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23 W (pat) 3/17 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2006 001 878.7

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 25. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. StroBner sowie der Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und

Dr. Himmelmann

ECLI:DE:BPatG:2019:250419B23Wpat3.17.0



beschlossen:

1. Der Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse F21V des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2016 wird auf-
gehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Prufung an die Prifungsstelle
fur Klasse F21V des Deutschen Patent- und Markenamts zu-

rickverwiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 11 2006 001 878.7 und
der Bezeichnung ,Scheinwerferlinse fir einen Kraftfahrzeugscheinwerfer* wurde
am 18. August 2006 von der D... GmbH unter Inanspruchnahme der

deutschen Prioritat 10 2005 043 819.9 vom 13. September 2005 beim Européi-
schen Patentamt international angemeldet. Die Anmeldung wurde am
22. Marz 2007 mit der WO 2007/031 170 A1l offengelegt. Mit Schriftsatz vom
14. Januar 2008, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am
16. Januar 2008 wurde die deutsche nationale Phase eingeleitet. Gleichzeitig

hiermit wurde Prifungsantrag gestellt.

Die Prufungsstelle fur Klasse F21V hat im Prufungsverfahren auf den Stand der

Technik gemaf den folgenden Druckschriften verwiesen:

D1 JP 9-208 240 A,

D2 US 2003/0 174 509 A1,

D3 WO 03/087 893 Al und

D4 DE 10 2004 048 500 Al (im Prioritatsintervall verdoffentlicht).



Sie hat in zwei Prufungsbescheiden vom 8. Oktober 2012 und 25. November 2015
sowie in einer dazwischenliegenden Anhoérung am 17. November 2015 ausgefihrt,
dass die Gegenstande der Anspriiche 1 nach allen jeweils gtiltigen Antragen ent-
weder durch den ermittelten Stand der Technik neuheitsschadlich vorweggenom-
men wirden (8 3 PatG) oder aber durch ihn nahegelegt wirden (8 4 PatG), so
dass sie nicht patentfahig seien (8 1 Abs. 1 PatG).

Die Anmelderin hat der Prifungsstelle in einer ersten Erwiderung vom
7. Januar 2013, mit der sie zwei neue Anspruchssatze eingereicht hat, und zwei
weiteren Erwiderungen, beide vom 28. April 2016, sowie in der Anh6érung am
17. November 2015, in der sie funf weitere Anspruchssatze Uberreicht hat, wider-
sprochen und zu ihren Ausfihrungen insgesamt auf die folgenden Dokumente

verwiesen:

Al D...: ,Supplier Award von Automotive Lighting gehtan D...

A2 T.Zippel: ,Tag der Ideen®, in OTZ, ,Wirtschaft & Soziales”, 9. Dezember
2009;

A3 Nominierung Kategorie Licht & Leben, Xll. Innovationspreis Thiringen
2009;

A4 Pressemitteilung der D... GmbH vom 18. Dezember 2009: ,XII.
Innovationspreis Thiringen: Auszeichnung fir D...";

A5 Bosch: ,Automotive Terminology, 1st edition, S. 107;

A6 Internetauszug von LEO (www.leo.org) zur Ubersetzung des Begriffs
.lens” in die deutsche Sprache vom 17. November 2015;

A7 Internetauszug: Bullseye Glass Co., ,Methods & Ideas*, ,Glass Fusing Ba-
sics”, www.bullseyeglass.com/education/fusing-basics.html;

A8 Internetauszug: Fusion, ,Technique Tuesday: Fused Glass”,
www.fusionartglass.com/technique-tuesday-fused-glass/;

A9 Autoelektrik, Autoelektronik / Bosch. [Hrsg.: Robert Bosch GmbH, Unter-
nehmensbereich Kraftfahrzeug-Ausrustung, Abteilung Technische Infor-



mation (KH/VDT). Chef-Red.: Horst Bauer. Autoren: F. Drewitz...]. — 3.
aktualisierte Aufl. — Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1998, ISBN 3-
528-03872-1, S. 228;

Al10 DE-AS 2121 730;

A1l US 3837 036;

Al2 Internetauszug: ,American Heritage Dictionary App“, Stichwort ,lens",
ahdictionary.com/word/search.html?g=lens und

A13 Urkunde: IQ Innovationspreis Mitteldeutschland 2010.

In der Folge hat die Prufungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom
29. Juni 2016 zurlickgewiesen, da die Gegenstande der Anspriche 1 des Haupt-
antrags und der Hilfsantrage 1 bis 3 sich in naheliegender Weise aus der Zusam-
menschau der Druckschriften D1 und D3 ergaben (8 4 PatG) und die Gegen-
stande der Anspriche 1 der Hilfsantrdge 4 bis 6 aus der im Prioritatsintervall ver-
offentlichten alteren Anmeldung Druckschrift D4 neuheitsschadlich vorbekannt
seien (8 3 PatG). Der begrindete Beschluss wurde der Anmelderin am
2. Juli 2016 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 13. Juli 2016, am
selben Tag im Deutschen Patent- und Markenamt Uber Fax eingegangen, Be-
schwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 begrindet hat. Mit
dieser Beschwerdebegriindung hat sie auch den Antrag gestellt, Gber die Abhilfe
einen anderen Prifer entscheiden zu lassen, da gegen die bisher mit der Anmel-

dung betraute Priferin fir Klasse F21V die Besorgnis der Befangenheit bestehe.

