BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 71/03 An Verklindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 29. Marz 2007

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 15 748

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 7. Februar 2007 durch ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss
der Patentabteilung 52 vom 31. Juli 2003 aufgehoben.
Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschrankt auf-
rechterhalten:
Patentanspriche 1 bis 13 gemald Hauptantrag, Uberreicht in
der mindlichen Verhandlung,

Beschreibung und Zeichnungen wie erteilt.
2.  Der Antrag der Einsprechenden, die Teilungserklarung der Pa-
tentinhaberin vom 29. Juni 2006 fur unwirksam zu erklaren,

wird zurickgewiesen.

Grinde

Im Einspruch ist fehlende Patentfahigkeit geltend gemacht worden. Das Patentamt

hat das Patent widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdefihrerin beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent gemaf}
Hauptantrag und den Hilfsantragen 1 und 2, jeweils Uberreicht in
der mundlichen Verhandlung, aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurltickzuweisen.



Sie beantragt weiters,

die erklarte Teilung des Patents fur unwirksam zu erklaren.

Der Patentanspruch 1 gemafl} Hauptantrag lautet:

.>ensoreinrichtung zur Erfassung einer Benetzung einer Scheibe

(14), insbesondere einer Kraftfahrzeugscheibe, mit

mindestens einem lichtausstrahlenden Sender (6),

einem auf der Scheibe (14) auflegbaren Lichtleitkdrper (10), der
die Senderstrahlung (30) unter einem Neigungswinkel (y) in die
Scheibe (14) einkoppelt und die Senderstrahlung (30) auf mindes-

tens einen Empfanger (8) aus der Scheibe (14) auskoppelt,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Lichtleitkorper (10) eine Struktur (22.1) aufweist, mit der die
von dem Sender (6) ausgestrahlte Senderstrahlung (30) in zwei
unterschiedliche Richtungen (X1, X2) gesammelt und parallelisiert

werden,

wobei die Struktur (22.1) optisch aktive Flachen (24) oder Linsen
aufweist und der Sender (6) im Brennpunkt der Flachen (24) oder
Linsen angeordnet ist und die Struktur (22.1) aus einer zur Schei-
be (14) parallelen Oberflache (18) des Lichtleitkorpers (10) hervor-
steht und Uber einen zylinderformigen Lichtleiter (26) mit der

optisch aktiven Flache (24) oder Linse verbunden ist.”



Die Einsprechende hat folgende Druckschriften genannt:

1) DE 197 01 258 A1
2) US 5015931

US 5661 303

DE 43 18 114 A1
5) DE 44 24 454 A1

Die Patentinhaberin bekraftigt, der Gegenstand des neuen Patentanspruches 1 sei

patentfahig.

Die Einsprechende fuhrt dagegen im Wesentlichen aus, auch der Gegenstand des
neuen Patentanspruches 1 beruhe insbesondere gegentber Druckschrift (2) nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerde ist zulassig. Sie fuhrt zur beschrankten Aufrechterhaltung des

Patents.

1. Die geltenden Patentanspriiche 1 bis 13 sind unbestritten zulassig. Die Merk-
male des neuen Patentanspruchs 1 ergeben sich aus den erteilten Patentanspru-
chen 1, 3 und 4.

Entsprechend der Formulierung des Patentanspruchs 1 gemaR Hauptantrag weist
die Struktur optische Flachen oder Linsen auf und steht aus einer zur Scheibe pa-
rallelen Oberflache hervor. Nach dem letzten Merkmal des Patentanspruchs 1 ist
die Struktur Uber einen zylinderformigen Lichtleiter mit der optisch aktiven Flache
oder Linse verbunden, die jedoch nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1
selbst einen Teil der Struktur bildet. Der Senat versteht dieses Merkmal so, dass

nicht die Struktur, sondern die zur Scheibe parallele Oberflache des Lichtleitkor-



pers uber den zylinderférmigen Lichtleiter mit der optisch aktiven Flache oder

Linse verbunden ist.

