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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 37 135.7

BPatG 154
05.11



hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 17. Marz 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters  Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters
Dipl.-Phys. Dr. Forkel und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 1.51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
23. Januar 2014 dahin abgeandert, dass das deutsche Patent
198 37 135 in beschranktem Umfang mit folgenden Unterlagen
gemal Hilfsantrag 1 aufrechterhalten wird:

Patentanspriiche 1-9 und

Beschreibung Seiten 2-8, jeweils Uberreicht in der mundlichen
Verhandlung,

Zeichnungen mit Figuren wie erteilt.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Griunde

Auf die am 17. August 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegan-
gene Patentanmeldung 198 37 135.7 der C... AG, in J...,

welche die innere Prioritdt einer Voranmeldung vom 29. September 1997 in



Anspruch nimmt, ist am 23. Juni 2009 durch Beschluss der Prifungsstelle fir
Klasse G02B das Patent unter der Bezeichnung

,<Afokales Zoomsystem*
erteilt worden. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 7. Januar 2010.
Gegen das Patent hat die M... GmbH, in W... (Einsprechende 1) am

1. April 2010 Einspruch erhoben. Zudem hat die Firma L... GmbH,
in W... (Einsprechende Il) am 7. April 2010 gegen das Patent Einspruch erhoben.

Die Einsprechenden haben hinsichtlich des Patentgegenstandes mangelnde
Ausfuhrbarkeit (8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG), unzulassige Erweiterung (8 21 Abs. 1
Nr. 4 PatG), sowie mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit
(88 1, 3 und 4 PatG) geltend gemacht.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen.

Die Patentabteilung 51 hat mit Beschluss vom 23. Januar 2014 das Patent in

vollem Umfang aufrechterhalten.

Gegen den Beschluss wendet sich die Einsprechende Il mit der Beschwerde.

Der Vertreter der Einsprechenden Il (Beschwerdefuhrerin) stellte den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das erteilte Patent in vollem

Umfang zu widerrufen,

Der Vertreter der Patentinhaberin stellte den Antrag,

das Patent in beschréanktem Umfang aufrechtzuerhalten,



gemal Hauptantrag mit Patentansprtichen 1 bis 10 und
Beschreibung Seiten 2 bis 8 (jeweils Gberreicht in der mind-
lichen Verhandlung),
Zeichnungen und Figuren wie erteilt;

hilfsweise das Patent in beschranktem Umfang aufrechtzuerhalten
gemal} Hilfsantrag 1 mit Patentanspriichen 1 bis 9,
Beschreibung Seiten 2 bis 8 (jeweils Uberreicht in der mind-
lichen Verhandlung),

Zeichnungen und Figuren wie erteilt.

Im Prufungs-, Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren sind folgende

Druckschriften und Unterlagen genannt und eingereicht worden:

D1: US 2 663 223

D2a = Ela: H. H. Hopkins: ,A Class of Symmetrical Systems of Variable
Power®; Selected Papers on Zoom Lenses, Volume MS 885, Allen Mann
(Ed.), SPIE Milestone Series, Volume MS 85, 1993, S. 14 - 21

D2b = Elb: H. H. Hopkins: ,A 5:1 Television Zoom Lens"; Selected Papers
on Zoom Lenses, Volume MS 885, Allen Mann (Ed.), SPIE Milestone Series,
Volume MS 85, 1993, S. 234 - 237

D3 = E6: Yoshiya Matsui: “Use of Calcium Fluoride for Zoom Lenses of High
Quality for Cinematography and Television”; Selected Papers on Zoom
Lenses, SPIE Milestone Series, Volume MS 885, Allen Mann (Ed.),
S. 143 - 145

D4: Bauelemente der Optik, Taschenbuch der technischen Optik, H.
Naumann, G. Schrdder, 6. neubearb. Auflage, Carl Hanser Verlag Minchen
Wien 1992, S. 52 - 58

D5 = E3: DE 39 04 190 Al

D6: DE 39 11 664 Al

D7: US 4132 463

D8 = E2: US 3 127 466



D9: DE 2 319 420
D10: US 4 061 419

D11:

Handbuch fir Augenoptik, herausgegeben von Carl Zeiss,

Oberkochen/Wiirtt., 1963, S. 142 und 143

D12: DE 43 26 761 Al

D13: DE 19546 746 Al

E4: Einfihrung in die Optik, R. W. Pohl, 1941, S. 170, 171

E5: Karl Mitze: ABC der Optik, VEB F. A. Brockhaus Verlag, Leipzig 1961,
Seiten 182, 183 zum Stichwort ,Dispersion®