In der Folge hat die Patentabteilung 54 das Vorliegen einer Befangenheit geprift
und mit Beschluss vom 27. Oktober 2016 das Gesuch auf Ablehnung der zustan-

digen Pruferin als unbegrindet zuriickgewiesen.

Gegen diesen, der Anmelderin am 3. November 2016 zugestellten Beschluss der

Patentabteilung 54 hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 8. November 2016, am



selben Tag Uber Fax im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, Be-
schwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2016 begrtindet hat.
Daraufhin hat das Deutsche Patent- und Markenamt beide Beschwerden an das
Bundespatentgericht weitergeleitet. Die Beschwerden haben die Aktenzeichen
23 W (pat) 3/17 und 7 W (pat) 1/17 erhalten. Am 21. Februar 2017 hat zuné&chst
der 23. Senat des Bundespatentgerichts in der Sache 23 W (pat) 3/17 mit Be-
schluss festgestellt, dass die Beschwerdesache analog § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen sei, da die
Prufungsstelle fur Klasse F21V noch nicht rechtswirksam daruber entschieden
habe, ob der Beschwerde vom 13. Juli 2016 abgeholfen wird.

Auf die miundliche Verhandlung vom 12. April 2018 hat der 7. Senat des Bundes-
patentgerichts die Beschwerde gegen die Entscheidung der Patentabteilung 54
zurickgewiesen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat daraufhin mit Schrei-
ben vom 19. September 2018 dem Bundespatentgericht eine Beschwerde vorge-
legt, weil es in der Sache mit dem Aktenzeichen 11 2006 001 878.7 der Be-
schwerde nicht abgeholfen und diese nach § 73 Abs. 3 Satz 3 PatG dem Bundes-
patentgericht vorgelegt hat. Die Beschwerde wurde unter dem Aktenzeichen
23 W (pat) 3/17 weitergefihrt.

Mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung am 25. April 2019 hat der Senat noch
auf die Druckschrift

D5 US 1604 688

und deren mdgliche Relevanz fir die Beurteilung der Patentfahigkeit der zu die-
sem Zeitpunkt beanspruchten Gegenstande hingewiesen. Zudem wurde auf eine
moglicherweise bestehende unzuldssige Erweiterung eines Teils der bean-

spruchten Gegenstéande gegenuber der urspriinglichen Offenbarung hingewiesen.



In der mundlichen Verhandlung am 25. April 2019 hat die Anmelderin die weitere
Druckschrift

Al4 Autoelektrik, Autoelektronik / Bosch. [Hrsg.: Robert Bosch GmbH, Unter-
nehmensbereich Kraftfahrzeug-Ausrustung, Abteilung Technische Infor-
mation (KH/VDT). Chef-Red.: Horst Bauer. Autoren: F. Drewitz...]. — 3.
aktualisierte Aufl. — Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1998, ISBN 3-
528-03872-1, S. 2, 218, 219, 220 und 240,

sowie einen neuen Patentanspruch 1 als Hauptantrag tberreicht und beantragt,

1. den Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse F21V des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2016 aufzuhe-
ben.

2. Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung ,Scheinwerfer-
linse fur einen Kraftfahrzeugscheinwerfer”, dem PCT-Anmel-
detag 18. August 2006 unter Inanspruchnahme der inneren
Prioritat 10 2005 043 819.9 vom 13. September 2005 auf der
Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentanspruch 1, tberreicht in der mundlichen Ver-
handlung am 25. April 2019, mit noch anzupassenden
Unteransprichen,;

- Beschreibungsseiten 1 bis 12,

- 7 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 8, jeweils einge-
gangen im Deutschen Patent- und Markenamt am
16. Januar 2008.

Der in der mundlichen Verhandlung eingereichte Anspruch 1 lautet mit bei unver-

andertem Wortlaut eingefligter Gliederung:



.1. Fahrzeugscheinwerfer (1)
1.1 mit einer Lichtquelle (10),
1.2 mit einer Blende (14) und
1.3 mit einer Scheinwerferlinse (2E, 2F),

1.3.1 wobei eine Kante (15) der Blende (14) mittels der Scheinwerferlinse
(2E, 2F) als eine Hell-Dunkel-Grenze abbildbar ist,

1.3.2 wobei die Scheinwerferlinse (2E, 2F) einen beidseitig
blankgepressten Linsenkorper (3E, 3F) umfasst,

1.3.3 der eine der Lichtquelle (10) zuzuwendende optisch wirksame
Oberflache (5E, 5F)

1.3.4 und eine der Lichtquelle (10) abzuwendende optisch wirksame
Oberflache (4E, 4F) umfasst,

1.3.5 wobei die der Lichtquelle (10) abzuwendende optisch wirksame
Oberflache (4E, 4F) konvex gekrimmt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.3.6 die der Lichtquelle (10) zuzuwendende optisch wirksame Oberfla-
che (5E, 5F) konvex gekrimmt ist,

1.3.7 wobei die Scheinwerferlinse (2E, 2F) aul3en an der der Lichtquelle
(10) zuzuwendenden optisch wirksamen Oberflache (5E, 5F) einen
Linsenrand (6E, 6F) umfasst, dessen Volumen 1% bis 8% des Vo-
lumens der Scheinwerferlinse betragt,

1.3.8 wobei der Durchmesser der der Lichtquelle zuzuwendenden kon-
vex gekrimmten Oberflache ungleich dem Durchmesser der der

Lichtquelle abzuwendenden konvex gekrimmten Oberflache ist.

