Bereich der Beleuchtungs-Lichtleiter abschlielende Fenster mit Lin-
sen (E6 Fig. 30 Bezugszeichen 162 und 169, E7 Fig. 5 und 7 Bezugszeichen 34
und 37A, 37B, 37C) versehen sind, die jeweils an ihrer aul3eren Mantelflache mit
einem Fassungselement verbunden sind. GemalR3 E6 Sp. 18 Z. 16 bis 20 ist be-
nachbart zu der den Bereich der abbildenden Optik abschlieBenden Linse ein Fil-

ter vorgesehen.

E8 zeigt in Fig. 8 das distale Ende eines Endoskops, wobei ein lichtdurchlassiges
Abschlusselement (124) den Bereich der abbildenden Optik und der beleuchten-
den Lichtleitfasern (24) abdeckt und im Bereich der Lichtleitfasern abgeschragt
(134) ist.

4.2. Gegenuber dem im Verfahren bekannt gewordenen Stand der Technik be-
ruht der Gegenstand des erteilten, geltenden Anspruchs 1 auf erfinderischer Tatig-
keit.

Die Einsprechende hat geltend gemacht, der patentierte Gegenstand sei fur den
Fachmann durch die Druckschrift E1 alleine, und zwar sowohl ausgehend von
deren allgemeiner Lehre als auch von einem der Ausfihrungsbeispiele (mit und
ohne Schutzrohr), durch die Kombination von E1 mit E2 oder E3, durch die Kom-

bination von E2 mit E1 oder durch die Kombination von E3 mit E1 nahegelegt.
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Wie oben erlautert, ist in den Ausfihrungsbeispielen der E1 bereits das Merk-
mal d) (lichtdurchlassiges Abschlusselement, welches das distale Ende des
AuRRenrohrs zumindest im Bereich des Innenrohrs und des die Lichtleiter aufneh-
menden Zwischenraums hermetisch dicht abschlief3t) nicht vollstandig erfullt. Zu-
dem liegt bei der in E1 Fig. 2 gezeigten Konstruktion der auf3ere, dinne Teil der
Saphirschutzabdeckung flachig sowohl an der Fassung (14) als auch an den
Enden der Lichtleiter (7) und am distalen stirnseitigen Ende des Aul3enrohrs (5)
an, was in Sp. 2 Z. 16 bis 22 gerade als vorteilhaft dargestellt wird. Auch wenn
eine Konstruktion mit tber die Innenflache des Auf3enrohrs mit diesem verbunde-
nen Abschlusselement dem Fachmann prinzipiell bekannt war (vgl. etwa E2 oder
E3), ist in E1 keine Veranlassung fur den Fachmann erkennbar, von der als vorteil-
haft ausgewiesenen speziellen Konstruktion der Fig. 2 abzugehen und diese so zu
verandern, dass gemald der Kombination der Merkmale d) und h) die mehrteilige
Saphirschutzabdeckung als alleiniges (d. h. auch ohne Fassung ausreichend sta-
biles), das distale Endoskopende im Bereich der Optik und der Lichtleiterenden
abdichtendes Abschlusselement ausgebildet wird, Gber dessen aul3ere Mantelfla-
che eine hermetisch dichte Verbindung mit der Innenseite des Aul3enrohrs (5) ge-
schaffen wird.

Auch wenn man vom Ausfiuhrungsbeispiel gemaR Fig. 3 (mit Schutzrohr) ausgeht
und dieses Schutzrohr als Au3enrohr im Sinne des Streitpatents betrachtet, ergibt
sich keine andere Beurteilung. Es ist bereits fraglich, ob das zum Schutz des dis-
talen Endes mit einer Einbdrdelung ausgebildete Schutzrohr fur den Fachmann
einen hermetisch dichten Abschluss nahelegt. Jedenfalls ist fir den Fachmann
keine Veranlassung zu erkennen, gemafR den Merkmalen d) und h) sowohl das
Schutzrohr hermetisch dicht mit der Saphirschutzabdeckung zu verbinden als
auch diese mehrteilige Saphirschutzabdeckung als alleiniges Abschlusselement
auszugestalten, das einen hermetisch dichten Abschluss des distalen Endoskop-

endes im Bereich des Innenrohrs und der Lichtleiter schafft.
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Entsprechendes gilt, wenn man von der allgemeinen Lehre der E1 ausgeht, am
distalen Ende eines Endoskops eine Saphirschutzabdeckung vorzusehen, die
zweiteilig ausgebildet ist, wobei deren erster Teil die Optik und der zweite Teil die
Glasfaserenden abdeckt und beide Teile an ihren Beruhrungsflachen optisch von-
einander getrennt sind (Sp. 1 Z. 47 bis 53, Anspruch 1). Zur Ausbildung der (her-
metisch dichten) Verbindung der Saphirschutzabdeckung am Endoskopende mit
dem AuR3enrohr entnahm der Fachmann der Druckschrift E1 die Lehre als vorteil-
haft, die Saphirschutzabdeckung in einer Fassung zu halten und mit gré3tmaogli-
cher Ausdehnung zu versehen, so dass der aul3ere Teil der Saphirschutzabde-
ckung das distale Ende des AulRenrohrs stirnseitig abdeckt (Sp.2 Z. 1 bis 22,
Anspriche 4 bis 6). Auch wenn die Verbindung eines (einteiligen) Abschlussele-
ments Uber die innere Mantelflache eines Aul3enrohrs dem Fachmann prinzipiell
bekannt war (vgl. etwa E2 oder E3), hétte es eines Anlasses bedurft, die Verbin-
dung im Gegensatz zu der in E1 als vorteilhaft beschriebenen Ausbildung anders
zu gestalten, vgl. BGH GRUR 2010, 407 — einteilige Ose. Ein solcher Anlass ist

jedoch nicht zu erkennen.