P1: Karl Mutze: ABC der Optik, Verlag Werner Dausien, Hanau/Main (ohne

Datumsangabe), Seiten 32, 33 zum Stichwort ,Achromat®.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag (unter Hinzufliigung einer

Merkmalsgliederung) lautet:

a)
b)
c)

d)

Afokales Zoomsystem (1)

fur Operationsmikroskope

mit vier optischen Gliedern (13, 31, 19, 25), wobei die optischen
Glieder (13, 31, 19, 25) paarweise identisch ausgebildet sind und
zwei AulRenglieder (13, 31) und zwei verschiebbare Innenglieder (19,
25) umfassen und

wobei die paarweise identischen optischen Glieder (13, 31, 19, 25)
spiegelbildlich zu einer zur optischen Achse (7) orthogonalen

Symmetrieebene angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

f)

die zwei AulRenglieder (13, 31) feststehend sind und die Innenglieder
(19, 25) auf verschiedenen Kurven in gleichsinniger Weise ver-

schiebbar sind und



9)

h)

dass das Zoomsystem (1) Linsen (11, 27, 17, 21) aus Glasern
anomaler Teildispersion umfasst,

wobei die Auf3englieder (13, 31) eine Linse (11, 27) positiver
Brechkraft aus einem Phosphatkronglas mit anomaler Teildispersion
enthalten,

wobei die Innenglieder (19, 25) eine Linse (17, 21) positiver Brech-
kraft aus einem Schwerflintglas mit anomaler Teildispersion ent-

halten.

Der nebengeordnete Patentanspruch 8 nach Hauptantrag lautet:

8)

Mikroskop vom Teleskop-Typ mit einem afokalen Zoomsystem (1)

nach einem der Ansprtiche 1 bis 7.

Der nebengeordnete Patentanspruch 10 nach Hauptantrag (unter Hinzufligung

einer Merkmalsgliederung und gekennzeichneten Unterschieden zu Anspruch 1

nach Hauptantrag) lautet:

a)
b)
c)

d)

Afokales Zoomsystem (1)

fur Operationsmikroskope

mit vier optischen Gliedern (13, 31, 19, 25), wobei die optischen
Glieder (13, 31, 19, 25) paarweise identisch ausgebildet sind und
zwei AulR3englieder (13, 31) und zwei verschiebbare Innenglieder (19,
25) umfassen und

wobei die paarweise identischen optischen Glieder (13, 31, 19, 25)
spiegelbildlich zu einer zur optischen Achse (7) orthogonalen

Symmetrieebene angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

f)

die zwei AulRenglieder (13, 31) feststehend sind und die Innenglieder
(19, 25) auf verschiedenen Kurven in gleichsinniger Weise

verschiebbar sind und



dass das Zoomsystem (1) Linsen (11, 27, 17, 21) aus Glasern

anomaler Teildispersion umfasst,

)] wobei ein Aul3englied (13) ein objektseitiges Aul3englied ist und ein
AuRenglied (31) ein bildseitiges Aul3englied ist,

wobei_

k1) bei einem vorgegebenen bildseitigen Bildwinkel von kleinen Ver-
groBRerungen I = 0,4 bis zu der mittleren Vergroflerung I = 1 der
freie Durchmesser des bildseitigen AufRengliedes (31) den Bischel-
guerschnitt begrenzt und

k2) bei hdheren VergréRerungen ab I = 1 der freie Durchmesser des

objektseitigen AuRengliedes blischelbegrenzend ist.

In Hinblick auf die Unteranspriiche 2 bis 7 und 9 wird auf die Akte verwiesen.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 entspricht Anspruch 1 nach

Hauptantrag und lautet (unter Hinzufigung einer Merkmalsgliederung):

a)
b)
c)

d)

Afokales Zoomsystem (1)

fur Operationsmikroskope

mit vier optischen Gliedern (13, 31, 19, 25), wobei die optischen
Glieder (13, 31, 19, 25) paarweise identisch ausgebildet sind und
zwei AulRenglieder (13, 31) und zwei verschiebbare Innenglieder (19,

25) umfassen und



e) wobei die paarweise identischen optischen Glieder (13, 31, 19, 25)
spiegelbildlich zu einer zur optischen Achse (7) orthogonalen
Symmetrieebene angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

f) die zwei AulRenglieder (13, 31) feststehend sind und die Innenglieder
(19, 25) auf verschiedenen Kurven in gleichsinniger Weise ver-
schiebbar sind und

Q) dass das Zoomsystem (1) Linsen (11, 27, 17, 21) aus Glasern
anomaler Teildispersion umfasst,

h) wobei die Aul3englieder (13, 31) eine Linse (11, 27) positiver
Brechkraft aus einem Phosphatkronglas mit anomaler Teildispersion
enthalten,

)] wobei die Innenglieder (19, 25) eine Linse (17, 21) positiver
Brechkraft aus einem Schwerflintglas mit anomaler Teildispersion

enthalten.

