BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABI.
(B) [ -1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -] An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 20. September 2016
Beschwerde-Aktenzeichen: T 1890/11 - 3.4.02
Anmeldenummer: 05814475.9
Verdffentlichungsnummer: 1815278
IPC: G02B5/04, G02B5/08, G02B3/00,

G02B23/04, GO1B11/14, GO01lC1l/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

FERNROHR UND PANFOKAL-FERNROHR MIT PLANKONVEX- ODER
PLANKONKAVLINSE UND DAMIT VERBUNDENEM UMLENKMITTEL

Anmelder:
Leica Geosystems AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPU 1973 Art. 52(1), 56
VOBK Art. 13(3)
EPU 1973 R. 67

Schlagwort:
Erfinderische Tatigkeit - (nein)
Rickzahlung der Beschwerdegebithr - (nein)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werden.



Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werden.



Europasches Beschwerdekammern European Patent Office
D-80298 MUNICH
0) Patent Office Boards of Appeal GERMANY
Office eurepéen Tel. +49 (0) 89 2399-0
des brevets Chambres de recours Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1890/11 - 3.4.02

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 20. September 2016

Beschwerdefiihrer: Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse

(Anmelder)
9435 Heerbrugg (CH)

Vertreter: Kaminski Harmann
Patentanwalte AG
Landstrasse 124
9490 Vaduz (LI)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 17. Marz 2011
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 05814475.9
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Bekkering
Mitglieder: F. Maaswinkel
B. Muller



-1 - T 1890/11

Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) richtet ihre am 17.
Mai 2011 eingegangene Beschwerde gegen die Entscheidung
der Prufungsabteilung wvom 17. Marz 2011, mit der diese
die europaische Patentanmeldung Nr. 05814475.9
(Veroffentlichungsnummer EP 1 815 278 und WO-
A-2006/056475) zuriickgewiesen hat. Die Beschwerdegebiihr
wurde am 17. Mai 2011 zusammen mit der Einlegung der
Beschwerde entrichtet. Die Beschwerdebegriindung wurde

am 27. Juli 2011 eingereicht.

Diese Patentanmeldung betrifft ein Fernrohr und ein
Panfokal-Fernrohr zur beugungsbegrenzten Abbildung. Zur
optischen Distanzmessung enthdlt die Vorrichtung ein
auf der optischen Achse angeordnetes Umlenkmittel
(Spiegel oder Prisma) zum Ein- oder Auskoppeln eines

Messstrahls.

In der mindlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung
war die Patentanmeldung zurickgewiesen worden. Der
Hauptantrag und die Hilfsantrdge 2 und 3 waren nach
Regel 137 (3) EPU nicht zugelassen worden. Die in
Anspruch 1 gemdRl Hilfsantrag 1 beanspruchte Vorrichtung
wurde als nicht erfinderisch angesehen. In der

Entscheidung wurden folgende Druckschriften aufgefihrt:

D1: EP 1 081 459 A1l;
D2: US 6 545 749 B1;
D3: JP 04 319 687 A;
D4 : Warren J. Smith ed. - Warren 3j. Smith: "Modern

Lens Design, Secondary Spectrum (Apochromatic
Systems) ", 1. Januar 1992 [1992-01-01], Modern
Lens Design: A Resource Manual; [Optical and

Electro-optical Engineering Series], New York
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[USA], MacGraw Hill, Seiten 72 - 75, ISBN:
978-0-07-059178-4;
D5: WO 2004/001333.

Mit ihrer Beschwerde wvom 17. Mai 2011 beantragte die
Beschwerdefihrerin, die Entscheidung uber die Zurick-
weisung der Patentanmeldung aufzuheben, den Hauptantrag
sowie die Hilfsantrdge 2 und 3 zuzulassen; ein Patent
auf Basis des Hauptantrags zu erteilen; hilfsweise die
Erteilung eines Patents nach einem der Hilfsantrdge 1
bis 3; und weiter hilfsweise die Anberaumung einer

mindlichen Verhandlung.

