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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Marken-
amtes vom 17. April 2013 aufgehoben und das Patent
10 2004 045 337 erteilt.

Bezeichnung: ,Resektoskop mit von einem Schlitten langsver-

schiebbarer Elektrode”

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentanspruch 1, eingereicht am 27. Januar 2006;
Patentanspriiche 2 bis 5, wie ursprtinglich eingereicht;
Beschreibung Seiten 1 und 3 bis 8, wie urspriinglich eingereicht;
Beschreibung Seiten 2 und 2a, eingereicht am 27. Januar 2006;

sowie Figuren 1 bis 4, eingereicht am 1. Oktober 2004.

Grinde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2004 045 337.3 wurde am
16. September 2004 mit der Bezeichnung ,Resektoskop mit von einem Schlitten
langsverschiebbarer Elektrode” beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reicht. Die Offenlegung erfolgte am 6. April 2006.



Im Prufungsverfahren sind die Druckschriften

D1 US 4919131 A
D2 DE 201 07 176 Ul

in Betracht gezogen worden.

Die Prufungsstelle fur Klasse A 61 B hat die Anmeldung mit dem in der Anhérung
vom 17. April 2013 gefassten Beschluss zuriickgewiesen. Die Anmelderin war zur
Anhdrung nicht erschienen. Dem Beschluss lagen der am 27. Januar 2006
eingegangene Patentanspruch 1 sowie die ursprunglichen Anspriiche 2 bis 5
zugrunde. In der Beschlussbegriindung vom 30. April 2013 ist ausgefuhrt, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 in Anbetracht der Druckschrift US 4 919 131 A
(D1) nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns beruhe.

Gegen diesen, It. Empfangsbekenntnis am 13. Mai 2013 vom Vertreter der
Anmelderin empfangenen Beschluss richtet sich die am 3. Juni 2013 beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Anmelderin,
die mit Beschwerdebegriindung vom 2. September 2013, eingegangen bei Gericht
per Fax am selben Tage, einen neuen Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag

einreicht und sinngemal3 beantragt:

- Den angefochtenen Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse
A 61 B vom 17. April 2013 aufzuheben und ein Patent zu
erteilen mit:

Patentanspruch 1, eingereicht am 27. Januar 2006;
Patentansprtiche 2 bis 5, wie ursprtinglich eingereicht;
Beschreibung Seiten1 und 3 bis 8, wie urspriinglich

eingereicht;



Beschreibung Seiten2 und 2a, eingereicht am
27. Januar 2006;
Figuren 1 bis 4, eingereicht am 1. Oktober 2004 (Haupt-
antrag).

- Hilfsweise ein Patent zu erteilen mit:
Patentanspruch 1, eingereicht am 2. September 2013;

Ubrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Die Anmelderin und Beschwerdefihrerin ist der Meinung, dass der Gegenstand

des Anspruchs 1 sowohl in der Fassung des Hilfsantrags, als auch in der Fassung

des Hauptantrags neu und erfinderisch gegeniber dem aus der US 4 919 131
(D1) bekannten Stand der Technik sei.

Der am 27. Januar 2006 eingereichte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lau-

tet gegliedert:

M1
M2

M3

Resektoskop (1, 1') mit

einer in einem Schaft (2) langsverschiebbaren Elektrode (10), die an ihrem
proximalen Ende (31) in einem langsverschiebbar gelagerten Schlitten (9),
der ein nach unten ragendes Fingergriffstiick (21, 22) aufweist,

mittels einer Kontaktiereinrichtung (25) mit einem vom Schlitten (9) han-
gend abgehenden, HF-Energie zufiihrenden Kabel (15) kontaktiert ist,

dadurch gekennzeichnet,

M4

M5

dass die Kontaktiereinrichtung (25) einen Kabelabgang (13) zum Anschluss
eines Kabelsteckers (14) des Kabels (15) aufweist und als getrenntes
Bauteil (25) ausgebildet ist, das wahlweise mit dem einen oder dem ande-
ren zweier gegeniberliegender Enden in distaler Richtung liegend am
Schlitten (9) befestigbar ist,

wobei das jeweils in distaler Richtung liegende Ende eine Aufnahme (30)
fur die Elektrode (31) aufweist und wobei der Kabelabgang (13) naher zu

einem der Enden angeordnet ist.