Der nebengeordnete Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 1 lautet:

8) Mikroskop vom Teleskop-Typ mit einem afokalen Zoomsystem (1)

nach einem der Ansprtiche 1 bis 7.

Die Unteranspriche 2 bis 7 und 9 nach Hilfsantrag 1 lauten:

2. Afokales Zoomsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die Innenglieder (19, 25) des Zoomsystems (1) eine negative

Brechkraft und die Aul3englieder (13, 31) des Zoomsystems (1) eine

positive Brechkraft aufweisen.



Afokales Zoomsystem nach einem der Anspriche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zoomsystem (1) aus Kittgliedern (13, 19,
25, 31) aufgebaut ist.

Afokales Zoomsystem nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass je eine Linse (11,27) in jedem Aufl3englied (13,
31) und jeweils eine Linse (17, 21) in jedem Innenglied (19, 25) aus

einem Glas mit anomaler Teildispersion besteht.

Afokales Zoomsystem nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zoomsystem (1) durch die in der

folgenden Tabelle zusammengefassten Daten gekennzeichnet ist:
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Nr. Radius r/mm Dicke bzw. Luftab- | freierDurchmesser | Medium

stand d/mm d./mm
1 39,242 16,8

2,5 BaSF2
2 21,909 16.1

4,0 PK50
3 -188.36 15,8

1,852..27,1..37 41 Luft
4 65,431 14.0

2,0 BaFd
5 15,849 13,2

3,0 8FLs
8 32,081 12,6

17.74..2,794..17,74 Luft
7 -32,081 12,6

3,0 SFL6
8 -15,849 13,2

2,0 BaFd
9 55431 14.0

37.41..27.1...1.852 Luft
10 188,36 15.8

4,0 PKS0
1" -21.,809 16.1

25 BaSF2
12 -39.242 16.5

Baulange: 80 mm
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6. Afokales Zoomsystem nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zoomsystem (1) durch die in der

folgenden Tabelle zusammengefassten Daten gekennzeichnet ist:

Nr. Radius rfmm Dicke bzw. Luftab- | freier Durchmesser | Medium
stand d/mm de/mm
1 27,449 16,5
2,5 BaSF2
2 15,077 16,1
' 4,0 PKS0
3 -103,888 15,8
1,196...17,25...23,8 Luft
4 -39,343 14,0
2,0 BaF4
5 10,769 13,2
3,0 SFLG
6 20,360 12,6
. 12,00...2,5...12,00 Luft
7 -20,360 12,6
3,0 SFLB
B -10,769 13.2
2,0 ) BaF4
9 39,343 14,0
23,8..17,25..1,1986 Luft
10 103,888 15,8
4,0 PKS50
" -15,077 16,1
25 BasF2
12 -27,449 16,5

Baulange: 60 mm

7. Afokales Zoomsystem nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zoomsystem (1) durch die in der fol-

genden Tabelle zusammengefassten Daten gekennzeichnet ist:
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Nr. Radius r/mm Dicke bzw. Luftab- | freler Durchmesser | Medium

stand d/mm de/mm
1 56,238 16,5

25 BaSF2
2 30,209 16,1

4,0 PK50
3 -191,023 15,8

1,762...37,25...51,74 Luft
4 -65,9891 14,0

20 BaF4
5 21,201 13,2

30 SFLE
6 47,361 12,6

23,50...2,5...23,50 Luft
7 -47,361 12,6

3.0 SFLE
8 -21,291 13,2

2,0 BaF4
g 65,991 14,0

51,74...37,25,..1,762 Luft
10 191,023 15,8

4.0 PKS0
1 -30,208 16,1

25 BaSF2
12 -56,238 16,5
Bauldange: 100 mm

9. Mikroskop nach Anspruche 8, dadurch gekennzeichnet, dass es ein

Stereomikroskop (33) ist.

Die rechtzeitig eingegangene Beschwerde ist zuléassig. Sie fuhrt zur Aufhebung
des Beschlusses der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts
und zur beschrénkten Aufrechterhaltung des Streitpatents in der Fassung des
Hilfsantrags 1, denn die Lehre des Patents nach diesem Hilfsantrag geht nicht
Uber die urspriunglich offenbarte Lehre hinaus (88 59 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG)
und der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 und des nebengeordneten
Anspruchs 8 ist patentfahig (88 1 bis 5 PatG).



-13-

Die vorangegangenen Einspriiche waren ebenfalls (unbestritten) zulassig.