Insgesamt ist festzustellen, dass es ausgehend von E1 mehrerer Schritte bedurft
hatte (Ausbildung der mehrteiligen Saphirschutzabdeckung als alleiniges, das
Endoskopende im Bereich des Innenrohrs und des Bereichs der Lichtleiter abdich-
tendes Abschlusselement, hermetisch dichte Verbindung dieses Abschlussele-
ments Uber die Innenseite des Auf3enrohrs), um zum Gegenstand des Streitpa-
tents zu gelangen. Hierflr gab es jedoch im Stand der Technik keine Anregung,
zumal keine der im Verfahren genannten Druckschriften die Lehre gibt, eine dichte
Verbindung am distalen Endoskopende allein durch ein lichtdurchlassiges, mehr-
teiliges Abschlusselement zu bewerkstelligen, das tber sein radial &ul3ere Mantel-

flache mit der Innenseite des AulRenrohrs verbunden ist.

In E2 Sp. 1 Z. 48 bis 56 ist ein mehrteiliges Abschlusselement wie in E1 aufgrund
von Dichtigkeits- und Festigkeitsproblemen als nachteilig beschrieben. E2 lehrt

daher, das Abschlusselement einteilig auszubilden (Sp. 2 Z. 24 bis 28). Auch wenn
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ein mehrteiliges (allerdings, anders als in E2, stirnseitig mit dem Aul3enrohr ver-
bundenes) Abschlusselement aus E1 bekannt war, ist keine Veranlassung fir den
Fachmann zu erkennen, von der in E2 als vorteilhaft beschriebenen einteiligen
Ausbildung abzugehen und gemanR der als nachteilig beschriebenen Lehre anstel-
le eines einteiligen ein mehrteiliges Abschlusselement vorzusehen. Eine von der
Einsprechenden vorgebrachte (in E2 nicht beschriebene) Verschmutzungsgefahr
durch die Nuten der E2 erscheint eher spekulativ und konnte jedenfalls den Fach-
mann nicht dazu veranlassen, gerade die als nachteilig erkannte Lehre eines

mehrteiligen Abschlusselements in E2 einzusetzen.

Ausgehend von E3, welche ein Endoskop mit einteiligem Abschlusselement ohne
Mittel zur Verhinderung der Einspiegelung von Beleuchtungslicht zeigt, mag zwar
der Wunsch nahegelegen haben, Beleuchtungslicht am Eintreten in den Beobach-
tungsstrahlengang zu hindern. Aus dem Stand der Technik bot sich dem Fach-
mann hierfir etwa die aus E1 bekannte Anordnung mit Abschlusselement an,
wobei der Fachmann jedoch eher diese gesamte bekannte Konstruktion des Ab-
schlusselements einschlie3lich von dessen Verbindung zum Endoskoprohr tber-
nommen hatte. Es ist kein Grund erkennbar, davon abzugehen und die aus E1
bekannte Saphirschutzabdeckung mit Fassung, bei welcher der AuRenbereich der
Saphirschutzabdeckung flachig auf dem distalen Ende des Endoskops einschliel3-
lich des AuRenrohrs aufsitzt, so abzuwandeln, dass die mehrteilige, lichtdurchlas-
sige Saphirschutzabdeckung alleine (ohne die lichtundurchlassige Fassung) in das
AulRenrohr eingesetzt wird, und zwar derart, dass sie mit diesem uber ihre &uliere

Mantelflache verbunden ist.

Insgesamt ist kein Anlass fur den Fachmann zu erkennen, eines der aus E1, E2
oder E3 bekannten Endoskope so verandern, dass die Merkmale des erteilten An-

spruchs 1 des Streitpatents erfillt sind.

Damit kann dem Gegenstand des Streitpatents eine erfinderische Tatigkeit nicht

abgesprochen werden; vgl. BGH a. a. O. — einteilige Ose.



5.

-20 -

Der erteilte Patentanspruch 1 hat Bestand.

Die auf den Anspruch 1 riickbezogenen Unteranspriche 2 bis 24 sind ebenfalls

rechtsbestandig.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel

der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist

sie nur statthaft, wenn gertigt wird, dass

das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmagig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austubung des Richteram-
tes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit
Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern
er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt
hat,

der Beschluss aufgrund einer miindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vor-
schriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichts-

hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek Eder Dr. Thum-Rung Hoffmann
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