Hinsichtlich der weiteren Unterlagen und Einzelheiten wird auf den Akteninhalt

verwiesen.



Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zuldssig und
erweist sich hinsichtlich des in der mundlichen Verhandlung am 25. April 2019
eingereichten Anspruchs 1 insoweit als begrundet, als der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse F21V aufzuheben ist, denn der in der mundlichen Verhand-
lung eingereichte Anspruch 1 ist zulassig, und der beanspruchte Fahrzeugschein-
werfer nach diesem geltenden Anspruch 1 ist durch den im Verfahren befindlichen
Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen (88 1 bis 5 PatG). Da jedoch
eine Recherche zu dem nunmehr beanspruchten Gegenstand noch nicht in aus-
reichendem Mal} stattgefunden hat, so dass moglicherweise weiterer Stand der
Technik zu berucksichtigen ist, wird die Anmeldung zur weiteren Recherche und
Prufung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtckverwiesen (8 79 Abs. 3
Satz 1 Nrn. 1 und 3 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft einen Fahrzeugscheinwerfer, insbesondere einen
Kraftfahrzeugscheinwerfer, wobei die Ausbildung der Scheinwerferlinse im Vor-
dergrund steht (vgl. S. 1, 1. Abs. der geltenden Beschreibung sowie den geltenden

Anspruch 1).



o

14

Fig. 2

Dabei stehen das Konzept des Projektionsscheinwerfers und die dafir verwendete
Linse im Vordergrund (siehe die oben abgebildete Fig. 2 der Anmeldung). Das
auch mit PES (Poly-Ellipsoid-System) bezeichnete Scheinwerfersystem mit Abbil-
dungsoptik weist lichttechnische Verbesserungen im Vergleich zum konventionel-
len Scheinwerfer auf. Im Gegensatz zu den herkdmmlichen Scheinwerfern, bei
denen eine Streuscheibe zur Verteilung des Lichtes erforderlich ist, wird bei dem
PES-Scheinwerfer die bereits vom Reflektor erzeugte Lichtverteilung mit einer
Linse auf den Stral3enraum abgebildet. Der prinzipielle Aufbau des Scheinwerfers
hat Ahnlichkeit mit dem eines Diaprojektors. Wesentlich ist in beiden Fallen eine
optische Abbildung eines Objekts, das beim Scheinwerfer aus der vom Reflektor
erzeugten Lichtverteilung und einer Blendenkante besteht, die die flr das Ab-
blendlicht erforderliche Hell-Dunkel-Grenze erzeugt (vgl. Al4. S.240 ,PES-

Scheinwerfer®). Fur die Abbildung bedarf es einer geeigneten Linse.
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Hiervon ausgehend, liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, die optischen Eigenschaften eines Fahrzeugscheinwerfers zu verbes-
sern. Dabei soll die Abbildung einer Hell-Dunkel-Grenze verbessert werden. Ein
Fahrzeugscheinwerfer bzw. eine Scheinwerferlinse fur einen Fahrzeugscheinwer-
fer soll bei hoher optischer Qualitdt kostenglnstig herzustellen sein (vgl. S. 2,

1. Abs. der geltenden Beschreibung).

Diese Aufgabe wird durch den Fahrzeugscheinwerfer des geltenden Anspruchs 1

gelost.

Der mit dem geltenden Anspruch 1 beanspruchte Fahrzeugscheinwerfer weist ne-
ben der Scheinwerferlinse auch eine Lichtquelle und eine Blende auf, die aber
nicht weiter ausgebildet werden. Die Scheinwerferlinse ist zun&chst dadurch cha-
rakterisiert, dass sie eine Kante der Blende abbilden kann, was sie auf eine Sam-

mellinse passender Brennweite einschrankt.

Diese Scheinwerferlinse weist einen Linsenkorper mit zwei optisch wirksamen
Oberflachen auf, wovon im Scheinwerfer eine der Lichtquelle zugewandt und die
andere von der Lichtquelle abgewandt ist. Beide optisch wirksamen Oberflachen
sind konvex gekrimmt, so dass es sich um eine bikonvexe Sammellinse handelt.
Bei dieser Linse ist jedoch der Durchmesser der beiden konvex gekrimmten
Oberflachen anders als bei Ublichen bikonvexen Linsen nicht gleich, sondern un-

terschiedlich.