Mit der Beschwerdebegrindung vom 27. Juli 2011

beantragte sie zudem die Rickzahlung der Beschwerde-
gebthr. SchlieRlich Dbeantragte sie hilfsweise die
Erteilung eines Patents nach einem der mit der
Beschwerdebegrindung neu eingereichten Hilfsantradge 2

oder 3.

Mit Bescheid wvom 17. Juni 2016 hat die Kammer zur
mindlichen Verhandlung gemdB Regel 115 (1) EPU geladen.
In einer als Anlage beigefliigten Mitteilung geméal
Artikel 15 (1) VOBK hat sie 1ihre vorlaufige Meinung
geaubert, dass die Vorrichtung nach den unabhangigen
Ansprichen gemal Hauptantrag sowie nach den Hilfs-
antragen nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe. Beziglich des Antrags auf Ruckzahlung der
Beschwerdegebihr vertrat sie die Auffassung dass
voraussichtlich die Bedingungen fir eine Rickzahlung

der Beschwerdegebihr nicht gegeben seien.

Am 20. September 2016 fand eine mindliche Verhandlung
statt. In der mindlichen Verhandlung beantragte die

Beschwerdefihrerin, die Zurlckweisung aufzuheben und
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ein Patent auf Grundlage der folgenden Anspruchssatze

zUu erteilen:

Hauptantrag: Anspriche 1 bis 14, eingereicht per
Telefax am 21. Januar 2011;

Hilfsantrag 1: Anspriche 1 bis 14, eingereicht wahrend

der mundlichen Verhandlung vom 20. September 2016;

Hilfsantrag 2: Anspriche 1 bis 14, eingereicht wahrend

der mundlichen Verhandlung vom 20. September 2016;

Hilfsantrag 3: Anspriche 1 bis 13, eingereicht wahrend

der mundlichen Verhandlung vom 20. September 2016;

Hilfsantrag 4: Anspriche 1 bis 13 mit der Uberschrift
"Hilfsantrag 1", eingereicht per Telefax am 21. Januar
2011;

Hilfsantrag 5: Anspriche 1 bis 13, eingereicht wahrend

der mundlichen Verhandlung vom 20. September 2016.

Die in der mindlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrdage 6 und 7 nahm die Beschwerdefihrerin

wahrend der mindlichen Verhandlung zurick.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte dariber hinaus die

Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkindet.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet mit alphabetischer
Bezeichnung der Einzelmerkmale (zur Vereinfachung der

Diskussion von der Kammer hinzugefiigt) wie folgt:
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Fernrohr zur beugungsbegrenzten Abbildung mit

einer Objektiveinheit mit wenigstens einer Linse
(1),

einer Sendeeinheit (2) zum Aussenden eines
Strahlenbitindels als Sendestrahlenbiindel (3) und/
oder

einer Empfangseinheit (5) zum Empfangen eines

Strahlenbindels als Empfangsstrahlenbundel (4),

wenigstens einem, insbesondere planoptischen,
Umlenkmittel (6,6',7,8) mit wenigstens einer
Spiegelflache (Sp) zum Einspiegeln des Sende-

strahlenbiindels (3) von der Sendeeinheit (2) in den

optischen Strahlengang des Fernrohrs und/oder

Ausspiegeln des Empfangsstrahlenbiindels (4) aus dem

optischen Strahlengang des Fernrohrs gegen die

Empfangseinheit (5),

einem Bildaufrichtsystem (10),

einer Fokussiereinheit (11),

gegebenenfalls einer Zielachsenmarkierung (18), und

einem Okular (12),

wobel Objektiveinheit, Umlenkmittel, Bildaufricht-

system, Fokussiereinheit und Okular entlang der

optischen Achse des Fernrohrs angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

die wenigstens eine Linse (1) als Plankonvex- oder

Plankonkavlinse ausgebildet ist, und die

vorzugsweise, von der Objektivseite her gesehen,

als hinterste Linse der Objektiveinheit ausgebildet

ist und dass

das wenigstens eine Umlenkmittel (6,6',7,8) an der

planen Fla&che der Plankonvex- oder Plankonkavlinse

angeordnet 1ist, wobei Linse (1) und Umlenkmittel

(6,6',7,8) so miteinander verbunden sind, dass sie

ein im Wesentlichen einstiickiges Bauteil

darstellen, wobei Umlenkmittel und Linse
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miteinander verbunden oder als aus einem Stick

gefertigtes Bauteil ausgebildet sind."

Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 1 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags in den Merkmalen a), h) und

j) .

a) Fernrohr zur beugungsbegrenzten Abbildung,

ausgebildet als Zielfernrohr flir geodatische

Anwendungen,

h) gegebenenfalts einer Zielachsenmarkierung (18), und

J) wobeil Objektiveinheit, Umlenkmittel, Bildaufricht-

system, Fokussiereinheit und Okular entlang der
optischen Achse des Fernrohrs angeordnet sind

und einen visuellen Fernrohrkanal bilden,

Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 in den Merkmalen c) und

e):

c) einer Sendeeinheit (2) zum Aussenden eines
Strahlenbindels als Sendestrahlenbindel (3),
vadleder

e) wenigstens einem, 1insbesondere planoptischen,

Umlenkmittel (6,0',7,8) mit werigstens einer
Spiegelfléache (Sp) zum Einspiegeln des
Sendestrahlenbiindels (3) von der Sendeeinheit (2)
in den optischen Strahlengang des Fernrohrs und#

eder einer Spiegelfldche zum Ausspiegeln des

Empfangsstrahlenbiindels (4) aus dem optischen
Strahlengang des Fernrohrs gegen die

Empfangseinheit (5),

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 3 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 in den Merkmalen k) und

1) und enthalt das zusatzliche Merkmal m) :
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k) die wenigstens eine Linse (1) als Plankonvex- oder
Plankonkavlinse ausgebildet ist, und die
vorzugsweise, von der Objektivseite her gesehen,
als hinterste Linse der Objektiveinheit
ausgebildet ist, wnd—dass

1) das wenigstens eine Umlenkmittel (6, 6',7,8) an der
planen Flache der Plankonvex- oder Plankonkav-
linse angeordnet ist, wobei Linse (1) und
Umlenkmittel (6,6',7,8) so miteinander verbunden
sind, dass sie ein im Wesentlichen einstiickiges
Bauteil darstellen, wobei Umlenkmittel und Linse
miteinander verbunden oder als aus einem Stick

gefertigtes Bauteil ausgebildet sind-= , und

m) wenigstens das Bildaufrichtsystem (10) und/oder

die Fokussiereinheit (11) aus Glas mit einer

relativen Teildispersion P4y , bezogen auf die

Wellenldngen g = 435.8 nm und F = 486.1 nm,
ausgebildet sind, welche Teildispersion um
mindestens 0.005 von derjenigen von

Normalglasern abweicht, welche eine relative

Teildispersion Py, p = aqg,r + bg,r * vg besitzen,

wobel ag,p = 1.7241 und bg,r = -0.008382 sind, und

vq die Abbesche Zahl bezogen auf die Wellenlange

d = 587.6 nm bezeichnet, sodass eine Korrektur

von Abbildungsfehlern im Bildaufrichtsystem (10)

beziehungsweise der Fokussiereinheit (11)

erfolgt.
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zuséatzliche

Merkmal m) :

m) (,und )wenigstens das Bildaufrichtsystem (10) und/

oder die Fokussiereinheit (11) aus Glas mit einer

relativen Teildispersion Pg g , bezogen auf die
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Wellenldngen g = 435.8 nm und F = 486.1 nm,
ausgebildet sind, welche Teildispersion um
mindestens 0.005 von derjenigen von

Normalgldsern abweicht, welche eine relative

Teildispersion Py, p = aqg,r + bg,r * vg besitzen,
wobel ag, g = 1.7241 und bg,rp = -0.008382 sind, und

vq die Abbesche Zahl bezogen auf die Wellenlange

d = 587.6 nm bezeichnet, sodass eine Korrektur

von Abbildungsfehlern im Bildaufrichtsystem (10)

beziehungsweise der Fokussiereinheit (11)

erfolgt.

