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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat am

12. Februar 2005 gegen die am 13. Dezember 2004 zur Post
gegebene Entscheidung der Prlufungsabteilung Uber den
Widerruf des europdischen Patents Nr. 0 977 509
Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegeblhr ist ebenfalls
am 12. Februar 2005 entrichtet worden und die

Beschwerdebegrindung ist am 16. April 2005 eingegangen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daf der
Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniber der urspringlichen

Fassung der Anmeldung unzuldssig erweitert wurde.

Am 28. Marz 2006 wurde mundlich verhandelt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und das Patent unverandert
aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), oder das Patent
aufgrund der wadhrend der mindlichen Verhandlung

eingereichten Hilfsantrdge 1 und 2 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurlckweisung der

Beschwerde.

Anspruch 1 wie erteilt hat folgenden Wortlaut:

"Endoskop, insbesondere Video-Endoskop, mit einem
Endoskopschaft (12; 110) am distalen Ende und mit einem
Fassungsanschluf? (14; 108) am proximalen Ende zum
Anschlieffen eines optischen Aufnahmegerates (16; 124),
bspw. einer Videokamera, und mit einem Endoskopgehdause
(18; 102) zwischen dem Endoskopschaft (12; 110) und dem

Fassungsanschluf? (14; 108), wobei das Endoskopgehause
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(18; 102) mit dem Fassungsanschluf (14; 108) direkt
verbunden ist und der Fassungsanschluf’s (14; 108) Uber
ein Drehgelenk (30; 115) relativ zum Endoskopschaft (12;
110) um die Langsachse des Endoskops (10; 100)
verdrehbar ist, wobei ferner in dem Endoskopgehduse (18;
102) eine optisch abbildende Anordnung (42; 118)
aufgenommen ist, die zur Fokussierung der
BildUbertragung lber eine Stelleinrichtung (60; 140)
zumindest teilweise lageverstellbar ist, dadurch
gekennzeichnet, daf? das Endoskopgehduse (18; 102)
durchgehend hermetisch geschlossen ausgebildet ist, und
daf? das Drehgelenk (30; 115) auferhalb des
Endoskopgehduses angeordnet und am Fassungsanschlufz (14;

108) ausgebildet ist."

Anspruch 1 gemafs 1. Hilfsantrag lautet wie folgt:

"Endoskop, insbesondere Video-Endoskop, mit einem
Endoskopschaft (12; 110) am distalen Ende und mit einem
Fassungsanschluss (14; 108) am proximalen Ende zum
AnschliefRen eines optischen Aufnahmegerates (16; 124),
beispielsweise einer Videokamera, und mit einem
Endoskopgehause (18; 102) zwischen dem Endoskopschaft
(12; 110) und dem Fassungsanschluss (14; 108), wobei der
Fassungsanschluss (14; 108) Uber ein auRerhalb des
Endoskopgehduses (18; 102) angeordnetes und am
Fassungsanschluss (14; 108) ausgebildetes Drehgelenk (13;
115) relativ zum Endoskopschaft (12; 110) um die
Langsachse des Endoskops (10; 100) verdrehbar an der
AufRenseite des Endoskopsgehduses (18) befestigt bzw. auf
dem Endoskopsgehduse (102) gelagert ist, wobei ferner in
dem Endoskopgehduse (18; 102) eine optisch abbildende
Anordnung (42; 118) aufgenommen ist, die zur

Fokussierung der Bildlbertragung Uber eine
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Stelleinrichtung (60; 140) zumindest teilweise
lageverstellbar ist, und wobei das Endoskopgehduse (18;
102) durchgehend hermetisch geschlossen ausgebildet

ist."