1. Das Streitpatent betrifft ein afokales Zoomsystem mit einer geraden Anzahl
optischer Glieder und ein Mikroskop vom Teleskop-Typ, insbesondere ein Ste-
reomikroskop, welches mit einem derartigen afokalen Zoomsystem ausgestattet
ist (Absatz [0001]).

In der Streitpatentschrift (Absatze [0002] bis [0005]) sind verschiedene aus dem
Stand der Technik bekannte optische Systeme beschrieben.

Diese Systeme betrafen ein afokales Zoomsystem flr Stereomikroskope, ein
pankratisches System mit zwei feststehenden positiven und zwei beweglichen
negativen Systemen sowie ein weiteres System mit zwei feststehenden positiven
Linsengruppen und zwei, in unterschiedlicher Weise bewegbaren negativen
Linsen. Insbesondere beschreibe die US 3,127,466 A (E2 bzw. D8), von der die
Erfindung ausgehe, ein Linsensystem mit variabler VergroR3erung fur Mikroskope.
Das optische System umfasse zwei Linsengruppen. Beide Linsengruppen be-
stinden jeweils aus vier Linsen. Die Linsen jeder Linsengruppe seien jeweils
paarweise identisch. Die erste Linsengruppe bestehe aus zwei identischen
positiven Linsendubletten, die zweite Linsengruppe bestehe aus zwei identischen
negativen Linsendubletten. Die jeweiligen Dubletten seien gegenuberliegend
zueinander angeordnet. Die erste Linsengruppe umgreife die zweite Linsen-
gruppe. Die negative Linsengruppe werde in festem raumlichen Bezug gehalten,
z. B. dadurch, dass eine der positiven Linsendubletten fest gehalten werde und die
negativen Komponenten als Gruppe sowie die andere positive Linsendublette

relativ zur ersten positiven Linsendublette bewegt wiirde.

Der Erfindung soll daher die Aufgabe zugrunde liegen, ein afokales Zoomsystem
mit einer geraden Anzahl optischer Glieder bereitzustellen, welches bei optimaler
Korrektur der Abbildungsfehler einfacher aufgebaut und kostengiinstiger herzu-
stellen ist (Patentschrift Abs. [0006]).
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Als Fachmann sieht der Senat einen Physiker mit guten Kenntnissen in der Optik
und mehrjahriger Erfahrung in der Entwicklung von Mikroskopoptiken an.

2. Der Hauptantrag ist nicht gewahrbar, da der Gegenstand seines neben-
geordneten Anspruchs 10 nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht (88 21 Abs. 1
Nr. 1, 4 PatG).

2.1. Der nebengeordnete Patentanspruch 10 bedarf der Auslegung.

Erlauterungsbedurftig sind die die Symmetrie betreffenden Angaben (Merkmal e)).
~Symmetrisch bedeutet gemal Patentschrift S.2 Z.10 und 11 ,paarweise
identisch und spiegelbildlich angeordnet®. Diese Angaben sind gemalR Patent-
schrift S. 3 Z. 4 bis 10 so zu verstehen, dass fur die Symmetrie die Krimmungs-
radien, Glassorten und die Anordnung im Gesamtsystem entscheidend sind; die
Symmetrie ist auch dann erfillt, wenn einander gleiche Linsen unterschiedliche
freie Durchmesser haben.

Aufgrund der Symmetrie besagt Merkmal g), dass mindestens zwei (symmetrisch

angeordnete) Linsen aus Glasern anomaler Teildispersion bestehen miissen.

Erlauterungsbedurftig ist auch die Zweckangabe in Merkmal b) ,fur Operations-
mikroskope®. Zweckangaben in einem Sachanspruch beschranken als solche den
Gegenstand regelmalig nicht, haben aber regelméafig die Aufgabe, den durch das
Patent geschitzten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die
raumlich-korperlichen Merkmale erfillen, sondern auch so ausgebildet sein muss,
dass er fur den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (BGH
GRUR 2009, 837 - Bauschalungssttitze, m. w. N.).

Die Zweckangabe in Merkmal b) ,flr Operationsmikroskope® bedeutet somit, dass

das Zoomsystem, insbesondere hinsichtlich der Dimensionierung des Zoomsys-
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tems, so ausgebildet sein muss, dass es zur Verwendung in Operationsmikro-

skopen geeignet ist.