Aul3en an der der Lichtquelle zugewandten optisch wirksamen Oberflache umfasst
die Linse einen Linsenrand, dessen Volumen 1% bis 8% des Volumens der
Scheinwerferlinse betragt. Was alles zu diesem Linsenrand gehort, lasst An-
spruch 1 offen. Insbesondere lasst er fur den Fall, dass die der Lichtquelle zuge-
wandte konvexe optisch wirksame Oberflache kleiner als die von der Lichtquelle

abgewandte konvexe optisch wirksame Oberflache ist, offen, bis zu welcher Tiefe
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und bis zu welchem Umfang der Rand, dessen Volumen zu betrachten ist, reicht,
so dass ein Spielraum bei der Berechnung des Volumens bleibt.

Der Linsenkdrper wird durch beidseitiges Blankpressen hergestellt. Dies ist ein
spezielles, dem Fachmann aber bekanntes Herstellungsverfahren, bei dem noch
nicht erhartetes Material mittels eines Stempels in eine Form gepresst wird. Die
eine Oberflache wird durch die Form, die andere durch die Form des Stempels
bestimmt. Ein Nacharbeiten der Oberflachen ist dabei Ublicherweise nicht mehr

notig.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist urspriinglich offenbart (8§ 38 PatG), so

dass er zulassig ist.

So geht der geltende Anspruch 1 aus dem ursprunglichen Anspruch 13 unter
Ruckbezug Uber den urspringlichen Anspruch 12 auf den urspringlichen An-
spruch 1 hervor (Merkmale 1, 1.2, 1.3, 1.3.1 bis 1.3.5 und 1.3.7). In ihn wurden
das weitere, selbstverstandliche Merkmal 1.1, ndmlich dass der Scheinwerfer eine
Lichtquelle aufweist aus Fig. 2 (siehe das Bezugszeichen 10) und das Merkmal
1.3.6, dass beide Oberflachen konvex gekrimmt sind, aus dem die Seiten 2 und 3

Ubergreifenden Absatz der urspriinglichen Beschreibung eingefugt.

Es verbleibt das Merkmal 1.3.8, dass die Durchmesser der beiden konvex ge-
krimmten Oberflachen unterschiedlich sind, das fur den Fall, dass die der Licht-
guelle zuzuwendende optisch wirksame Oberflache einen kleineren Durchmesser
aufweist als die von der Lichtquelle abzuwendende optisch wirksame Oberflache,
im urspringlichen Anspruch 4 und in Fig. 7 urspringlich offenbart ist. Fir den um-
gekehrten Fall ist das Merkmal 1.3.8 in Fig. 6 urspringlich offenbart, auch wenn
im Beschreibungstext nicht explizit auf das Verhaltnis der Durchmesser der op-

tisch aktiven Oberflachen in Fig. 6 eingegangen wird.
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Somit ist demnach ein Gegenstand mit allen Merkmalen des geltenden An-
spruchs 1 am Anmeldetag offenbart worden. Er ist auch in seiner vollen Breite of-
fenbart worden, denn das Weglassen des Merkmals aus dem urspringlichen An-
spruch 1, dass der Linsenkérper aus einem transparenten Material besteht, er-
weitert den Anspruch nicht, da ein Linsenkdrper immer aus einem fir die zu bre-

chende Strahlung transparenten Material bestehen muss.

Anspruch 1 ist somit zulassig.

3. Die Lehre des Anspruchs 1 ist fur den Fachmann auch ausfihrbar (8 34
Abs. 4 PatG). Zwar zeigt keine der Figuren eine Scheinwerferlinse, die einen Lin-
senrand umfasst, dessen Volumen 1% bis 8% des Volumens der Scheinwerfer-
linse betragt, da die in den Figuren und dabei insbesondere in den bikonvexe Lin-
sen zeigenden Figuren 6 und 7 gezeigten Rander alle ein deutlich gréeres Volu-
men aufweisen. Jedoch ist diese Angabe fir den Fachmann klar verstandlich und
auch nicht im Widerspruch zur Beschreibung, da der letzte Absatz der Beschrei-
bung angibt, dass die Figuren nicht mal3stabsgetreu sind, und beispielsweise die
Grollenordnungen einiger Elemente Ubertrieben gegenlber anderen Elementen

gezeichnet sind.

Als zustandiger Fachmann zur Beurteilung der Erfindung ist hier ein im Bereich
der Fahrzeugbeleuchtung erfahrener Physiker oder Ingenieur fiir Glastechnik bzw.
Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Schwerpunkt Werkstofftechnik, ins-
besondere Glas, mit Hochschulabschluss zu definieren, der mit der Entwicklung
und Verbesserung von in Fahrzeugscheinwerfern verwendeten Linsen betraut ist

und somit auch tber die hierfir notwendigen Kenntnisse der Optik verfugt.