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 in den Merkmalen a), h)

und J) :

a) Fernrohr zur beugungsbegrenzten Abbildung,
ausgebildet als Zielfernrohr flir geodatische
Anwendungen,

h) gegebenrenfatts einer Zielachsenmarkierung (18), und

J) wobei Objektiveinheit, Umlenkmittel, Bildaufricht-
system, Fokussiereinheit und Okular entlang der
optischen Achse des Fernrohrs angeordnet sind

und einen visuellen Fernrohrkanal bilden,

Der Hauptantrag und die Hilfsantrdge enthalten einen
weiteren unabhédngigen Anspruch beziiglich eines
Panfokal-Fernrohrs und abhédngige Anspriiche, die jedoch
fir den Zweck der vorliegenden Entscheidung nicht

erheblich sind und deshalb nicht wiedergegeben werden.

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Die Patentanmeldung offenbare ein breites Grundprinzip

eines Fernrohrs mit Distanzmessung in allgemeiner Form.
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Einen ersten Kern der Erfindung bilde dabei die Idee
der Verwendung einer Plankonvex- oder Plankonkavlinse
in der Objektiveinheit, wobei direkt an der planen
Seite der Linse das Umlenkmittel angeordnet sei.
Dadurch werde das Ziel erreicht, dass weniger einzelne
Bauteile im Fernrohr erforderlich seien und das
Fernrohr dadurch kompakter, weniger zerstdrungsanfallig
und robuster sei sowie ggf. auch kostengiinstiger
hergestellt werden koénne, insbesondere ohne dass dabei
die Abbildungsqualitat des Fernrohrs wesentlich
darunter leide. Um beili gleichzeitiger Einschrankung der
Freiheitsgrade bzgl. der Abbildungskorrektur dennoch
die gattungsgemal erforderliche hohe Abbildungsqualitat
zu gewahrleisten, kdénne gemal eines weiteren, zweiten
Aspekts der Erfindung die Korrektur von Abbildungs-
fehlern in Optiken anderer Glieder des Fernrohrs (wie
Fokussierglied und/oder  Bildumkehrglied) verlagert

werden.

In Einklang mit der Ansicht der Prifungsabteilung werde
die Druckschrift Dl als nachstliegender Stand der
Technik betrachtet. Ausgehend von dieser Druckschrift
ergédben sich, neben dem Vorhandensein eines Bildumkehr-
systems, die folgenden Differenzierungsmerkmale:

* Mindestens eine Linse des Fernrohrobjektivs sei als
Plankonvex- oder Plankonkavlinse ausgebildet, und

e das Umlenkmittel sei an der planen Flache dieser
Plankonvex- bzw. Plankonkavlinse angeordnet, sodass
Plankonvex- bzw. Plankonkavlinse und Umlenkmittel
zusammen ein 1im Wesentlichen einstiickiges Bauteil

darstellten.

Als objektive technische Aufgabe kénne das
Bereitstellen eines verbesserten kompakteren Fernrohrs
angesehen werden, wobei dieses robuster und weniger