2. Stand der Technik

Die Druckschrift (1) betrifft eine Sensoreinrichtung zur Erfassung der Benetzung
einer Scheibe mit auf der Scheibe auflegbaren Koppelelementen 2, 4, wobei das
Koppelelement 2 die Senderstrahlung unter einem Neigungswinkel in die Scheibe
einkoppelt und das Koppelelement 4 die Senderstrahlung auf mindestens einen
Empfanger auskoppelt. Die Koppelelemente 2,4 bestehen aus Folien, in die plana-
re Strukturen wie asymmetrische Mikroprismen, asymmetrisch beugende Relief-
strukturen oder Phasengitter in der Weise eingebracht sind, dass die vom Sender
ausgestrahlte Senderstrahlung gesammelt und in eine bevorzugte Richtung abge-
lenkt wird, s. Fig. 5i. V. m. Sp. 5 Z. 16-20, d. h. zumindest nahezu auch paralleli-
siert wird. Die durch Folien gebildeten Koppelelemente leiten das einfallende Licht
von ihrer dem Sender zugewandten Oberflache zu ihrer der Scheibe zugewandten
Oberflache, so dass es sich bei den Koppelelementen um Lichtleiter handelt. Die
Lichtleiter sind als Scheibe oder Ring ausgebildet und weisen daher die Form ei-
nes Zylinders auf (Fig. 3, 8). Sie entsprechen in ihrer Funktion dem Lichtleitkorper
des Patentanspruchs 1 gemal Hauptantrag des Streitpatents, d. h. sie vereinen
die beiden Funktionen Sammeln der Senderstrahlung und Einkoppeln in die
Scheibe unter einem Neigungswinkel. Im Unterschied hierzu wird beim Gegen-
stand des Anspruchs 1 die vom Sender ausgestrahlte Senderstrahlung nicht in ei-
ne, sondern in zwei unterschiedliche Richtungen gesammelt und parallelisiert. Au-
Rerdem sind nicht mehrere Koppelelemente vorgesehen, sondern ein Lichtleitkdr-
per, der sowohl die Ein- als auch die Auskopplung der Senderstrahlung bewirkt.
Ferner steht beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 die Struktur, welche optisch
aktive Flachen oder Linsen aufweist, aus einer zur Scheibe parallelen Oberflache
des Lichtleitkdrpers hervor und ist mit dieser Oberflache Uber einen zylinderférmi-
gen Lichtleiter verbunden. Die Aufgabe dieses Lichtleiters ist also, den Teil des

Lichtleitkorpers, der die Funktion der Einkopplung in die Scheibe unter einem Nei-



gungswinkel Ubernimmt, mit dem aus der Scheibenoberflache hervorstehenden
(also beabstandeten) Teil des Lichtleiterkdrpers zu verbinden, der aufgrund seiner
Struktur die Funktion der aktiven Flache oder Linse Ubernimmt. Da nach (1) diese
beiden Funktionen durch die Koppelelemente bewirkt werden, also raumlich nicht
getrennt sind, ist ein Lichtleiter, der diese Verbindung herstellen musste, dort nicht

vorhanden.

Aus Druckschrift (2) (Fig. 1,2 i. V. m. Sp. 2 Z. 66-68) ist eine Sensoreinrichtung
zur Erfassung einer Benetzung einer Kraftfahrzeugscheibe 14 bekannt, die einen
Licht ausstrahlenden Sender 10, einen auf der Scheibe auflegbaren Lichtleitkor-
per 16, der die Senderstrahlung unter einem Neigungswinkel in die Scheibe ein-
koppelt, und einen weiteren auf der Scheibe auflegbaren Lichtleitkbrper 18 auf-
weist, der die Senderstrahlung auf einen Empfanger 20 aus der Scheibe auskop-
pelt. Der Lichtleitkorper 16 weist eine Struktur auf (Sp. 3 Z. 6-8), die offensichtlich
dazu dient, die von dem Sender ausgestrahlte Senderstrahlung in zwei unter-
schiedlichen Richtungen (Pfeile in Fig. 2, Sp. 3 Z. 49-54) zu sammeln und zu pa-
rallelisieren. Die Struktur umfasst optisch aktive Flachen oder Linsen (lenticular
interface), wobei der Sender im Brennpunkt der Flachen oder Linsen angeordnet
ist. Diese Anordnung ist zwar nicht ausdrucklich beschrieben, ergibt sich jedoch
daraus, dass die Strahlen nur so parallelisiert werden kdnnen. Die Scheibe ist
Uber einen Lichtleitkdrper 16 mit der linsenférmigen Flache verbunden. Aus der
Schnittdarstellung in Figur 1 ist nicht zu entnehmen, ob die Aulenkontur des Licht-
leiters 16 wie beim Gegenstand des Patentanspruches 1 gemaly Hauptantrag zy-
linderférmig oder prismaahnlich ausgebildet ist. AuRerdem weist die bekannte Vor-
richtung abweichend vom Gegenstand des Patentanspruches 1 des Streitpatents,
bei dem flr die Senderseite und die Empfangerseite ein gemeinsamer Lichtleitkor-
per mit einer zur Scheibe parallelen Oberflache vorgesehen ist, zwei Lichtleit-
korper 16, 18 auf.