4. Der gewerblich anwendbare (8 5 PatG) Gegenstand des geltenden An-
spruchs 1 ist neu (8 3 PatG) und beruht gegenuber den Lehren der als Stand der
Technik bisher ermittelten Druckschriften auf einer erfinderischen Tatigkeit (8 4

PatG) des Fachmanns.
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Fig.1

Prior Art

Wahrend alle Druckschriften D1 bis D5 Linsen von Fahrzeugscheinwerfern offen-
baren, zeigt lediglich Druckschrift D2 einen Fahrzeugscheinwerfer, der alle drei
beanspruchten Bestandteile umfasst. So zeigt diese Druckschrift als Stand der
Technik, von dem sie ausgeht, in der oben wiedergegebenen Fig. 1 einen Fahr-
zeugscheinwerfer (lamp 90), der sowohl eine Lichtquelle (light source 91) als auch
eine Blende (shade 94) und eine Scheinwerferlinse (projection lens 93) umfasst.
Die Kante der Blende (94) wird dabei von der Scheinwerferlinse (93) als Hell-Dun-
kel-Grenze abgebildet (vgl. Abs. [0004]: ,FIG. 1 is a diagram that illustrates an ex-
emplified configuration of a conventional lamp 90 referred to as a projector-type
lamp. This lamp 90 has a light source 91, an ellipse group reflecting surface 92,
and a projection lens 93.%), so dass es sich um einen Projektionsscheinwerfer, wie
er auch in Druckschrift A14 auf S. 240 beschrieben wird, handelt.

Die in diesem Scheinwerfer verwendete Linse ist eine plankonvexe Linse, die

auch einen Rand aufweist, mit dessen Hilfe sie gehaltert wird. Druckschrift D2
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macht keine Angaben, welchen Volumenanteil am Gesamtvolumen dieser Rand
ausmacht, so dass dieser nicht explizit offenbart ist. Jedoch legt die Figur dem
Fachmann, der mangels anderer Angaben die Volumenverhaltnisse so, wie sie die
Figur 1 darstellt, einstellen wird, einen Volumenanteil des Randes im bean-
spruchten Bereich zwischen 1% und 8% nahe, denn eine Uberschlagsrechnung
mit den Abmessungen der Figur ergibt einen Volumenanteil des Randes von 4,4%

am Gesamtvolumen.

Damit offenbart Druckschrift D2 in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut des An-
spruchs 1 einen

1. Fahrzeugscheinwerfer (90)

1.1  mit einer Lichtquelle (91),

1.2  mit einer Blende (94) und

1.3  mit einer Scheinwerferlinse (93),

1.3.1 wobei eine Kante der Blende (94) mittels der Scheinwerferlinse (93) als
eine Hell-Dunkel-Grenze abbildbar ist,

1.3.2' wobei die Scheinwerferlinse (93) einen Linsenkdrper umfasst,

1.3.3 der eine der Lichtquelle (91) zuzuwendende optisch wirksame Oberflache
1.3.4 und eine der Lichtquelle (91) abzuwendende optisch wirksame Oberflache
umfasst,

1.3.5 wobei die der Lichtquelle (91) abzuwendende optisch wirksame Oberflache
konvex gekrimmt ist, und

1.3.7 die Scheinwerferlinse (93) auf3en an der der Lichtquelle (91) zuzuwenden-
den optisch wirksamen Oberflache einen Linsenrand umfasst, dessen Volumen

1% bis 8% des Volumens der Scheinwerferlinse betragt.

Der mit Anspruch 1 beanspruchte Scheinwerfer unterscheidet sich demnach von

dem aus Druckschrift D2 dadurch, dass

1.3.2 der Linsenkdrper der Scheinwerferlinse beidseitig blankgepresst ist,
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1.3.6 die der Lichtquelle (91) zuzuwendende optisch wirksame Oberflache eben-
falls konvex gekrimmt ist, und

1.3.8 der Durchmesser der der Lichtquelle (91) zuzuwendenden konvex
gekrimmten Oberflache ungleich dem Durchmesser der der Lichtquelle (91) ab-

zuwendenden konvex gekrimmten Oberflache ist.

Wie bereits einleitend ausgefihrt, ist das beidseitige Blankpressen einer Linse
eine dem Fachmann bekannte kostengtinstige Herstellungsmethode, die auch im
Bereich von Scheinwerferlinsen von Projektionsscheinwerfern eingesetzt wird (vgl.
beispielsweise die Zusammenfassung der Druckschrift D3: ,Es wird eine Linse (1)
mit einer gekrimmten Oberflache (2), mit einer planen Oberflache (3) und mit ei-
nem am Linsenrand angeformten Halterand (4) beschrieben, die beidseitig blank
gepresst ist. Am Halterand ist ein gegenuber der planen Oberflache (3) vorste-
hender Auflagerand (5) angeformt. Derartige Linsen werden vorzugsweise fir
Projektionsscheinwerfer fur Kraftfahrzeuge verwendet. Ferner wird ein Herstel-
lungverfahren fiir solche Linsen angegeben.”), so dass es fur den Fachmann na-
heliegt, auch die Linse des Projektionsscheinwerfers aus Druckschrift D2 durch
Blankpressen herzustellen, weshalb das weitere Teilmerkmal des Merkmals 1.3.2

naheliegt.