Unter Berlcksichtigung dieser Auslegungen schlagt der nebengeordnete Patent-
anspruch 10 zur Lésung der oben genannten Aufgabe vor, ein afokales Zoom-
system (Merkmal a)) mit einer fir Operationsmikroskope geeigneten Dimen-
sionierung (Merkmal b)) zu schaffen. Das System besteht dabei aus vier optischen
Gliedern, die jeweils paarweise identisch ausgebildet sind (Merkmal c)), und aus
zwei Aul3engliedern sowie zwei verschiebbaren Innengliedern (Merkmal d)) um-
fassen. Dabei sind die paarweise identischen optischen Glieder, welche in Bezug
auf die Krimmungsradien und die Glassorten symmetrisch sind, spiegelbildlich zu
einer zur optischen Achse orthogonalen Symmetrieebene angeordnet (Merk-
mal e)). Die beiden Aul3englieder sind dariber hinaus feststehend und die
Innenglieder auf verschiedenen Kurven in gleichsinniger Weise verschiebbar
angeordnet (Merkmal f)). Weiterhin umfasst das System mindestens zwei symme-
trisch angeordnete Linsen aus Glasern anomaler Teildispersion (Merkmal g)). In
dem System ist ein Aul3englied ein objektseitiges Aul3englied und ein Aul3englied
ein bildseitiges AufR3englied (Merkmal j)). Schlie3lich begrenzt bei einem vorge-
gebenen bildseitigen Bildwinkel von kleinen Vergrélkerungen I' = 0,4 bis zu der
mittleren VergroRerung ' = 1 der freie Durchmesser des bildseitigen Au3engliedes
den Buschelquerschnitt (Merkmal k1)) und bei hoheren Vergrolierungen ab ' =1
der freie Durchmesser des objektseitigen Aul3engliedes den Blischelquerschnitt
(Merkmal k2).

2.2. Als im Stand der Technik besonders relevant sieht der Senat die Druck-
schriften D5 und D1 an.

Die von der Anmelderin selbst genannte Druckschrift D5 zeigt ein afokales
Zoomsystem fur ein Operationsmikroskop (Anspruchl, S.2 Z.3-4, S.2
Z.36 - Merkmale a) undb)). Das Zoomsystem besteht aus vier optischen
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Gliedern, wobei die beiden &aufReren aus jeweils drei Linsen und die beiden
inneren aus jeweils zwei Linsen, und somit zumindest paarweise ahnlich auf-
gebaut sind (Fig. 2, S.2 Z.36-48 - Merkmal c) teilweise). Weiterhin sind die
beiden auflleren Glieder fest und die beiden inneren Glieder auf verschiedenen
Kurven in gleichsinniger Weise verschiebbar sind (Fig. 2, S. 3 Z. 13-15 - Merk-
male d) und f)). Weiterhin weist das System der D5 in den beiden &uf3eren
Gliedern Linsen auf, deren Glaser aus einem Material bestehen, welches eine
anomale Teildispersion bei der Farbkorrektur ermdglicht (S. 2 Z. 36-48, Tabellen 1
und 2; siehe CaF, - Merkmal g)). Dabei ist in der Anordnung der D5 ein
AulRenglied als objektseitiges AulRenglied und das zweite Auf3englied als bild-
seitiges Aul3englied gezeigt (S. 3 Z. 3-18, Fig. 1 und 2 — Merkmal j)).

Eine Begrenzung des Buschelquerschnitts durch den freien Durchmesser des

bildseitigen bzw. objektseitigen Auf3engliedes fir unterschiedliche Vergrof3erungs-

bereiche im Sinne der Merkmale k1) und k2) ist der D5 nicht zu entnehmen.

Weiterhin zeigt auch die D1 ein optisches System mit variabler Vergrof3erung
(Sp. 1 Abs. 1). Hierbei handelt es sich um ein afokales Zoomsystem mit vier
optischen, paarweise identischen Gliedern (Fig. 1, Sp.1 Abs. 1, Sp.3 Z. 29-
36 - Merkmal c)), welche spiegelbildlich zu einer Symmetrieachse angeordnet sind
(Fig. 1, Sp. 3 Z. 29-36 — Merkmal e)).

2.3. Der Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 10 geméafld Hauptantrag

ist durch den Stand der Technik nahegelegt.

Ausgehend von den Merkmalen des aus der D5 bekannten Zoomsystems fur ein
Operationsmikroskop stellte sich fur den Fachmann stets die Aufgabe, nach
Mal3nahmen zur kostengunstigeren Herstellung des betreffenden Linsensystems
zu suchen. Zu diesem Zweck sah sich der Fachmann nicht nur auf dem Gebiet der

Operationsmikroskope, sondern auch auf anderen Gebieten der stereoskopischen
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Abbildung um. Hierbei konnte er zur D1 gelangen, die ebenso ein afokales
Zoomsystem mit vier optischen Gliedern zum Gegenstand hat.