Anspruch 1 gemadfs 2. Hilfsantrag lautet wie folgt:

"Endoskop, insbesondere Video-Endoskop, mit einem
Endoskopschaft (12; 110) am distalen Ende und mit einem
Fassungsanschluss (14; 108) am proximalen Ende zum
Anschliefen eines optischen Aufnahmegerates (16; 124),
beispielsweise einer Videokamera, und mit einem
Endoskopgehduse (18; 102) zwischen dem Endoskopschaft
(12; 110) und dem Fassungsanschluss (14; 108), wobei das
Endoskopgehduse (18; 102) mit dem Fassungsanschluss (14;
108) direkt verbunden ist, indem der Fassungsanschluss
(14; 108) Uber ein auBerhalb des Endoskopgehauses (18;
102) angeordnetes und am Fassungsanschluss (14; 108)
ausgebildetes Drehgelenk (13; 115) relativ zum
Endoskopschaft (12; 110) um die Langsachse des Endoskops
(10; 100) wverdrehbar an der AulRenseite des
Endoskopsgehduses (18) befestigt bzw. auf dem
Endoskopsgehduse (18; 102) gelagert ist, wobei ferner in
dem Endoskopgehduse (18; 102) eine optisch abbildende
Anordnung (42; 118) aufgenommen ist, die zur
Fokussierung der Bildubertragung Uber eine
Stelleinrichtung (60; 140) zumindest teilweise
lageverstellbar ist, und wobei das Endoskopgehduse (18;
102) durchgehend hermetisch geschlossen ausgebildet

ist."
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Zur Stltzung ihres Antrags hat die Beschwerdefihrerin im

wesentlichen folgendes vorgetragen:

Der Fassungsanschluf? in der Ausfihrungsform gemaf

Figur 1 sei direkt mit dem Endoskopgehduse verbunden,
weil die Hulse (34) fest mit dem Gehdusehauptteil (20)
verbunden sei und deswegen zum Endoskopgehdause gehére.
Nicht nur die Teile, die etwas einhausen wlrden zum
Endoskopgehduse gehdren, sondern auch damit fest
verbundene Elemente. Die Angabe in der Mitte von Seite 5
der ursprlinglichen Beschreibung, wonach bei einer
mehrstlickigen Ausgestaltung die verschiedenen Stlcke
[des Endoskopgehduses] fest und dicht miteinander
verbunden seien, um die Bedingungen einer hermetischen
Geschlossenheit des Endoskopsgehduses zu erfillen,
beziehe sich nur auf eine von der verschiedenen,
mdglichen Ausfihrungsformen der Erfindung und schliefe
nicht aus, dass auch noch andere Teile dem Gehause
zugeordnet werden koénnten. Auf Seite 15 sei die Angabe
enthalten, dass weitere Elemente im distalen Bereich des
Endoskopgehduses angeordnet seien. Ferner sei auf
derselben Seite die weitere Angabe enthalten, dass der
Fassungsanschluf3 drehbar an der Aufenseite des
Endoskopgehauses befestigt sei und dass die Hulse (32)
(die zum Fassungsanschluf3 gehdre) auf einer fest mit dem
Gehdusehauptteil verbundenen inneren Hilse (34) gelagert
sei. Daraus sei unmittelbar zu folgern, dass die HlUlse
(34) ein Teil des Endoskopsgehduses (18) bilde und
folglich der Fassungsanschluf3 (14) unmittelbar mit

diesem Gehduse in Verbindung stehe.

In Analogie zu dem Voranstehenden zeige auch die in
Figur 2 dargestellte Ausfihrungsform eine unmittelbare

Verbindung zwischen dem Endoskopgehduse (102) und dem
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Fassungsanschluf3 (108). Allerdings sei die Hulse (112)
kein Teil des Gehauses, sondern des Fassungsanschlusses,
da es mit diesem fest verbunden sei und sich mit diesem

auf dem Gehduse drehe.

Falls das bestrittene Merkmal, wonach der
Fassungsanschluf? direkt mit dem Endoskopgehause
verbunden sei, als nicht offenbart angesehen werden
sollte, kdénne es ohne weiteres gestrichen werden, da es
keinen technischen Beitrag zur Erfindung leiste.
Folglich wiirde der Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags
sowohl das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU, als
auch des Artikels 123 (3) EPU erfiillen.