Auch liegt es fur den Fachmann nahe, an Stelle der in Druckschrift D2 gezeigten
plankonvexen Linse eine bikonvexe Linse einzusetzen, wie sie beispielsweise in
Druckschrift D5 als Scheinwerferlinse gezeigt wird. Eine bikonvexe Linse hat den
Vorteil, dass die Linse so ausgefuhrt werden kann, dass sie eine grol3ere Brech-
kraft aufweist als eine plankonvexe Linse und damit der Scheinwerfer verkirzt
werden kann. Sie hat jedoch bei der Herstellung mittels zweiseitigen Blankpres-
sens den Nachteil, dass sie zum Abkuhlen schwieriger zu handhaben ist, da die
optisch wirksamen Oberflachen vor bzw. wahrend des Abkihlens nicht mit der
Unterlage in Berihrung kommen sollen (vgl. z. B. Druckschrift D3, Seiten 1 und 2
Ubergreifender Abs.: ,Bisher werden solche Linsen auf der einen Seite als As-

phare gepresst und auf der anderen Seite plan geschliffen. Dieser Schleifprozess,
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an den sich noch ein Polierprozess anschlief3t, wird nach dem Durchlaufen eines
Kihlofens durchgefihrt. Der Durchlauf durch einen Kihlofen ist notwendig, um
den noch heil3en Rohling gezielt abzukthlen, damit Spannungen innerhalb der
Linse abgebaut werden kdonnen. Hierbei muss allerdings der Rohling auf einem
Transportband abgelegt werden, wodurch die Auflageflache der Linse nachteilig
beeinflusst wird.”), was bei einer bikonvexen Linse schwieriger zu bewerkstelligen
ist als bei einer plankonvexen Linse, fur die Druckschrift D3 eine Losung in Form
eines Randes offenbart. Jedoch auch bei einer bikonvexen Linse, wie sie Druck-
schrift D5 offenbart, deren Volumenanteil des Randes nach einer Uberschlags-
rechnung ebenfalls im Bereich zwischen 1% und 8% liegt, kennt der Fachmann
Losungen, die beispielsweise eine Anpassung der Auflage an den Rand und die
Form der Linse umfassen kann, so beispielsweise Vertiefungen, in denen die

Linse nur mit dem angeformten Rand aufliegt.

Auch die Angabe in Druckschrift Al4, dass der prinzipielle Aufbau des Schein-
werfers Ahnlichkeit mit dem eines Diaprojektors hat, legt dem Fachmann die Ver-
wendung einer bikonvexen Linse nahe, da solche auch in vielen Diaprojektoren
verwendet werden und dem Fachmann aus dem Schulwissen Uber Diaprojektoren
bekannt ist, dass es flr die prinzipielle Funktionsweise eines Diaprojektors uner-
heblich ist, ob sich im Objektiv eine plankonvexe Linse, eine bikonvexe Linse oder

ein abbildendes Linsensystem mit mehreren Linsen befindet.

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigt jedoch eine bikonvexe
Linse mit einander gegentberliegenden optisch wirksamen Oberflachen unter-

schiedlichen Durchmessers.

So zeigt Druckschrift D5 zwar eine bikonvexe Linse, doch haben deren optisch

wirksame Flachen den gleichen Durchmesser.

Druckschrift D1, die bei der Beurteilung der Anmeldung durch die Prifungsstelle

eine wesentliche Rolle gespielt hat, offenbart eine Abdeckung eines Scheinwer-
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fers, die auch als Linse bezeichnet wird (vgl. das Abstract) und auf Grund seiner
optischen Wirksamkeit auch als solche anzusehen ist, doch handelt es sich bei
dieser Linse entgegen der Ansicht der Prifungsstelle um eine Zerstreuungslinse
und um keine Sammellinse, so dass eine Abbildung einer Blende mit dieser Linse
nicht maoglich ist. Dies ergibt sich aus der in Fig. 4 der Druckschrift D1 gezeigten
gleichmafiigen Dicke des Glases der konkav-konvexen Linse mit folgender Rech-
nung, die von der Formel fur die Brennweite einer dicken spharischen Linse aus-

geht. Diese lautet:

1_n’—n(1 1)+ (n' —n)?d
f  n \n n nn'ryr,

Dabei ist f die Brennweite, r1 und r2 sind die Radien der beiden Oberflachen, wobei
bei einem Strahlverlauf von links nach rechts nach rechts offene Kugelflachen ei-
nen positiven und nach links offene Kugelflachen einen negativen Wert besitzen, d
ist der Durchmesser der Linse in der Mitte und n‘ und n sind die Brechungsindizes
innerhalb (n*) und aul3erhalb (n) der Linse. Setzt man r1 = r2, so wird der erste
Summand 0 und es ergibt sich wegen der endlichen Dicke d der Linse ein endli-
cher Wert 1/f > 0, was als starke Fokussierung bezeichnet wird. Dies bedeutet,
dass zwei gleichermal3en brechende Flachen, wovon die eine den Strahl biindelt
und die andere den Strahl zerstreut insgesamt eine bindelnde Wirkung aufwei-

sen. Diese Situation liegt aber in Druckschrift D1 nicht vor.