Fur den Fachmann lag es auf der Hand, den aus der D1 bekannten symme-
trischen Aufbau eines Linsensystems auch fur das afokale System der D5 in
Betracht zu ziehen und auf dieses anzuwenden, um durch die Verwendung jeweils
paarweise gleichartiger Linsen den Fertigungsaufwand des Linsensystems insge-
samt zu verringern.

Um das so erhaltene Linsensystem weiter zu vereinfachen, lag es dabei im
Griffbereich des Fachmanns, aquivalent zur Aperturblende B der D5 (Fig. 2) das
ausgangsseitige Linsenelement so zu dimensionieren und anzuordnen, dass
dieses die Funktion der Aperturblende Ubernimmt. Dies bedeutet, dass das
System die Aperturblende nicht mehr benétigt und trotzdem einen guten Kom-
promiss zwischen Helligkeit und Kontrast bei grof3er Abbildungsgenauigkeit
erreicht.

Weiterhin zeigt die D5 (Fig.2) einen Aperturstrahlengang fur eine Vergrof3erung
von I = 2,449 des zugehdrigen afokalen, jedoch asymmetrischen Zoomsystems.
Der Lichtbiischelquerschnitt wird bei dieser VergroRerung durch die Offnungsweite
der Optik, d.h. durch den freien Durchmesser des objektseitigen Aul3engliedes
begrenzt.

Dass im Fall einer symmetrischen Anordnung des Linsensystems ohne Blende
eine derartige Buschelbegrenzung fur einen VergroRerungsbereich ab =1
objektseitig wirksam ist, ist fur den Fachmann aufgrund der geometrischen
Anordnung von Auf3en- und Innengliedern und den Gesetzen der Strahlenoptik
selbstverstandlich.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der symmetrische Aufbau des
Linsensystems bei '=1 zu einem umkehrbaren, symmetrischen Aperturstrah-
lengang fuhrt. Von VergréRerungen I' > 1 kommend findet dementsprechend bei
[ = 1 auch der Ubergang von objektseitiger hin zu bildseitiger Biischelbegrenzung
durch die jeweiligen AuR3englieder statt (Merkmal k2)).

Aus der D5 (Fig. 2) geht aul3erdem hervor, dass bei einer kleineren Vergro3erung,

d. h. bei ' =0,404 die Buschelbegrenzung nicht aufgrund des freien Durch-
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messers des bildseitigen Aul3engliedes, sondern durch eine Blende erfolgt. Im Fall
eines symmetrischen Linsensystems ohne Aperturblende ist die Buschelbe-
grenzung durch das bildseitige Aul3englied fir einen Vergrél3erungsbereich von
F=0,4 bis =1 (Merkmal k1), entsprechend den obigen Uberlegungen aus-
gehend von der D5 zumindest nahegelegt.

Demnach waren fir den Fachmann lediglich fachgemaRe Uberlegungen erforder-
lich, um in Kenntnis der Druckschriften D5 und D1 zu einem System mit allen

Merkmalen des nebengeordneten Anspruchs 10 nach Hauptantrag zu gelangen.

2.4. Auch das Vorbringen der Patentinhaberin konnte nicht zu einer anderen

Beurteilung fuhren.

Die Patentinhaberin stellt insbesondere dar, dass

a) der Fachmann keinen Anlass héatte, das aus der D5 bekannte unsym-
metrische System, in ein symmetrisches System gemaf der D1 abzuén-
dern, zumal die D1 kein Operationsmikroskop zum Gegenstand habe;

b) kein Anlass bestehe, ausgehend von der in D5 gezeigten Aufgabe eine
maoglichst grofRe optische Leistung zu erreichen, die Lehre der D1 in
Betracht zu ziehen, da diese eine spezielle Iris-Blende aufweise, welche die
optische Leistung reduziere.

c) eine Buschelbegrenzung aus beiden Druckschriften nicht zu entnehmen
sei, da in diesen eine Aperturblende bzw. eine verstellbare Blende fir die

Bischelbegrenzung eingesetzt werde.

Zu den Ausfihrungen der Patentinhaberin ist festzustellen, dass
a) der Fachmann vor dem Hintergrund der einfacheren und kostengunstigeren
Fertigung auch Druckschriften, die allgemeine stereoskopische Systeme
zum Gegenstand haben, in seine Uberlegungen einbezieht (s. oben unter
2.3.).



-19 -

b) und c) der Einsatz einer Blende bzw. das gezielte Entfernen einer Blende,
je nach den Anforderungen (bspw. der Erhéhung der Lichtleistung) eine

Maflnahme ist, die im Ublichen Handeln des Fachmanns liegt (vgl. 2.3.).

2.5. Mit dem nicht patentfahigen nebengeordneten Anspruch 10 des Hauptan-
trags sind auch die tGbrigen Anspriiche nicht schutzfahig, da tber einen Antrag nur
einheitlich entschieden werden kann (BGH in GRUR 1997, 120 ,Elektrisches

Speicherheizgeréat").

