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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 01 721.2-51

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 14. Dezember 2010 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder sowie des
Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse GO2B des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 15. Marz 2006 aufgehoben und das Patent gemaf Hilfs-

antrag mit folgenden Unterlagen erteilt:
Patentansprtiche 1-7 und Beschreibung Spalten 1 und 2, jeweils
Uberreicht in der mundlichen Verhandlung, 2 Blatt Zeichnungen

mit 2 Figuren vom 11. Februar 2002, eingegangen am 12. Fe-
bruar 2002.

Grinde:

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 18. Januar 2002 beim Deutschen Patent-

und Markenamt unter der Bezeichnung
~Fernglas”
eingereicht worden.
Die Prufungsstelle fur Klasse G02B hat durch Beschluss vom 15. Mérz 2006 die
Anmeldung zurtickgewiesen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu

und daher nicht gewahrbar sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.



Die Anmelderin und Beschwerdefiihrerin beantragt nunmehr,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent

mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

gemal Hauptantrag mit

Patentansprichen 1 bis 7 vom 6. Dezember 2010,

Beschreibung Spalten 1 und 2, Uberreicht in der mindlichen Ver-
handlung,

2 Blatt Zeichnungen mit 2 Figuren vom 11. Februar 2002, einge-
gangen am 12. Februar 2002,

gemal Hilfsantrag mit
Patentansprtichen 1 bis 7 und Beschreibung Spalten 1 und 2,
jeweils Uberreicht in der mundlichen Verhandlung,

Zeichnungen mit Figuren wie Hauptantrag.

Im Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind folgende

Druckschriften genannt worden:
D1: US 4 626 080
D2: US 3531177
D3: DE 25 22 738 Al.
Im Beschwerdeverfahren wurde vom Senat zusatzlich die Druckschrift
D4: JP 11-305163 A (englisches Abstract)

eingefihrt.

Zu den Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.



Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Sie hat insoweit Erfolg, als
ein Patent nach Hilfsantrag erteilt wird.

1. Gegenstand der Anmeldung ist ein Fernglas sowie ein Herstellungsverfahren

fur ein Fernglas.

Der mit einer moglichen Gliederung versehene Patentanspruch 1 gemaf Hauptan-
trag betrifft (nach Korrektur eines offensichtlichen Fehlers und unter Weglassen
der Bezugszeichen) ein

a) Fernglas mit einer Prismenanordnung zwischen Objektiv und Okular,

b) wobei die Prismenanordnung an einer Prismenhalteeinrichtung mittels

einer dauerelastischen Vergussmasse festgelegt ist,

dadurch gekennzeichnet,

c) dass der durch das Objektiv und den dem Objektiv zugewandten
Bereich der Prismenanordnung begrenzte Raum wenigstens eine Durch-
lass6ffnung zum Anlegen eines Vakuums zum Justieren der Prismenan-

ordnung und zum Halten derselben aufweist.

Der nebengeordnete Anspruch 5 gemald Hauptantrag betrifft (Bezugszeichen wur-

den weggelassen) ein

A) Verfahren zur Herstellung eines Fernglases nach einem der Anspri-
che 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,



B) dass die Prismenanordnung an der Prismenhalteeinrichtung positio-

niert wird,

C) dass uber die Durchlassoffnung ein Unterdruck angelegt wird und hier-
durch die Prismenanordnung gegen eine Auflageflache der Prismenhalte-

einrichtung gedrtckt wird,

D) dass dann eine optische Justierung vorgenommen wird und die jus-

tierte Position der Prismenanordnung fixiert wird.

Der mit einer moglichen Gliederung versehene Patentanspruch 1 gemal Hilfsan-

trag betrifft (unter Weglassen der Bezugszeichen) ein

a) Fernglas mit einer Prismenanordnung zwischen Objektiv und Okular,

b) wobei die Prismenanordnung an einer Prismenhalteeinrichtung mittels

einer dauerelastischen Vergussmasse festgelegt ist,

dadurch gekennzeichnet,

cl) dass die Prismenhalteeinrichtung eine Dichtlippe zur Anlage der Pris-

menanordnung und

c2) der durch die Prismenhalteeinrichtung, das Objektiv und den dem
Objektiv zugewandten Bereich der Prismenanordnung begrenzte Raum
eine Durchlasso6ffnung aufweist, Uber die vor dem Einbringen der Verguss-
masse ein Vakuum angelegt werden kann zum Ansaugen und Halten der
Prismenanordnung an der Dichtlippe, so dass die Prismenanordnung jus-

tiert werden kann.