Der mit der Beschwerdebegrindung am 2. September 2013 eingereichte Pa-

tentanspruch 1 gemaly Hilfsantrag lautet gegliedert (Unterschiede zum An-

spruch 1 nach Hauptantrag durch Unterstreichung gekennzeichnet):

M1
M2

M3

Resektoskop (1, 1') mit

einer in einem Schaft (2) langsverschiebbaren Elektrode (10), die an ihrem
proximalen Ende (31) in einem langsverschiebbar gelagerten Schlitten (9),
der ein nach unten ragendes Fingergriffstiick (21, 22) aufweist,

mittels einer Kontaktiereinrichtung (25) mit einem vom Schlitten (9) han-
gend abgehenden, HFEnergie zufihrenden Kabel (15) kontaktiert ist,

dadurch gekennzeichnet,

M4

M5

dass die Kontaktiereinrichtung (25) einen Kabelabgang (13) zum Anschluss

eines in Richtung von unten nach oben an den Kabelabgang (13) ansteck-

baren Kabelsteckers (14) des Kabels (15) aufweist und als getrenntes
Bauteil (25) ausgebildet ist, das wahlweise mit dem einen oder dem ande-
ren zweier gegeniberliegender Enden in distaler Richtung liegend am
Schlitten (9) befestigbar ist,

wobei das jeweils in distaler Richtung liegende Ende eine Aufnahme (30)
fur die Elektrode (31) aufweist und wobei der Kabelabgang (13) néher zu

einem der Enden angeordnet ist.

An die Anspriiche 1 gemald Haupt- und Hilfsantrag sollen sich die urspringlichen

Unteranspriiche 2-5 anschliel3en.

Wegen des weiteren Sachverhalts und des Vorbringens der Anmelderin und Be-

schwerdefthrerin wird auf den Inhalt der Patentamtsakte und der Gerichtsakte

verwiesen.



Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulassig (8 73
PatG). Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung

eines Patents auf Grundlage der Unterlagen gemald Hauptantrag.

1. Die Anmeldung betrifft laut Beschreibung ein Resektoskop mit einer in ei-
nem Schaft langs verschiebbaren Elektrode, die an ihrem proximalen Ende in ei-
nem langs verschiebbar gelagerten Schlitten mittels einer Kontaktiereinrichtung
mit einem HF-Energie zufihrenden Kabel kontaktiert ist (vgl. Offenlegungsschrift,

Anspruch 1).

Derartige mit einer hochfrequenzbeaufschlagten Schneidschlinge versehene Re-
sektoskope werden in der Urologie, insbesondere zur Prostata-Entfernung einge-
setzt. Solche Resektoskope werden Ublicherweise in zwei Bauarten (,aktiv* / ,pas-
siv') eingesetzt. Bei der einen Bauart soll das Fingergriffstiick am Schlitten mdg-
lichst weit distal und bei der anderen Bauart moglichst weit proximal sitzen. Damit
das am Schlitten angeschlossene, herunterhdngende HF-Kabel den Anwender
nicht behindert, sollte es mdglichst beabstandet zum Fingergriffstiick am Schlitten
angebracht sein (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0002]-[0005]).

Die vorliegende Anmeldung stellt sich daher die Aufgabe, ein gattungsgemalles
Resektoskop zu schaffen, bei dem die Kosten hinsichtlich der beiden Bauarten

verringert werden kdnnen (Offenlegungsschrift, Abs. [0006]).

Diese Aufgabe soll mit dem beanspruchten Resektoskop geldst werden (Offenle-
gungschrift Abs. [0007]).