zerstdrungsanfadllig sein solle.
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Aus Sicht der Beschwerdefiihrerin geben die vorliegenden
Druckschriften keinen Hinweis auf die in Anspruch 1
gemall Hauptantrag definierte LOsung. Zur Befestigung
des Umlenkmittels 12 in der Vorrichtung aus der D1
mache diese Druckschrift keine Angaben. Deshalb sei
davon auszugehen, dass dieses Umlenkelement durch
irgendein Halteelement, wie z.B. die Glasplatte 6 aus
der Druckschrift D3, gehalten werde. Die Aussage in
Absatz [0022] der D1, dass der Abstand zwischen Spiegel
12 und der Frontlinse 11 moglichst kurz sein solle,
bedeute, dass auf Jjeden Fall ein Abstand zwischen
diesen Teilen verbleiben solle. Die Druckschrift D5
offenbare eine Anbringung des Umlenkmittels 102 an
einer bikonvexen Linse, was, ebenso wie die Anbringung
gemall der Druckschrift D3, wvon der Erfindung wegfihre.
Weiter sei zu betonen, dass weder in der D1, noch in
der D3 oder D5, zwecks Befestigung des Umlenkelements,
das Linsensystem modifiziert werde. Deshalb seien die
Gegenstande der wunabhangigen Anspriche gemal Haupt-
antrag durch die Dokumente D1, D3 und D5 (sowohl
jeweils alleine betrachtet als auch in der Zusammen-
schau) nicht nahegelegt. Insbesondere offenbarten diese
Druckschriften nicht die Verwendung von Plankonvex-
oder Plankonkavlinsen im Rahmen der Objektiveinheit wvon

Fernrohren.

Die Druckschrift D2 betreffe ein von der Druckschrift
D1 und der Patentanmeldung weit entferntes technisches
Gebiet wvon nichtabbildenden Entfernungsmessern. Zur
Losung der technischen Aufgabe der Bereitstellung eines
verbesserten kompakteren Fernrohrs wurde der Fachmann,
ausgehend vom Fernrohr aus der Druckschrift D1,
keineswegs auf die Druckschrift D2 zurickgreifen, da
die dort verwendete Linse lediglich das auf einen

Detektor einfallende Licht sammele und nicht zum
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Durchschauen geeignet sei. Solche Linsen Dbestiinden
haufig aus Kunststoff und vermdéchten nicht, ein
Gesichtsfeld abzubilden. Deshalb werde der Fachmann die
im Strahlengang eines nichtabbildenden reinen
Entfernungsmessers angeordneten optischen Elemente, wie
die Linse aus der D2, nicht 1in einem optischen
Durchsichtkanal eines abbildenden Fernrohrs verwenden.
Tatsdchlich seien mehrere fir die Erfindung wesentliche
Merkmale (optischer Durchsichtkanal, fiar Fernrohre
ibliche vielfache Vergrdlerungswirkung, hohe
Abbildungsqualitat) nicht mit der Offenbarung aus D2
vereinbar. SchlieBlich koénne der Druckschrift D2 kein
Hinweis entnommen werden, dass die dort verwendete
Linse auch in komplett andersartig aufgebauten
optischen Systemen Anwendung finden konne, geschweige
denn, dass durch die dort verwendete Linse mit
Umlenkmittel ein kompakter Aufbau und eine Platz-
ersparnis in einem Fernrohr erzielt werden kdnnten. Das
Thema der Kompaktheit und Robustheit werde in der D2
generell nirgends angerissen. Die Gegenstande der
unabhangigen Anspriche gemal Hauptantrag beruhten daher

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 enthalte die weitere
Einschrankung, dass das Fernrohr fur geodatische
Anwendungen ausgebildet sei; dieses Merkmal finde sich
auf Seite 1, Zeile 29, der verdoffentlichten Patent-
anmeldung. Das weitere Merkmal eines visuellen
Fernrohrkanals sei auf Seite 19, Zeile 14, und Seite
20, Zeilen 19 und 20 offenbart. Durch diese
hinzugefigten Merkmale werde das technische Gebiet der
beanspruchten Vorrichtung weiter eingeengt, wodurch
eine Kombination des nachstliegenden Standes der
Technik (D1) mit artfremden Druckschriften wie der D2

auszuschlieRBen sei.
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In Anspruch 1 gemadB Hilfsantrag 2 werde weiter
definiert, dass das Umlenkmittel sowohl fiir das
Einspiegeln des Sendestrahlenbiindels als auch fur das
Ausspiegeln des Empfangsstrahlenbiindels ausgelegt sei.

Dies sei z.B. in der Figur 2 offenbart.

Anspruch 1 gema@B Hilfsantrag 3 enthalte die Merkmale
aus Anspruch 1 gem&R Hilfsantrag 2 und weitere Merkmale
aus Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, welcher der

angefochtenen Entscheidung zu Grunde gelegen habe.