In jedem Fall sei aber der Anspruch 1 des zweiten
Hilfsantrags zuladssig, da er alle Merkmale des erteilten
Anspruchs 1 enthalte und zusatzlich klarstelle, was
unter der direkten Verbindung zwischen dem
Endoskopsgehduse und dem Fassungsanschluf® zu verstehen

sei.

Die Beschwerdegegnerin bestritt die vorausstehenden
Ausfihrungen und behauptete, dass aus der ursprunglichen
Offenbarung eindeutig hervorgehe, dass der
Fassungsanschluf? nicht direkt mit dem Endoskopgehause

verbunden sei.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags verstofle gegen
Artikel 123 (3) EPU, weil der Schutzbereich durch die
Streichung des, die direkte Verbindung zwischen dem
Gehause und dem Fassungsanschlufd betreffenden Merkmals
gegenlber der erteilten Fassung erweitert sei. Dieses
Merkmal habe sehr wohl eine technische Bedeutung, da es

zur Abgrenzung gegen solche Endoskope diene, bei denen
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zwischen dem Gehduse und dem Fassungsanschlufzs eine

Kupplung vorgesehen sei.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags entstelle den Sinn
des Begriffs "direkte Verbindung", weil die mit dem
Verbindungswort "indem" eingeleitete Definition dieses
Begriffs der ursprlinglichen Offenbarung nicht zu
entnehmen sei. Daher verstofe der zweite Hilfsantrag,

wie der Hauptantrag, gegen Artikel 123 (2) EPU.

Entscheidungsgrinde

0979.D

Die Beschwerde ist zuldssig.

Hauptantrag

Anspruch 1 erftillt nicht die Voraussetzungen des

Artikels 100 c) EPU, weil das Merkmal, wonach:

"das Endoskopgehduse (18; 102) mit dem Fassungsanschluf3
(14; 108) direkt wverbunden ist"

nicht urspringlich offenbart war.

Die urspringliche Offenbarung enthalt zwei
Ausflihrungsformen, die in den Figuren 1 und 2

dargestellt sind.

Nach Figur 1 ist der Fassungsanschlufd (14) drehbar auf
einer fest mit dem Gehausehauptteil (20) verbundenen
innere HUlse (34) gelagert (vgl.: Seite 15 der
Beschreibung der urspringlichen Fassung, letzter Absatz)

und nach Figur 2 ist der Fassungsanschlufz (108) Utber ein
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fest mit dem Fassungsanschlufs (108) verbundenes
hilsenfdérmiges Verbindungsteil (112) drehbar auf dem

Gehausehauptteil (104) gelagert.

Es ist unbestritten, daf in den ursprunglichen
Unterlagen nicht explizit offenbart ist, daf die in
Figur 1 gezeigte Hulse (34) zum Endoskopgehause (18)
gehdért und das in Figur 2 gezeigte hlllsenfdrmige
Verbindungsteil (112) zum Fassungsanschlufs (108). Es ist
aber auch nicht méglich allein aus der Tatsache, dass
die Hilse (34) fest mit dem Gehdusehauptteil (20) und
das Verbindungsteil (112) fest mit dem Fassungsanschluf
(108) verbunden sind, zu schlieffen, dafl die HuUlse (34)
zum Endoskopgehduse gehdrt und das Verbindungsteil (112)

zum Fassungsanschlufs (108).

Nach der urspriinglichen Beschreibung sind bei einer
mehrstlckigen Ausbildung des Endoskopsgehduses die
verschiedenen Stlicke fest und dicht miteinander
verbunden, beispielsweise durch Schweiflen, Léten oder
dergleichen (siehe WO - A - 99/39623, Seite 5, Zeilen 11
bis 17). Die HUlse (34) ist dagegen nur mit dem
Gehausehauptteil (20) wverschraubt, also fest aber nicht
dicht damit verbunden. Daneben gibt es auch noch andere
Elemente, die mit dem Gehausehauptteil (20) fest
verbunden sind, die aber eindeutig nicht zum
Endoskopsgehduse gehdéren, siehe zum Beispiel die
Objektivfassung (52) oder die Okularfihrung (54) (siehe
Seite 16, 2. und 3. Absatz), oder das auf Seite 15,

zwelter Absatz erwahnte Innenrohr.