In Figur1l ist ein Ausfih-
rungsbeispiel des Resekto-
skops gezeigt. Es weist ei-

nen rohrférmigen Schaft 2

auf, in dem eine Elektrode 10

mit  Schneidschlinge 11
langsverschiebbar gelagert
ist. Das proximale Ende der
Elektrode 10 ist in einen
Schlitten 9 eingesteckt. Im
Inneren des Schlittens 9 ist
die Elektrode dber eine

Kontaktiereinrichtung / Bau-

teil 25 (vgl. Figur 3) mit ei-

nem Kabelabgang 13 kon-
taktiert, an dem mit einem
Kabelstecker 14 ein Kabel 15
fur die Zufuhr von Hochfre-

quenz-Energie angeschlos-
sen ist. Zum Betétigen des Resektoskops werden die mit einer Feder 23 vorge-
spannten Hebel 16, 17 mittels eines Fingergriffsticks 21 und einem Daumenring
22 zusammengedrickt bzw. wieder losgelassen. Damit Fingergriffstick 21 und
Kabel 15 mdglichst weit beabstandet sind, ist bei der Bauweise der Figur 1 der
Kabelabgang 13 mdglichst weit proximal am Schlitten 9 vorgesehen. Bei der Bau-
weise gemal Figur 2 hingegen, ist der Kabelabgang moglichst entfernt vom Dau-
menring und damit distal am Schlitten vorgesehen (vgl. D5, Abs. [0019]-[0029]).

Erfindungsgemal ist die die Elektrode 10 mit dem Kabelabgang 13 elektrisch ver-
bindende Kontaktiereinrichtung / Bauteil 25 als wahlweise in zwei Richtungen am
Schlitten 9 befestigbares Bauteil ausgebildet. Je nach Einbaulage liegt dann der

Kabelabgang weiter distal oder weiter proximal am Schlitten. So kann der Schlitten



einfach an die zwei Bauarten (,aktiv‘ / ,passiv’) des Resektoskops angepasst
werden (vgl. Abs. [0008]).

Figur 3 zeigt den Schlitten 9 in einer

5 Bauweise, die sowohl fur die Resek-

K \q S 2 toskopkonstruktion nach Figur 1 als
\\><\#30; - auch nach Figur 2 geeignet ist. Das

10) uikﬁ/\/ z ”:“2: Bauteil 25 zum Kontaktieren der
= <P &\"/ I 29 Elektrode 10 mit dem Kabelabgang
31 // 2//'/” /,{\*“"/26 13 ist in Figur 3 derart in den Schlitten
B—IR :;i \(J;jzl. 9 eingesetzt, dass der Kabelabgang

\ :/E_ J; 25 13 naher zum distalen Ende des

21— F_i;]—_S Schilittens 9 liegt. Das Bauteil 25 kann

auch um 180° gedreht in den Schilit-
ten 9 eingesetzt werden, so dass, wie in Figur 3 gestrichelt dargestellt, der Kabel-
abgang 13 weiter proximal liegt (vgl. Abs. [0030]-[0034]).

2. Als zustandigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrich-
tung Elektrotechnik bzw. Medizintechnik mit Hochschulbildung und beruflicher Er-
fahrung in der Entwicklung von elektrochirurgischen Instrumenten, der bezuglich

medizinischer Fragestellungen mit einem Arzt zusammenarbeitet.

3. Einige Merkmale der selbstandigen Anspriiche bedirfen der ndheren Erlaute-
rung. Ihnen liegt unter der Beriicksichtigung des Gesamtinhalts der Anmeldung
und des allgemeinen Fachwissens des zustdndigen Fachmanns folgendes Ver-

standnis zugrunde:

M4

.,dass die Kontaktiereinrichtung (25) ... als getrenntes Bauteil (25) ausgebildet

ist ..."