Die in Fig. 6 der Druckschrift D1 gezeigte Abdeckung ist nur in einer Richtung ge-
wolbt, d. h. es handelt sich um eine Zylinderlinse. Fur diese gilt aber in der Rich-
tung der Wolbung dasselbe wie fir eine sphérische Linse, nur, dass sie keinen
Brennpunkt, sondern eine Brennlinie aufweist. Zudem ist aus Fig. 4 ersichtlich,
dass die Linse in etwa uUberall dieselbe Dicke d aufweist. Damit kann naherungs-
weise r2 = r1+d gesetzt werden. Damit ergibt sich unter Beachtung der Vorzeichen-

regeln:
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l_n’—n( 1 1)+ (n' —n)2d
f  n \n+d n nn'ry(r; + d)

Vereinfacht ergibt sich:

]l‘ =~ ;’n, (rl (r1d+ d))

Da n‘ > n bedeutet dies, dass f < 0 ist, was wiederum bedeutet, dass die Gesamt-
wirkung die einer Zerstreuungslinse ist. Damit ist die Linse aus Druckschrift D1
nicht in der Lage, eine Kante einer Blende als Hell-Dunkel-Grenze abzubilden.
Das Merkmal 1.3.1 ist demnach in Druckschrift D1 nicht gegeben. Zudem ergibt
eine Abschétzung des Volumens des Randes einen Anteil von 14%, was aul3er-
halb des mit Merkmal 1.3.7 beanspruchten Anteils von 1% bis 8% liegt. Auf3erdem
handelt es sich, wie bereits ausgefuhrt, um keine bikonvexe Linse. Trotz der un-
terschiedlichen Durchmesser der optisch aktiven Oberflachen wird der Fachmann
diese Linse nicht zur Weiterbildung des aus Druckschrift D2 bekannten Schein-
werfers heranziehen und insbesondere nicht allein dieses Merkmal herausgreifen
und auf die Scheinwerferlinse aus Druckschrift D2 Ubertragen, da hierfir kein An-

lass ersichtlich ist.

Druckschrift D3 offenbart nur plankonvexe beidseitig blankgepresste Linsen und
kann somit ebenfalls keine bikonvexe Linse mit zwei optisch aktiven Oberflachen

unterschiedlichen Durchmessers in einem Fahrzeugscheinwerfer nahelegen.

Auch die im Prioritatsintervall offenbarte Druckschrift D4 kann die Patentfahigkeit
nicht in Frage stellen. Sie offenbart zwar beidseitig blankgepresste bikonvexe
Fahrzeugscheinwerferlinsen (vgl. Abs. [0001]: ,Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung von Linsen, insbesondere fir Kfz-Scheinwerfer, gemafld dem Pa-
tentanspruchs 1. Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Werkzeug zum Blank-

pressen.” sowie Abs. [0007] und [0008]: ,Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren
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zur Herstellung von Linsen mit einer ersten konvexen Linsenflache und einer
zweiten Linsenflache geldst, bei dem ein Schmelzetropfen in eine konkave Form
eingebracht und zusammen mit einem Stempel ein beidseitiges Blankpressen
durchgefuhrt wird, wobei der Stempel in den Schmelzetropfen eintaucht und mit-
tels des hierbei verdréangten Glasmaterials ein Gber den hdchsten Punkt der zwei-
ten Linsenflache vorstehender Auflagerand mit vorgegebenen Abmessungen an-
geformt wird. Die zweite Linsenflache kann konvex, konkav oder plan sein.”), doch
gibt es keinerlei Hinweis darauf, bei einer bikonvexen Linse die optisch aktiven
Oberflachen mit unterschiedlichem Durchmesser auszufiuihren. Zudem gibt es kei-
nen Hinweis darauf, das Volumen des Randes im Bereich von 1% bis 8% des Ge-
samtvolumens auszufiihren, zumal die Figuren einen Volumenanteil von 23% bis
26% zeigen. Der hierbei gemachten Annahme der Prifungsstelle, dass der Rand
nur den in Richtung der optischen Achse gegentber der planen Flache vorstehen-
den Ringzylinder mit 0,2 mm Hohe (H2) umfasst, dirfte dabei nicht zu folgen sein,
insbesondere dann nicht, wenn die der Lichtquelle zuzuwendende optisch aktive
Flache ebenfalls konvex ist, da die konvexe Oberflache den Durchmesser D2 auf-
weisen wirde, so dass sich als Rand ein Ringzylinder mit der Héhe Rn ergibt (vgl.
auch Abs. [0009]: ,Die Einbaumaf3e werden durch die Abmessungen des Auflage-
randes Ry = Randhohe, Rg = Randbreite sowie durch die Gesamthohe HG der
Linse definiert, wobei die Gesamthohe HG die HOhe der Linse von der Auflagefla-
che des Auflagerands bis zum Scheitelpunkt der ersten konvexen Linsenflache

bezeichnet.”).