Der nebengeordnete Anspruch 5 gemal Hilfsantrag betrifft (Bezugszeichen wur-

den weggelassen) ein

A*) Verfahren zur Herstellung eines Fernglases mit einer Prismenanord-

nung zwischen Objektiv und Okular,

b) wobei die Prismenanordnung an einer Prismenhalteeinrichtung mittels

einer dauerelastischen Vergussmasse festgelegt ist, und

c*) bei welchem der durch das Objektiv und den dem Objektiv zugewand-
ten Bereich der Prismenanordnung begrenzte Raum wenigstens eine

Durchlassoffnung aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

B) dass die Prismenanordnung an der Prismenhalteeinrichtung positio-

niert wird,

C) Uber die Durchlassoffnung ein Unterdruck angelegt wird und hierdurch
die Prismenanordnung gegen eine Auflageflache der Prismenhalteeinrich-

tung gedrtckt wird,

D*) dann eine optische Justierung vorgenommen wird und die justierte
Position der Prismenanordnung mittels der dauerelastischen Verguss-

masse fixiert wird.

Gemal3 Absatz [0004] der geltenden Beschreibung soll der Anmeldung die Auf-
gabe zugrunde liegen, ein Fernglas zu schaffen, bzw. ein Verfahren zu seiner Her-
stellung anzugeben, wodurch eine schnelle, einfache und sehr genaue priméare
Justierung bei der Herstellung realisierbar ist und aulRerdem gewahrleistet wird,

dass die Prismenanordnung im Gebrauch stol3fest gelagert ist.



Als Fachmann fir eine derartige Lehre sieht der Senat einen Fachhochschulin-
genieur oder Praktiker mit Erfahrung in der Konstruktion von optischen Geréten,

insbesondere von Fernglasern an.

Fur die Prufung auf Patentfahigkeit ist es erforderlich, dass zunachst der Gegen-
stand des Patentanspruchs ermittelt wird, indem der Patentanspruch unter Heran-
ziehung von Beschreibung und Zeichnungen aus der Sicht des von der Erfindung
angesprochenen Fachmanns ausgelegt wird. Hierbei ist zu ermitteln, was sich aus
der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentan-
spruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte techni-
sche Lehre ergibt, vgl. BGH in GRUR 2007, 859-862 - ,Informationstbermittlungs-
verfahren I* (Leitsatz 2 und I111.3.a).

Es sind insbesondere folgende Grundsétze zu beachten:

Wenn das geschitzte Erzeugnis im Patentanspruch (ganz oder zumindest teil-
weise) durch das Verfahren seiner Herstellung gekennzeichnet ist, ist durch Ausle-
gung des Patentanspruchs zu ermitteln, ob und inwieweit sich aus dem angegebe-
nen Herstellungsweg durch diesen bedingte Merkmale des daraus erhaltenen Er-
zeugnisses ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgemald qualifizieren. Aus der
Eigenschaft eines Sachanspruchs folgt, dass es nicht auf die Patentfahigkeit des
Verfahrens, sondern nur auf die Patentfahigkeit des beanspruchten Gegenstands
ankommt. Damit wird das Verfahren jedoch nicht bedeutungslos. Vielmehr geho-
ren zu den Sachmerkmalen der hierdurch bezeichnete beanspruchte Gegenstand
und seine erfindungsgemalen korperlichen oder funktionalen Eigenschaften, die
sich aus der Anwendung des Verfahrens bei seiner Herstellung ergeben. Welche
das sind, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, vgl. BGH in
GRUR 2001, 1129-1134, X ZR 159/98 - ,zipfelfreies Stahlband“ m. w. N. (Leitsatz
und V.1.), vgl. auch BGH in GRUR 2005, 749-753 - ,Aufzeichnungstrager” (Leit-
satz 3).



Zweckangaben in einem Sachanspruch beschranken als solche dessen Gegen-
stand regelméafRig nicht. Die Zweckangabe ist damit aber nicht etwa bedeutungs-
los. Sie hat vielmehr regelm&Rig die Aufgabe, den durch das Patent geschutzten
Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die raumlich-kdérperlichen Merk-
male erfullen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er fur den im Patent-
anspruch angegebenen Zweck verwendbar ist, vgl. BGH in GRUR 2009, 837-840
- Bauschalungsstiitze m. w. N. (Leitsatz und Kap. 1.2.).