Die Kontaktiereinrichtung 25 soll gemal Merkmal M4 als ein vom Schlitten 9
getrenntes Bauteil ausgebildet, mithin nicht einstlickig mit dem Schlitten ausge-
bildet sein. Dabei kann das Bauteil auf beliebige Weise am Schlitten befestigt
sein. Gemald dem Ausfiuihrungsbeispiel kann das Bauteil 25 als Einsteckbauteil
ausgebildet sein (vgl. Figuren 3 u. 4), oder z. B. als getrennte untere Halfte des
Schlittens und bspw. mit dem Rest des Schlittens durch Verschraubung ver-
bunden werden (vgl. Abs. [0009], [0035]).

.dass die Kontaktiereinrichtung (25) ... wahlweise mit dem einen oder dem
anderen zweier gegenuberliegender Enden in distaler Richtung liegend am
Schlitten (9) befestigbar ist":

Nach Merkmal M4 soll die Kontaktiereinrichtung / Bauteil 25 zwei Enden auf-
weisen, die sich gegeniberliegen. Die Kontaktiereinrichtung soll dabei so am
Schlitten 9 befestigbar sein, dass wahlweise eines dieser beiden Enden in dis-
taler Richtung, somit naher zur distalen Spitze des Resektoskops hin liegt. Das
andere Ende der Kontaktiereinrichtung liegt dann zwangslaufig nédher zum pro-

ximalen Ende des Resektoskops hin.

Die Kontaktiereinrichtung soll somit als wahlweise in zwei Richtungen am
Schlitten befestigbares Bauteil ausgebildet sein, wobei sich diese Befestigungs-
richtungen um 180° unterscheiden sollen. Dazu kann die Kontaktiereinrichtung
bspw. in einfacher Weise in ein Langloch einsteckbar sein, wobei sich aus der
Langserstreckung des Langloches die beiden méglichen Einsteckrichtungen er-
geben (vgl. Abs. [0008], [0009]). Im Ausfihrungsbeispiel der Figur 3 weist der
Schlitten 9 bspw. ein von unten eingefrastes rechteckiges Langloch 24 auf, in
das ein rechteckiges Bauteil 25 (Fig. 4) eingesteckt ist. Das Bauteil 25 kann aus
dem Schlitten 9 herausgenommen, um 180° gedreht und wieder eingesteckt

werden, wie in Fig. 3 gestrichelt dargestellt.
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M5

4.

.das jeweils in distaler Richtung liegende Ende der Kontaktiereinrichtung weist
eine Aufnahme (30) fir die Elektrode (31) auf ...*

Je nach Einbaulage des Bauteils 25 wird es an seinem einen oder anderen
Ende mit der aus distaler Richtung kommenden Elektrode 10 kontaktiert. Dazu
kann das Bauteil an beiden Enden entsprechende Aufnahmen zur Aufnahme
und Kontaktierung des Endes 31 der Elektrode 10 aufweisen. Die im Bauteil zur
Kontaktierung der Elektrode vorgesehene Aufnahme kann aber auch umsteck-
bar vorgesehen sein (vgl. Abs. [0012], [0035]).

... der Kabelabgang (13) ist ndher zu einem der Enden angeordnet”:

Der Kabelabgang 13 soll nédher zu einem der Enden des Bauteils 25, und somit
nicht mittig zwischen den gegenuberliegenden Enden am Bauteil 25 angeordnet
sein. Je nach Einbaulage des Bauteils liegt der Kabelabgang 13 somit weiter
distal oder weiter proximal in Langsrichtung des Resektoskops gesehen (vgl.
Abs. [0008]). In der Darstellung gemal Fig. 3 des Ausflihrungsbeispiels ist das
Bauteil 25 derart in den Schlitten 9 eingesetzt, dass der Kabelabgang 13 links,
also naher zum distalen Ende des Schlittens 9 liegt. Wenn das Bauteil 25 aus
dem Schlitten 9 herausgenommen und um 180° gedreht und wieder eingesteckt
wird, so liegt, wie in Fig. 3 gestrichelt dargestellt, der Kabelabgang weiter pro-
ximal (vgl. Abs. [0033], [0034]).