5. Dennoch war kein Patent zu erteilen und die Anmeldung stattdessen nach
8§79 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt
zuriickzuverweisen. Es steht im Ermessen des Senats, ob eine Zurtickverweisung
an das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgt. Sie sollte aber regelmaRig erfol-
gen, wenn zur Klarung eines Sachverhalts noch weitere, umfangreichere Recher-
chen notwendig sind, denn das Bundespatentgericht ist vorrangig fur die Rechts-
kontrolle und nicht fur die Ausfihrung von dem Patentamt als Verwaltungsbehérde

kraft Gesetzes Ubertragenen exekutiven Aufgaben zustandig, wie es die Recher-
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che ist. Zwar fihrt die Zurlckverweisung zu einem Zeitverzug bis zur endgultigen
Entscheidung Uber eine Anmeldung, doch ist, wenn zur Klarung eines Sachver-
haltes dem entscheidenden Senat eine umfangreichere Recherche notwendig er-
scheint, die Anmeldung auch dann an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-
rickzuverweisen, wenn es dem Senat mdglich wére, diese Recherche selbst
durchzufiihren. Denn auf diese Weise wird fir den Anmelder der Verlust einer In-
stanz vermieden (vgl. Benkard/Schafers/Schwarz, Patentgesetz, 11. Auflage, 8 79
Rdn. 41 und 50 und Schulte/Pischel, Patentgesetz, 10. Auflage, 8 79 Rdn. 16 und
26).

Im vorliegenden Fall wurde die Scheinwerferlinse auf eine bikonvexe Linse einge-
schrankt, bei der die beiden optisch wirksamen Oberflachen unterschiedliche
Durchmesser aufweisen. Hierzu wurde seitens der Prufungsstelle noch keine Re-
cherche durchgefuhrt. Zum urspringlichen Anspruch 4, in dem ein unterschiedli-
cher Durchmesser der beiden optisch wirksamen Oberflachen als eine Mdglichkeit
enthalten ist, hat die Prufungsstelle lediglich in ihrem Erstbescheid vom
8. Oktober 2012 auf die Druckschrift D1 verwiesen, die aber eine konkavkonvexe
Linse offenbart, die zudem durch eine gleichméliiige Dicke des Linsenkorpers ge-
pragt ist, so dass sich bereits auf Grund dessen ein geringerer Durchmesser der
konkaven aktiven Oberflache gegeniber der konvexen aktiven Oberflache ergibt.
Wie bereits ausgefihrt ist das Merkmal des unterschiedlichen Durchmessers nicht

auf die bikonvexe Linse eines Fahrzeugscheinwerfers Uibertragbar.

Damit ist nun eine Recherche nach einer bikonvexen Linse mit optisch aktiven
Oberflachen unterschiedlichen Durchmessers eines Projektionsfahrzeugschein-
werfers oder einer sich fur einen solchen Scheinwerfer anbietenden Linse not-
wendig geworden. Eine solche Recherche wurde von der Prifungsstelle bislang
noch nicht durchgefuhrt und war bisher auch nicht notwendig, da auf eine derma-

Ben konkretisierte Linse kein Anspruch gerichtet war.



-21 -

6. Es ist deshalb derzeit ohne Bedeutung, dass fur den derzeit geltenden An-
trag noch keine weiteren Anspriche formuliert wurden, und auch die Beschrei-

bung noch nicht an den derzeit geltenden Anspruch 1 angepasst ist.

7. Die Anmelderin hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass sie
mehrere Innovationspreise fur die hier angemeldete Erfindung erhalten habe
(siehe insbesondere die Urkunde A13). Dies spielt jedoch fur die patentrechtliche
Beurteilung keine Rolle. Solche Preise fallen oftmals in die Kategorie Werbung
oder Marketing und sind von vielen patentrechtlich nicht relevanten Faktoren ab-
hangig. So ist das erklarte Ziel des IQ Innovationspreises Mitteldeutschland eine
nachhaltige Entwicklung und Vermarktung der traditionsreichen Wirtschafts-, Wis-
senschafts- und Kulturregion Mitteldeutschland (vgl. deren Website: www.ig-mit-
teldeutschland.de/startseite). Oftmals ist auch der wirtschaftliche Erfolg eines
Produkts von Interesse, der patentrechtlich keinerlei Rolle spielt. Eine patentrecht-
liche Recherche findet dagegen normalerweise nicht statt und wenn, dann bildet
sie nur ein Kriterium von vielen, so z. B. beim Preis des Bundesprasidenten fir
Technik und Innovation, bei dem das DPMA eine Recherche durchfuhrt. Die Pri-
fungsstelle hat somit richtig gehandelt, wenn sie die vorgetragenen Preisnominie-
rungen und Auszeichnungen fur die patentrechtliche Beurteilung auf3er Acht ge-

lassen hat.

8. Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse F21V
vom 29. Juni 2016 aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prifung an das
Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen (vgl. Schulte/Pischel, Pa-
tentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 26).
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie
nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmangel gertgt wird, ndm-
lich

1. dass das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsméaRig besetzt
war,

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

3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens aus-
dricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

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

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmachtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, ein-
zureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmach-
tigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist
die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische
Poststelle des Bundesgerichtshofs ist Uber die auf der Internetseite
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege er-
reichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Ubertragung des elektronischen Doku-
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ments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektroni-
schen Signatur zu versehen.

Dr. StroRner Dr. Friedrich Dr. Zebisch Dr. Himmelmann
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