Dass sich die Beschreibung und das Ausfuhrungsbeispiel auf eine bestimmte Aus-
fuhrungsform beziehen, schrankt einen weiter zu verstehenden Sinngehalt des
Patentanspruchs nicht auf diese Ausfuhrungsform ein, vgl. BGH in GRUR 2007,
309-313 - ,Schussfadentransport® (Leitsatz 1), vgl. auch BGH in GRUR 2004,
1023-1025 - ,Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung® (Leitsatz 1 Satz 1).

a) Unter Berucksichtigung dieser Grundsatze ist der Patentanspruch 1 nach

Hauptantrag folgendermal3en auszulegen:

Es soll ein Fernglas unter Schutz gestellt werden mit einer Prismenanordnung zwi-
schen Objektiv und Okular, wobei die Prismenanordnung an einer Prismenhalte-
einrichtung mittels einer dauerelastischen Vergussmasse festgelegt ist. Der durch
das Objektiv und den dem Objektiv zugewandten Bereich der Prismenanordnung
begrenzte Raum weist wenigstens eine Durchlass6ffnung auf. Diese Durchlassoff-
nung dient ,zum Anlegen eines Vakuums zum Justieren der Prismenanordnung
und zum Halten derselben®. Diese Wirkung kann beim beanspruchten, bereits zu-
sammengebauten Fernglas mit durch eine dauerelastische Vergussmasse fixierter
Prismenanordnung nicht mehr erreicht werden; wie aus der Beschreibung hervor-

geht, betrifft dies vielmehr einen Verfahrensschritt wahrend des Zusammenbaus.

Aus der Zweckangabe ,zum Anlegen eines Vakuums® geht hervor, dass die
Durchlassoffnung (nach ihrer Form und ihrem Ort) im Prinzip zum Anlegen eines

Unterdrucks (Vakuums) geeignet sein muss.



Die Anmelderin bringt vor, das Justieren und Halten der Prismenanordnung unter
Vakuum wahrend des Zusammenbaus bedinge eine spezielle Prismenhalterung,
welche eine Abdichtung und Justierung ermdgliche, namlich einen abdichtenden,

die Prismenanordnung mit Spiel zur Justierung lagernden Prismensitz.

Dem konnte der Senat nicht folgen. Um ein Ansaugen und Halten prinzipiell zu
ermdglichen, ist eine die Prismenanordnung auf der objektivzugewandten Seite
abdichtend umgebende Halterung nicht notig. Der relativ allgemein formulierte
Anspruch 1 lasst beispielsweise eine temporare Abdichtung zu, gegen welche die
Prismenanordnung angesaugt werden kann und die lediglich wahrend des Justie-
rens bis zum Fixieren der Prismenanordnung an ihrer (permanenten) Halteeinrich-
tung wirksam ist, danach wieder entfernt wird und somit im zusammengebauten
Fernglas mit bereits fixierter Prismenanordnung nicht mehr zu erkennen ist. Auch
bedingt die in der Anmeldung nicht naher erlauterte ,Justierung” nicht zwangsléau-
fig eine spezielle Lagerung; beispielsweise kann beim Einsetzen (unter evtl. An-
saugen) der Prismenanordnung in eine beliebige, bekannte Prismenhalteeinrich-
tung, die zumindest in Richtung des Einsetzens zwangslaufig eine gewisse Varia-
tion der Position erlaubt, eine Justierung zumindest in dieser Richtung bewirkt
werden. Wie oben erlautert, schrankt auch das Ausfihrungsbeispiel (welches hier
einen Auflegekragen fur die Prismenanordnung mit einer Dichtlippe vorsieht) einen
weiter zu verstehenden Sinngehalt des Patentanspruchs nicht auf diese Ausfih-
rungsform ein. Zudem sind den Anmeldeunterlagen keine Hinweise zu entneh-
men, wie die Teilaufgabe einer sehr genauen Justierung (vgl. Absatz [0004] der
geltenden Beschreibung) zu l6sen ist, da Uber den eigentlichen Justierschritt, d. h.
die Durchfihrung einer korrekten Positionierung (Verschiebung und/oder Verkip-
pung einschliel3lich Bestimmung der korrekten Position) der Prismenanordnung
keine Aussage getroffen ist. Die angegebene Teilaufgabe wird somit durch die
Lehre der Anmeldung nicht gelést und kann nichts zur genaueren Definition des