Zulassigkeit des Hauptantrags

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag grindet auf dem urspringlichen An-

spruch 1, wobei im Merkmal M4 gegenuber dem urspriinglichen Anspruch 1 die

Angabe ,dass die Kontaktiereinrichtung (25) einen Kabelabgang (13) zum An-

schluss eines Kabelsteckers (14) des Kabels (15) aufweist* aufgenommen wurde.
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Dies ist in der urspr. Beschreibung auf S. 4 letzter Satz i. V. m. S. 7 erster Satz,
sowie der Figur 3 offenbart.

Die Beschreibung gemall Hauptantrag griindet auf der urspriinglichen Beschrei-
bung, wobei die urspringliche Seite 2 gegen die am 27. Januar 2006 eingereich-
ten Seiten 2 und 2a ausgetauscht ist. Auf den Austauschseiten 2 und 2a ist ge-
genuber der ursprunglichen Seite 2 noch der im Verfahren befindliche Stand der
Technik abgehandelt. Samtliche Anderungen sind zulassig und fuhren zu keiner

unzul&ssigen Erweiterung gegenuber den ursprunglichen Unterlagen.

Die Figuren 1 bis 4 nach Hauptantrag stellen Reinzeichnungen der urspringlichen

Figuren dar.

Die Unterlagen nach Hauptantrag sind somit ursprunglich offenbart und daher zu-

lassig.
5. Patentfahigkeit der Anspriche nach Hauptantrag
5.1  Zur Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1

Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen D1 u. D2 zeigt alle

Merkmale des Anspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags.

a) Aus der Druckschrift US 4 919 131 (D1) ist ein Resektoskop (resectoscope
working element 10) bekannt (vgl. Anspruch 1, Fig. 1, Sp. 1 Z. 5-9) [= Merkmal
M1], mit einer in einem Schaft (electrode assembly sheat 26) langsverschiebbaren
Elektrode (electrode assembly 74), die an ihrem proximalen Ende (vgl. Figur 3) in
einem langsverschiebbar gelagerten Schlitten (guide block 18), der ein nach unten
ragendes Fingergriffstick
(handle 14) aufweist [=
Merkmal M2], mittels einer

Kontaktiereinrichtung (electrical
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plug 20) mit einem vom Schlitten 18 hangend abgehenden, HF-Energie
zufihrenden Kabel (conductor 22) kontaktiert ist (vgl. Fig. 1 u. 2; Sp. 2 Z. 53-55,
Sp. 3 Z. 15-48) [= Merkmal M3].

Die aus der D1 bekannte Kontaktiereinrichtung
(plug 20) besteht aus einem Gehause (housing 34)
und einem daran angesetzten Steckkontakttelil
(extension block 36). Wie die Figur 2 zeigt, geht
vom Gehause 34 der Kontaktiereinrichtung 20 das
HF-Energie zufihrende Kabel (conductor 22) ab.

Das Gehéduse 34 kann somit als Kabelabgang

bezeichnet werden. Ein Kabelstecker, mit dem das Kabel 22 an das Gehéduse 34

(= Kabelabgang) angeschlossen ist, ist in der D1 nicht explizit gezeigt oder

beschrieben. Gehduse 34 und Kabel 22 sind vielmehr ersichtlich als ein integrales

Bauteil ausgebildet.

Wie aus den Figuren 1-4 ersichtlich, ist die

Kontaktiereinrichtung (plug 20) als vom Schlitten

18 getrenntes Bauteil ausgebildet, das seitlich

von links oder rechts in den Schlitten 18

gesteckt werden kann, um das proximale Ende

der Elektrode (electrode assembly 74) Uber

einen im Steckkontaktteil (extension block 36)

angeordneten elektrischen Kontakt (electrical
contact / connector 50, top portion 52, bottom portion 54) mit dem Kabel 22 im
Gehause 34 elektrisch zu verbinden (vgl. Sp. 3 Z. 58 - Sp. 4 Z. 22, Sp. 4 Z. 29-36
u. 41-44).