3. Das Patent wird in beschranktem Umfang, gemaf Hilfsantrag 1, aufrecht-

erhalten.

3.1. Die Erfindung gemalRl Hilfsantrag 1 ist in den gesamten Unterlagen so
deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfuhren kann (8 21
Abs. 1 Nr. 2 PatG).

Eine Erfindung ist ausfuhrbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung
enthaltenen Angaben dem fachmannischen Leser so viel an technischer Informa-
tion vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkdnnen in der
Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszufihren (vgl. BGH in GRUR 2010,
916 - ,Klammernahtgerét").

Afokale Zoomsysteme fur Operationsmikroskope waren dem Fachmann bekannt.
Davon ausgehend war es ihm anhand der vollstandigen und genauen Angaben in
der Patentanmeldung, insbesondere mit den Figuren 1 bis 3 und den Tabellen,
maoglich, ein derartiges System symmetrisch und unter Verwendung spezieller

Glaser zur Farbkorrektur aufzubauen.
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Dem Einwand der Beschwerdefiihrerin, wonach zu der notwendigen Abstimmung
bei der Verwendung von Phosphatkronglas in Verbindung mit Schwerflintglas in

den Unterlagen nichts ausgefiihrt sei, kann nicht gefolgt werden.

Aus den Figuren 1 bis 3 und der dazugehdrigen Beschreibung entnimmt der
Fachmann den kompletten Aufbau eines afokalen symmetrischen Zoomsystems.
Fur die genaue Berechnung der einzelnen Werte (Abstande, Linsendicke, Bre-
chungsindizes usw.) liefern die Tabellen 1 bis 3 alle notwendigen Parameter. Er
hat somit samtliche notwendigen technischen Informationen zur Verfigung, die er

zum Aufbau des Systems bendtigt.

3.2. Das Patentbegehren gemalR Hilfsantrag 1 geht nicht Uber den Inhalt der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinaus (8 21 Abs. 1 Nr. 4
PatG).

Der Patentanspruch 1 geht aus den urspringlichen Ansprichen 1, 2, 3 und 6,
sowie der Offenlegungsschrift (S.2 Z.10-12, S.3 Z.4-7, S.3 Z.32-39 und
Figuren) hervor.

Die Anspriiche 2, 3 und 4 entsprechen den urspriinglichen Ansprichen 4, 5 und 7.
Anspruch 5 entspricht dem urspriinglichen Anspruch 8 und die Anspriche 6 und 7
entsprechen ebenso dem urspringlichem Anspruch 8, wobei die Tabelle 2 (An-
spruch 6) bzw. die Tabelle 3 (Anspruch 7) verwendet werden.

Die Ansprtiche 8 und 9 entsprechen den urspriinglichen Ansprtichen 9 und 10.

Die Anderungen in der Beschreibung (Absatz [0007]) gehen aus den urspriing-
lichen Unterlagen (Absatz [0001]) hervor und beinhalten weiterhin die Angabe,

dass die Aufgabe mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gel6st wird.

Zur urspringlichen Offenbarung hat die Beschwerdegegnerin geltend gemacht,
dass durch das Weglassen des Wortes ,mittlere“ i. V. m. der Symmetrieebene der

Sinngehalt des Anspruchs 1 verandert werde.
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Hierzu ist festzustellen, dass eine Spiegelebene immer mittig gelegen ist zwischen
den Teilen, die durch Spiegelung ineinander Ubergefuhrt werden kénnen. Unter
Bertcksichtigung der Figuren 1-3 und der zugehdrigen Beschreibung ergibt sich
eine eindeutige Auslegung der die Symmetrie betreffenden Angaben im

Patentanspruch 1, die mit dem ursprtinglich Offenbarten tbereinstimmit.

3.3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist neu (8 3 PatG).

Aus den Druckschriften D1, D2a (=Ela) und D2b (E1b) ist keine Ausfihrung in der
Art eines Operationsmikroskops (Merkmal b)) und auch nicht die Verwendung von
Glasern mit anomaler Teildispersion zur Farbkorrektur (Merkmal g)) zu entneh-
men.

D3 (=E6) betrifft die Verwendung von Calciumfluorid fir Zoomlinsen hoher Qualitat
fur Kinematographie und Fernsehen. Der gezeigte Aufbau des Objektivs weist
eine Vielzahl von Einzellinsen auf und unterscheidet sich daher grundlegend von
dem beanspruchten System.