Beanspruchten beitragen.
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Demnach wird das beanspruchte Fernglas durch Merkmal c) lediglich insofern
ausgebildet, als die Durchlassoffnung (nach ihrer Form und ihrem Ort) grundsatz-
lich zum Anlegen eines Unterdrucks (Vakuums) geeignet sein muss. Weitere ge-

genstandliche Merkmale sind nicht erkennbar.

b) Im Unterschied dazu weist das mit Anspruch 1 gemafld Hilfsantrag bean-
spruchte Fernglas (auch im zusammengebauten Zustand) zuséatzlich eine Dicht-
lippe an der Prismenhalteeinrichtung auf (Merkmal c1), die gemaR Merkmal c2 so
zwischen Prismenanordnung und Prismenhalterung angebracht ist, dass sie bei
zwischen Prismenanordnung und Objektiv herrschendem Unterdruck (wé&hrend
des Zusammenbaus) prinzipiell ein Ansaugen und Halten der Prismenanordnung

an der Dichtlippe ermdglicht.

2.  Aus dem druckschriftlich belegten Stand der Technik war dem Fachmann vor

dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung Folgendes bekannt:

Die Druckschrift D1 zeigt in Fig. 1 ein Fernglas mit einer Prismenanordnung 5 zwi-
schen Objektiv 4 und Okular 3. Die Prismenanordnung wird in ihre Halterung ein-
gebracht und dadurch festgelegt; ein Justieren ist nicht nétig, da eine eventuelle
geringe axiale Verschiebung oder Verkippung nicht kritisch ist, vgl. Sp. 2 Z. 2 bis 5
und 59 bis 62. Die Prismenanordnung wird durch einen elastischen Kleber, etwa

Silikongummi, an ihrer Halterung festgelegt, vgl. Sp. 3 Z. 56 bis 61 i. V. m. Fig. 2.

Die Druckschriften D2 und D3 betreffen Fernglaser mit Objektiv, Okular und Spie-
gelsystem oder Prisma. Das die optischen Komponenten umgebende und hal-
tende Gehause besteht aus geschdumtem Kunststoff, z. B. Polyurethanschaum
oder Silikonschaumstoff (D2 Sp. 3 Z. 34 bis 45 und Sp. 4 le. Abs., D3 S. 9 le. Abs.
bis S. 10 le. Abs.). Gemald D3 S. 11 le. Abs. werden die justierten Objektivlinsen

mit Silikonkautschuk vergossen.
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Die Druckschrift D4 zeigt einen Linsentubus mit einer Gaseinlass- und einer Gas-

auslassoffnung zum Spulen des Raums zwischen zwei Linsen.

3. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemal Hauptantrag beruht
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, da er dem Fachmann durch den Stand der

Technik nahegelegt war.

Wie oben ausgefuhrt, waren dem Fachmann Fernglaser bekannt mit einer Pris-
menanordnung zwischen Objektiv und Okular, vgl. etwa D1, D2 oder D3. Gemal}
D1 Sp. 3 Z. 56 bis 61 kann die Prismenanordnung in einem solchen Fernglas an
ihrer Halterung mittels einer dauerelastischen Vergussmasse (etwa Silikongummi)
festgelegt sein - Merkmale a), b). Wahrend des Zusammenbaus wird die Prismen-
anordnung in eine Prismenhalterung eingesetzt und dadurch in dieser festgelegt,
vgl. D1 Sp. 2 Z. 59 bis 62. Zudem gehoérte es zum Fachwissen des Fachmanns, in
optischen Geraten Durchlass6ffnungen zum Spilen bzw. Fillen der Raume zwi-
schen optischen Elementen mit Gas (z. B. Stickstoff als Inertgas) vorzusehen, um
Verunreinigungen zu entfernen bzw. das Entstehen von Verunreinigungen maog-
lichst zu verhindern, vgl. beispielhaft D4. Auch die Anmelderin selbst bezeichnet
das Fullen mit Stickstoff als an sich bekannt, vgl. in den Anmeldeunterlagen S. 3
Z. 4 bis 7; hierfur ist mindestens eine Durchlasséffnung erforderlich. Damit lag es
fur den Fachmann nahe, bei dem bekannten Fernglas eine oder mehrere Durch-
lassoffnungen fur Gasspulungen bzw. Gasfullungen vorzusehen, beispielsweise in
dem durch das Objektiv und den dem Obijektiv zugewandten Bereich der Prismen-
anordnung begrenzten Raum. Eine solche primar fur Gasspulungen bzw. Gasful-
lungen vorgesehene Offnung ist grundsatzlich auch dafiir geeignet, einen Unter-

druck (,Vakuum®) an das Gehauseinnere anzulegen.