Die Druckschrift (3) betrifft eine Sensoreinrichtung zur Erfassung einer Benetzung
einer Kraftfahrzeugscheibe 18 mit mindestens einem Licht ausstrahlenden Sen-
der 56 und einem auf der Scheibe auflegbaren Lichtleitkdrper 24, der die Sender-
strahlung unter einem Neigungswinkel in die Scheibe einkoppelt und die Sender-
strahlung auf mindestens einen Empfanger 58 aus der Scheibe auskoppelt. Die
Strahlung wird durch eine Kollimatorlinse 64 gesammelt und parallelisiert, in deren
Brennpunkt der Sender angeordnet ist. Aus einer zur Scheibe parallelen Flache
steht eine Struktur hervor. Die parallele Flache ist Uber einen mit ebenen Randfla-
chen ausgebildeten Lichtleiter mit der Linse verbunden. Ein zylinderférmiger Licht-
leiter wie beim Gegenstand des Patentanspruches 1 gemal} Hauptantrag ist aus
(3) nicht bekannt. In weiterem Unterschied zum Gegenstand des Patentanspru-

ches 1 wird die Senderstrahlung nur in eine Richtung gesammelt und parallelisiert.

Die Druckschrift (4) zeigt eine Sensoreinrichtung zur Erfassung einer Benetzung
einer Scheibe 1 mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 ge-
mal Hauptantrag. Der Lichtleitkdrper weist eine Struktur auf, mit der von dem
Sender ausgestrahlte Senderstrahlung gesammelt und parallelisiert wird (Fig. 2).
Die Struktur umfasst eine Linse, wobei der Sender im Brennpunkt der Linse ange-
ordnet ist. Sie steht aus einer zur Scheibe parallelen Oberflache des Lichtleitkor-
pers hervor. Die Oberflache ist Uber einen Lichtleiter mit der optisch aktiven Fla-
che verbunden. Abweichend vom Gegenstand des Patentanspruches 1 gemaf
Hauptantrag ist der Lichtleiter nicht zylinderférmig ausgebildet und er weist keine
Struktur auf, mit der die von dem Sender ausgestrahlte Senderstrahlung in zwei

unterschiedliche Richtungen gesammelt und parallelisiert wird.

Bei der weiter abliegenden Druckschrift (5) steht die Ausbildung von optischen Fil-
tern im Vordergrund. Ein zylinderformiger Lichtleiter ist aus (5) nicht zu entneh-
men. Die Form des einen Lichtleiter darstellenden Ausfihrungssticks wird in (5)

nicht beschrieben und ist auch aus der Zeichnung nicht festzustellen.



3. Neuheit

Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruches 1 ge-
mal Hauptantrag ist neu, denn keine der Druckschriften zeigt alle seine Merkma-

le, wie sich aus den vorstehenden Ausfihrungen zum Stand der Technik ergibt.

4. Erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemal Hauptantrag beruht auf einer er-

finderischen Tatigkeit.

Als Fachmann ist ein Physiker mit Hochschulausbildung anzusehen, der Uber
langjahrige Erfahrungen in der Entwicklung von Regensensoren fir Kraftfahrzeug-
scheiben verflgt und dabei vertiefte Kenntnisse der optischen Messtechnik erwor-
ben hat.

Bei der Sensoreinrichtung nach Druckschrift (2) sind zwei Lichtleitkbrper 16, 18
vorgesehen, die in vorher genau bestimmtem Abstand und zueinander ausgerich-
tet auf der Kraftfahrzeugscheibe befestigt werden miussen. Da dies erhdhten Ferti-
gungsaufwand bedingt, mag der Fachmann Veranlassung haben, Anderungen an
der Konstruktion der Lichtleitkdrper vorzunehmen. Als einfache Losung mag es
sich ihm hierbei anbieten, einen einzigen Lichtleitkbérper mit einer zur Scheibe pa-
rallelen Oberflache vorzusehen, denn derartige Lichtleitkorper gehdren zu seinem

Fachwissen, wie durch die Druckschriften (3) und (4) belegt ist.