Dartiber hinaus kann das Steckkontaktteil 36 der

Kontaktiereinrichtung 20 in jede Seite des Schlittens 18 in




-13 -

zwei unterschiedlichen Orientierungen (jeweils das Kabel 22 nach oben oder
unten abgehend) eingesteckt werden, so dass sich insgesamt vier Mdglichkeiten
zum Anschluss der Kontaktiereinrichtung 20 an den Schlitten 18 ergeben (vgl.
Figuren4 u.5,Sp.4Z.44 - Sp. 5 Z. 15).

Das Steckkontaktteil 36 der in Figur 2 abgebildeten Kontaktiereinrichtung 20 weist
ein vorderes Ende (leading face 38) mit einem Kontaktschlitz (slot 44) sowie zwei
Seitenflachen (first side 40, second side 42) auf. Beim seitlichen Einstecken des
Steckkontaktteils 36 in den Schlitten 18 liegt eine der Seitenflachen zwangslaufig
in distaler Richtung, somit ndher zum distalen Ende des Resektoskops hin, und
die andere Seitenflache in proximaler Richtung (vgl. Figuren 1 u. 2 i. V. m. Sp. 3
Z.55-61). Die Seitenflachen 40, 42 entsprechen somit den gegentberliegenden

Enden der beanspruchten Kontaktiereinrichtung im Sinne des Merkmals M4.

Das Merkmal M4 ist somit bis auf das Teilmerkmal ,Kabelstecker” als in der D1

offenbart anzusehen.

Bei der aus der D1 bekannten Kontaktiereinrichtung 20 besitzt das
Steckkontaktteil 36 einen seitlich durchgehenden Kontaktschlitz (slot 44) zum
Aufnehmen des proximalen Endes der Elektrode 74 (vgl. Figur 2). Im in den
Schlitten 18 seitlich eingesteckten Zustand weist somit die jeweils in distaler
Richtung liegende Seitenflache 40, 42 (= in distaler Richtung liegendes Ende) des
Steckkontaktteils 36 eine Aufnahme fir die Elektrode 74 auf. Wie die Figuren 1
und 3 zeigen, ist das einen Kabelabgang bildende Gehause 34 mittig bezogen auf
die Seitenflaichen 40, 42 (= Enden) des Steckkontaktteils 36 der
Kontaktiereinrichtung 20 angeordnet. Das Merkmal M5 ist somit bis auf das

Teilmerkmal ,wobei der Kabelabgang ndher zu einem der Enden [der

Kontaktiereinrichtung] angeordnet ist” als in der D1 offenbart anzusehen.

b) Die Druckschrift DE 201 07 176 U1 (D2) betrifft eine monopolare und eine

bipolare Elektrode fur ein urologisches Resektoskop (vgl. S.1 erster Abs.)
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[= Merkmal M1]. In der Ausfihrungsform mit monopolarer Elektrode (vgl. Figur 1)
ist ein Elektrodentrager 19 langsverschiebbar in einem Schaft 2 angeordnet und
an seinem proximalen Ende in einem langsverschiebbar gelagerten Schiebekdrper
13 (= Schilitten), der einen nach unten ragenden Fingergriff 17 (= Fingergriffstiick)
aufweist [= Merkmal M2], mittels eines Klemmsteckers 29 (= Kontak-
tiereinrichtung) mit einem vom Schiebekdrper 13 hangend abgehenden, HF-
Energie zufihrenden Kabel 30 kontaktiert (vgl. S. 9 letzter Abs. - S. 12 vorletzter
Abs.) [= Merkmal M3.]

n
ﬁﬂ
16; 15

Die Kontaktiereinrichtung wird bei der D2 somit durch einen Klemmstecker 29

gebildet, der sich am Ende eines zu einem HF-Generator fihrenden Kabels 30
befindet (vgl. S. 11 letzter Abs. - S. 12 erster Abs.). Der Klemmstecker 29 ist als
vom Schiebekérper 13 (= Schlitten) getrenntes Bauteil anzusehen. Ein
Kabelabgang, an den ein Kabelstecker des Kabels 30 ansteckbar sein soll, ist in
der D2 nicht offenbart. Zwar weist auch der Klemmstecker 30 zwei
gegeniberliegende Seiten auf, von denen jeweils die eine oder andere Seite
naher in distaler Richtung liegt, wenn der Klemmstecker jeweils um 180° gedreht
an den Kontaktabschnitt des Elektrodentragers angeklemmt wird (vgl. Figur 1).