Ebensowenig 1laft sich allein aus der Tatsache, dass das
hiilsenfdérmige Verbindungsteil (112) mit dem

Fassungsanschluf? (108) wverschraubt ist folgern, dass das
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Verbindungsteil ein Teil des Fassungsanschlusses bildet.
Zum einem deutet schon der Begriff "Zwischenteil" darauf
hin, dass es sich dabei um ein separates, zwischen dem
Fassungsanschluf3 (14) und dem Gehausehauptteil (20)
angeordnetes Teil handelt. Zum anderen laRt die Tatsache,
dass das optische Aufnahmegerat (16) mit dem
Fassungsanschluf? (14) verschraubbar ist, auch nicht
darauf schlieffRen, dass dieses ein Teil des

Fassungsanschlusses bildet.

Daraus folgt, dass der Fassungsanschlufd (14) nach den
ursprlinglichen Unterlagen nicht direkt mit dem
Endoskopgehduse (18) verbunden ist, und dass der
Anspruch 1 des Hauptantrags wegen einer unzuldssigen
Erweiterung nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2)

EPU erfullt.

3. 1. Hilfsantrag

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags verstdfit gegen
Artikel 123 (3) EPU, da er das in der erteilten Fassung

von Anspruch 1 enthaltene Merkmal, wonach:

"das Endoskopgehduse (18; 102) mit dem Fassungsanschlufd
(14; 108) direkt verbunden ist"

nicht mehr enthdlt. Die Streichung dieses Merkmals fihrt
dazu, daf’ der Schutzbereich des Anspruchs erweitert ist,
weil damit auch die Ausfihrungsformen, bei denen das
Endoskopgehdause mit dem Fassungsanschlufs nicht direkt
verbunden ist, unter den Schutzbereich des Anspruchs
fallen. Das gestrichene Merkmal hat auch eine technische

Bedeutung, weil es eine bestimmte konstruktive

0979.D
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Ausgestaltung des Endoskops voraussetzt und somit zur

Abgrenzung des Schutzbereichs beitragt.

4. 2. Hilfsantrag

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags enthalt das Merkmal,

wonach:

"das Endoskopgehduse (18; 102) mit dem Fassungsanschluf’
(14; 108) direkt wverbunden ist, indem der
Fassungsanschluss (14; 108) Uber ein aufderhalb des
Endoskopgehduses (18; 102) angeordnetes und am
Fassungsanschluss (14; 108) ausgebildetes Drehgelenk (13;
115) relativ zum Endoskopschaft (12; 110) um die
Langsachse des Endoskops (10; 100) verdrehbar an der
Auflenseite des Endoskopsgehduses (18) befestigt bzw. auf
dem Endoskopsgehduse (102) gelagert ist".

Wie weiter oben, (siehe Abschnitt 2) festgestellt wurde,

ist das Merkmal, wonach:

"das Endoskopgehduse (18; 102) mit dem Fassungsanschlufd
(14; 108) direkt verbunden ist"

urspringlich nicht offenbart.

Im Anspruch 1 des 2. Hilfsantrag wird dieses Merkmal
durch eine durch die Konjunktion "indem" eingeleitete
Erlauterung anderen, ursprunglich bekannten Merkmalen
gleichgestellt und somit neu definiert. Eine solche
Definition ist aber auch nicht urspringlich offenbart.
Folglich verstdfit auch Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags
gegen Artikel 123 (2) EPC.

0979.D
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurlUckgewiesen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende
V. Commare T. Kriner
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