Somit weist das durch D1 in Verbindung mit dem Fachwissen des Fachmanns
nahegelegte Fernglas mit mindestens einer Durchlassoffnung fir Gasspulungen
bzw. Gasfullungen alle gegenstandlichen Merkmale auf, die sich aus dem Patent-

anspruch 1 nach Hauptantrag (einschlie3lich Merkmal c) ergeben, vgl. das oben
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unter 1.a) Ausgeflihrte. Es trifft damit den Gegenstand des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag. Da die gegenstandlichen Merkmale erfillt sind und ein Justieren
nicht grundséatzlich ausschliel3en, kommt es nicht darauf an, dass es gemaid D1
Sp. 2 Z. 59 bis 62 beim dort ausgewiesenen Fernglas nicht notig ist, die Prismen-

anordnung tatsachlich zu justieren.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf
erfinderischer Tatigkeit.

Der Anspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht gewéhrbar.

Da uber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (vgl. BGH in GRUR
1997, 120 ,Elektrisches Speicherheizgerat”), sind auch der nebengeordnete An-
spruch 5 sowie die Unteranspriiche 2 bis 4, 6 und 7 nach Hauptantrag nicht ge-

wahrbar.

4. Das Verfahren gemall dem nebengeordneten Anspruch 5 nach Hilfsantrag
und ebenso das Fernglas gemald dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag sind neu
gegeniber den Druckschriften D1 bis D4 und beruhen auf einer erfinderischen
Tatigkeit, da sie dem Fachmann durch diese Druckschriften nicht nahe gelegt

waren.

Keiner der Druckschriften D1 bis D4 ist die Lehre zu entnehmen, die Prismen-
anordnung an die Prismenhalteeinrichtung durch Unterdruck Gber eine im Raum
zwischen Objektiv und Prismenanordnung vorgesehene Durchlassoffnung anzu-
saugen, so dass sie an dieser gehalten und justiert werden kann. Auch ist diesen
Druckschriften das Vorsehen eine Dichtlippe an der Prismenhalteeinrichtung nicht

entnehmbar.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag und ebenso der nebengeordnete Anspruch 5

nach Hilfsantrag sind somit neu.
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Die genannten Druckschriften legen ein Anlegen von Unterdruck tber die Durch-
lass6ffnung zum Halten der Prismenanordnung fur das Justieren (Merkmal C in
Verbindung mit D*) auch nicht nahe. Aus diesen Druckschriften ergab sich fir den
Fachmann keine Veranlassung, eine Dichtlippe an der Prismenhalteeinrichtung
anzuordnen, die so ausgebildet ist, dass sie beim Ansaugen der Prismenanord-

nung an die Prismenhalteeinrichtung abdichtend wirkt (Merkmale c1 und c2).
Derartige Ausgestaltungen lagen auch auf3erhalb des fachublichen Handelns.
Durch das vorgeschlagene Verfahren gemald Anspruch 5 ist vielmehr vorteilhaft
ein einfacher Zusammenbau maoglich, der sich auch im Aufbau des mit Anspruch 1
unter Schutz zu stellenden Fernglases (bei Unterdruck abdichtende Dichtlippe)

widerspiegelt.

Dem Anspruch 1 und ebenso dem nebengeordneten Anspruch 5 (jeweils nach
Hilfsantrag) kann somit eine erfinderische Tatigkeit nicht abgesprochen werden.

5. Die Anspriche 1 und 5 nach Hilfsantrag sind gewahrbar.
Die Unteranspriche 2 bis 4, 6 und 7 nach Hilfsantrag beinhalten zweckmafige,
nicht selbstverstandliche Ausgestaltungen der Erfindung und sind in Verbindung

mit den Ansprichen 1 und 5 nach Hilfsantrag ebenfalls gewahrbar.

Auch die Gbrigen Voraussetzungen fur eine Patenterteilung sind erfullt.

Dr. Fritsch Eder Baumgardt Dr. Thum-Rung

Fa