Diese beiden Seiten des Klemmsteckers 30 kdnnten zwar als gegenuberliegende
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Enden (Seiten) des Klemmsteckers interpretiert werden. Das Merkmal M4 wére
aber auch dann nur teilweise, ohne Kabelabgang mit ansteckbaren Kabelstecker

als offenbart in der D2 anzusehen.

Das Merkmal M5 ist ebenfalls nur teilweise als offenbart in der D2 anzusehen,
soweit bei dieser die Elektrode 18 an ihrem Kontaktabschnitt 26 zwischen die

Klemmbacken des Klemmsteckers 30 aufgenommen wird. Nicht offenbart ist

jedenfalls der Teil des Merkmals M5, wonach ein Kabelabgang vorhanden sein

soll, der zudem nicht mittig, sondern naher zu einem der Enden der

Kontaktiereinrichtung angeordnet sein soll.

Die Figuren 2 u. 3 zeigen lediglich Ausfiihrungsformen mit bipolaren Elektroden
20, 120, die an ihren in einem Schiebekorper 13 befindlichen Kontaktabschnitten
26, 126 bspw. mit Klemmsteckern 29, 129 kontaktiert sind. Alternativ kdnnten die
Leiterdrahte der Elektroden 20, 120 auch mit einem Doppelstecker kontaktiert
werden (vgl. S. 13 zweiter Abs. - S. 14 vorletzter Abs.). Weitere, fur die
Beurteilung der vorliegenden Anmeldung relevante Merkmale ergeben sich aus

diesen Ausfihrungsformen nicht.

5.2  Zur erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1

Das Resektoskop nach Anspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag beruht auch

auf einer erfindersichen Tatigkeit des Fachmanns.

a) Ausgangspunkt US 4 919 131 (D1)

Die D1 zeigt die Merkmale M1-M3 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag. Vom

Merkmal M4 ist das Teilmerkmal ,Kabelstecker” nicht offenbart.

Bei der in der Figur 2 dargestellten Kontaktiereinrichtung (plug 20) des Resekto-
skops der D1 geht das Kabel (conductor 22) direkt vom Gehause (housing 34; =
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Kabelabgang) ab. Ein Kabelstecker, mit dem das Kabel zusétzlich am Geh&use 34
angesteckt werden konnte, ist nicht gezeigt. Jedoch ware das Vorsehen eines sol-
chen zuséatzlichen Steckers eine rein fachmannische MaRnahme, die zum Stan-
dardrepertoire des Fachmanns gehort. Damit ware der Fachmann auf nahelie-

gende Weise zum Merkmal M4 gelangt.

Beim Merkmal M5 ist das Teilmerkmal ,wobei der Kabelabgang naher zu einem
der Enden [der Kontaktiereinrichtung] angeordnet ist* als nicht in der D1 offenbart
anzusehen. Denn das einen Kabelabgang bildende Geh&use 34 ist mittig bezogen
auf die Seitenflachen 40, 42 (= Enden) des Steckkontaktteils 36 der Kontaktierein-
richtung 20 angeordnet (vgl. Figuren 1 u. 2). FlUr eine aulR3ermittige Anordnung des
Steckkontaktteils 36 gegentber dem Gehéuse 34 und dem davon abgehenden
Kabel 22 besteht bei der D1 keine Veranlassung fur den Fachmann. Denn fur den
Fall, dass es aus bspw. Platzgrinden erforderlich sein sollte, die Kontaktierein-
richtung (plug 20) weiter distal oder proximal seitlich in den Schlitten 18 einzuste-
cken, wird der Fachmann lediglich das fur die Kontaktiereinrichtung 20 vorgese-
hene Einsteckloch (plug receptacle / channel 62) weiter distal oder proximal am
Schlitten 18 vorsehen, jedoch nicht die Konstruktion des Steckers (plug 20; = Kon-
taktiereinrichtung) selbst verédndern, da dieser als ohnehin schmales Bauteil

ausgefuhrt ist.