Der Fachbuchauszug D4 beinhaltet eine Glastabelle mit den Werten verschie-
dener optischer Gro3en zu ausgewahlten Glasern. Eine Anordnung im Sinne des
beanspruchten Systems ist nicht zu entnehmen.

Die Druckschriften D5 (=E3), D6 und D7 zeigen zumindest kein System, in dem
die paarweise identischen optischen Glieder spiegelbildlich zu einer zur optischen
Achse orthogonalen Symmetrieebene angeordnet sind (Merkmal e)).

In Druckschrift 8 (=E2) fehlt die Angabe wonach die Aul3englieder fest und die
Innenglieder verschiebbar sind (Merkmal f)), sowie die Verwendung von Glasern
mit anomaler Teildispersion (Merkmal g)).

Die beiden Druckschriften D9 und D10 zeigen Zoomsysteme fir Kopiergeréte.
Eine Verwendung der gezeigten Zoomsysteme in einem Operationsmikroskop
(Merkmal b)) ist ebenso wenig erlautert wie die Verwendung von Glasern mit

anomaler Teildispersion (Merkmal g)).
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Aus dem Fachbuchauszug D11 sind lediglich Tabellen fur verschiedene Glasarten
mit ihren gebrauchlichen Abkirzungen sowie Brechungsindizes und Abbezahlen
zu entnehmen.

D12 betrifft ein Stereo-Operationsmikroskop fir die Augenchirurgie. Zumindest zu
der Aberrationskorrektur (Merkmal g)) eines solchen Zoom-Systems findet sich
keine Angabe.

Das in D13 gezeigte System enthalt keine Hinweise zu einem Operations-
mikroskop (Merkmal b)), zu paarweise identischen optischen Gliedern, die spiegel-
bildlich zu einer zur optischen Achse orthogonalen Symmetrieebene angeordnet
sind (Merkmal e)) sowie zur Verwendung von Glasern mit anomaler Teildispersion
(Merkmal g)).

Die beiden Fachbuchausziige E4 und E5 beschreiben normale und anomale
Dispersion.

Schlief3lich ist in dem von der Patentinhaberin genannten Fachbuchauszug P1 ein
Achromat, d. h. ein Linsensystem mit fir zwei Farben behobenem Farbfehler

gezeigt.

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigt somit ein System mit

allen Merkmalen des Anspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 ist damit neu.

3.4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht auf erfinderi-

scher Tatigkeit (8 4 PatG).

Fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sind die Druckschriften D5 und D1

von besonderer Bedeutung.

Wie bereits ausgefuhrt (siehe oben, unter 2.2) sind die Merkmale a) bis g) aus der

Kombination der beiden Druckschriften zu entnehmen. Die Verwendung unter-
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schiedlicher Glaser mit anomaler Teildispersion fir die inneren und &aul3eren
Glieder bedingt einen ersten erfinderischen Schritt, der aus dem Stand der
Technik nicht zu entnehmen ist und fur den sich auch keine Anregung finden lasst.
Darauf aufbauend ist ein weiterer Schritt notwendig, um zu einer konkreten
Glaskombination zu gelangen, d. h. in den aul3eren Gliedern Glaser aus Phos-
phatkronglas und in den inneren Gliedern Glaser aus Schwerflintglas einzusetzen
(Merkmale h) und i)).

Die Einwande der Beschwerdefuhrerin, wonach aus dem gesamten Stand der
Technik die Kombination verschiedener Glaser und auch unterschiedliche Glas-

arten bekannt seien, fihren zu keiner anderen Beurteilung.

Denn der Fachmann entnimmt dem Stand der Technik keinerlei Anregung, in
Richtung der Verwendung unterschiedlicher Glaser unter Beibehaltung der paar-
weisen Symmetrie tatig zu werden. Vielmehr sind mehrere gedankliche Schritte,
die die durch den Stand der Technik vorgezeichneten Bahnen verlassen, notwen-
dig um zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 zu gelangen.

Dem nunmehr beanspruchten System gemafR Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist

somit eine erfinderische Tatigkeit nicht abzusprechen.

3.5. Der nebengeordnete Anspruch 8 des Hilfsantrags 1 ist auf ein Mikroskop
vom Teleskop-Typ mit einem afokalen Zoomsystem nach einem der Anspriiche 1
bis 7 gemal Hilfsantrag 1 gerichtet.

Damit ist auch der Gegenstand dieses Anspruchs neu und erfinderisch.

3.6. In Verbindung mit Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sind auch die auf An-
spruch 1 ruckbezogenen Unteranspriche 2 bis 7, sowie der auf Anspruch 8

rickbezogene Unteranspruch 9, gewahrbar.
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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 gertgt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausilbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften tber 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 Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichts-

hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek Eder Dr. Forkel Hoffmann
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