Zur AuBRenkontur der Lichtleiter kann der Fachmann aus der Beschreibung von (2)
keine Informationen entnehmen. Die Schnittdarstellung in Figur 1 lasst nicht er-
kennen, ob der Lichtleiter eine zylinderformige oder prismaahnliche AuRenkontur
aufweist. Der Fachmann muss daher Uberlegungen zur Ausgestaltung der AufRen-

kontur des Lichtleiters anstellen.



Keine der bekannt gewordenen Druckschriften gibt dem Fachmann eine Anregung
dahingehend, den Lichtleiter nach (2) zylinderformig auszubilden. Die Druck-
schrift (1) zeigt zwar einen Regensensor mit einem zylinderformigen Lichtleiter.
Der Fachmann greift diesen Hinweis jedoch nicht auf, weil der dort vorgesehene
Lichtleiter nicht die Funktion der Verbindung unterschiedlicher Bereiche eines
LichtleitkOrpers ausubt. Vielmehr orientiert sich der Fachmann an den in (3) und
(4) gezeigten Ausbildungen des Lichtleiters, weil dort der Strahlenverlauf mehr
dem aus (2) bekannten Strahlenverlauf entspricht. Diese Druckschriften zeigen je-
doch Lichtleiter mit ebenen Aufienflachen und fihren den Fachmann daher in eine

andere Richtung.

Damit gelangt der Fachmann nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des

Patentanspruches 1 gemal} Hauptantrag.

5. Die auf den Patentanspruch 1 gemal} Hauptantrag rickbezogenen Patentan-
spruche 2 bis 13 haben Bestand. Sie betreffen Uber das Selbstverstandliche

hinausgehende Ausgestaltungen des Gegenstandes des Patentanspruches 1.

6. Die Beschreibung genugt den an sie nach § 34 PatG zu stellenden Anforderun-

gen.

7. Der Antrag der Einsprechenden, die Teilungserklarung der Patentinhaberin vom
29. Juni 2006 fur unwirksam zu erklaren, war zurickzuweisen, da im vorliegenden
Beschwerdeverfahren dem Senat eine Entscheidungskompetenz hierfur nicht zu-
steht.

Die Teilung des Patents im Einspruchsverfahren war bis 30. Juni 2006, d. h. bis
zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Anderung des patentrechtlichen Einspruchs-
verfahrens und des Patentkostengesetzes (vom 21. Juni 2006, vgl. BIPMZ 2006,
225 ff.) am 1. Juli 2006, unter den Voraussetzungen des § 60 PatG zulassig. Bis

zur Aufhebung der Vorschrift hatte eine wirksame Teilungserklarung nach § 60



-10 -

Abs. 1 Satz 2 PatG zur Folge, dass mit deren Abgabe der abgetrennte Teil als An-
meldung galt, fur die ein Prufungsantrag gestellt und die Zustandigkeit der Pru-
fungsstelle des Patentamts begrindet war. Nach der jungeren Rechtsprechung
des Bundesgerichtshof zur Teilung im Einspruchsverfahren (vgl. insb. GRUR
2003, 781 - Basisstation, Leitsatze) hindert eine Teilungserklarung nicht den Fort-
gang des Beschwerdeverfahrens und eine abschliellende Entscheidung Uber das
Stammpatent. Begehrt der Beschwerdefuhrer eine Entscheidung Uber das Stamm-
patent, so komme es auf das Schicksal der Trennanmeldung in der Regel schon
deshalb nicht an, weil durch die Teilung nichts abgetrennt werden misse. Mal}-
geblich sei alleine, ob die Rechtsverfolgung des Patentinhabers im Einspruchsver-

fahren eine abschliefende Entscheidung zulasse.

Letzteres ist im vorliegenden Fall ohne weiteres zu bejahen. Die Wirksamkeit der
Teilungserklarung hat keinerlei Auswirkungen auf das Beschwerdeverfahren zum
Stammpatent; Fragen zu ihrer Wirksamkeit kdnnen daher nicht Gegenstand des
vorliegenden Beschwerdeverfahrens sein. Dies gilt ebenso fur eine Auseinander-
setzung mit dem Vortrag der Einsprechenden zur Rechtsmissbrauchlichkeit der
Teilungserklarung und ihren Argumenten fur einen Vertrauensschutz der Einspre-
chenden im Hinblick auf die fruhere Rechtsprechung des BGH (insbes. GRUR
1996, 753 - Informationssignal und GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Be-

schichtungssystem).

gez.

Unterschriften