Auch die weitere Druckschrift D2 kann dem Fachmann keine Anregung geben, die
Konstruktion der Kontaktiereinrichtung 20 so abzuéndern, dass das Steckkon-
taktteil 36 aul3ermittig gegentber dem Gehause 34 angeordnet ist. Denn bei der
D2 erfolgt die Kontaktierung lediglich tber ebenfalls schmale Klemmstecker 29
(vgl. Figur 1). Auch dem allgemeinen Fachwissen ist ausgehend von der D1 eine

solche MalRnahme nicht zuzurechnen.

b) Ausgangspunkt DE 201 07 176 U1 (D2)
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Die Druckschrift D2 zeigt ebenfalls die Merkmale M1-M3. Vom Merkmal M4 ist
sowohl das Teilmerkmal ,Kabelabgang* als auch ,Kabelstecker” nicht offenbart.

Beim Vorhandensein eines Kabelabgangs konnte zwar das Vorsehen eines daran
anzuschlielenden Kabelsteckers noch als fachméannisch angesehen werden. Da
die Kontaktiereinrichtung bei der D2 jedoch nur aus einem an den Kontaktab-
schnitt 26 des Elektrodentragers 19 anzuklemmenden Klemmstecker 29 besteht,
misste eine vollstandige Umkonstruktion der Kontaktierung zwischen dem Kabel
30 und dem Elektrodentrager 19 erfolgen, fir die der Fachmann vorliegend keine
Veranlassung hat. Denn die Klemmstecker 29 sind direkt am Ende des Kabels
angebracht, was vorliegend bereits die einfachste und zuverlassigste Konstrukti-

onsweise darstellt.

Auch der weiteren Druckschrift D1 kann der Fachmann diesbezuglich keine Anre-
gung entnehmen. Denn bei der D1 erfolgt die Kontaktierung Gber einen seitlich in
den Schlitten einzusteckenden Stecker (plug 20; vgl. Figuren 1 u. 2). Auch dem
allgemeinen Fachwissen ist ausgehend von der D2 eine solche Maflinahme nicht

zuzurechnen.

Vom Merkmal M5 ist das Teilmerkmal, wonach ein Kabelabgang vorhanden sein
soll, der zudem nicht mittig, sondern naher zu einem der Enden der Kontaktierein-
richtung angeordnet sein soll, nicht offenbart. Da wie vorstehend zum Merkmal M4
bereits ausgefuhrt, bei der D2 schon keine Veranlassung fir den Fachmann be-
steht, einen separaten Kabelabgang bei den gezeigten Klemmsteckern 29 vorzu-
sehen, kann der Fachmann auch nicht auf naheliegende Weise zum beanspruch-
ten Teilmerkmal eines nicht mittig, sondern naher zu einem der Enden der Kon-

taktiereinrichtung angeordneten Kabelabgangs gelangen.

5.3 Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die Weiterbildungen des beanspruch-
ten Resektoskops gemal? den abhangigen Patentanspriichen 2 bis 5 gewéahrbar.
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6. Da dem Hauptantrag der Anmelderin und Beschwerdefuihrerin stattgegeben
werden konnte, hat der Senat die Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung als
nicht erforderlich erachtet. Die Aufhebung des Zuriickweisungsbeschlusses der
Prufungsstelle fur Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts war da-

her im schriftlichen Verfahren zu beschliel3en.

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 gertugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim



-19 -

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

einzulegen.

Dr. Maksymiw Veit Hermann Dr. Wismeth

pro