Zudem werde dieser frihere Hilfsantrag 1 Jjetzt
identisch als Hilfsantrag 4 vorgelegt. Durch die
zusadtzlichen Merkmale werde, neben der Verwendung einer
Plankonvex- oder Plankonkavlinse, durch die Verwendung
von Spezialglasern eine Verlagerung der Bildkorrektur
von der Planfldche in das Bildausrichtsystem und/oder
die Fokussiereinheit ermdglicht. Eine solche Korrektur
werde im Stand der Technik nirgendwo offenbart, wobei
nach Auffassung der Beschwerdefithrerin der Lehrbuch-
auszug D4 lediglich das allgemeine Fachwissen

dokumentiere.

Anspruch 1 gemd@B Hilfsantrag 5 basiere auf Anspruch 1
gemall Hilfsantrag 3 mit wahlweise einer Sendeeinheit
und/oder einer Empfangseinheit und dementsprechender

Ausfihrung des Umlenkmittels.

Wie in der Beschwerdebegrindung vom 27. Juli 2011
ausfihrlich Dbegrindet worden sei, werde wegen der
Nichtzulassung des Hauptantrags in der mindlichen
Verhandlung vor der Prifungsabteilung und damit
einhergehender Verletzung des Rechts auf rechtliches

Gehor die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr beantragt.

Entscheidungsgrunde
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Die Beschwerde ist zulédssig.
Hauptantrag

Die Kammer lasst den von der Prifungsabteilung nicht

zugelassenen Hauptantrag zu.
Anspruch 1

In der Beschwerdebegriindung hat die Beschwerdefiihrerin
die Druckschrift Dl als nachstliegenden Stand der
Technik betrachtet. Nach ihrer Auffassung bildet einen
ersten Kern der Erfindung die Idee der Verwendung einer
Plankonvex- oder Plankonkavlinse in der Objektiv-
einheit, wobei das Umlenkmittel direkt an der planen

Seite der Linse angeordnet ist.

Nach Ansicht der Beschwerdefihrerin kann die technische
Aufgabe in der Bereitstellung eines verbesserten
Fernrohrs gesehen werden. Auf Seite 6, letzter Absatz
und Seite 7, 1. Absatz der Beschwerdebegrindung fuhrt
die Beschwerdefihrerin aus, dass die in der
angegriffenen Entscheidung gemachte Aussage, dass die
Umlenkmittel "in den schematischen Zeichnungen direkt
hinter der Objektivlinse angeordnet sind", kaum als
Motivation fir genau diese technische Aufgabe angesehen
werden konnen, da der Dl selbst nirgends irgendein

Hinweis in diese Richtung zu entnehmen sei.

Dazu bemerkt die Kammer, dass die Druckschrift D1 in
Absatz [0022] im Beispiel von Figur 2 eine
"vereinfachte Ausfihrungsform des erfindungsgemalien
optischen Systems" offenbart. Beziiglich des Spiegels 12
(Umlenkmittel) wird betreffend die Minimierung eines

moéglichen Ubersprechens betont: "Der Abstand zwischen
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dem Spiegel 12 und der Frontlinse 11 ist daher

moglichst kurz, und der Reflexionsgrad der Spiegel-

fldche 12 nahezu bei 100% festzulegen" (Hervorhebung
durch die Kammer). Die von der Beschwerdefiihrerin
vertretene Auffassung, dass diese Textstelle lediglich
besagt, dass diese Elemente auf allen Falle beabstandet
sein sollen, teilt die Kammer nicht. Vielmehr
beinhaltet diese Passage einen klaren Hinweis, nach
technischen Lésungen zur Minimierung des Abstandes
zwischen dem Umlenkelement und der Linse zu suchen. Der
Fachmann auf dem Fachgebiet wvon optischen Distanz-
messvorrichtungen/Teleskopen wird daher in den im
Verfahren befindlichen Druckschriften auf diesem Gebiet
nach Losungen suchen. Die beanspruchte Losung
(Umlenkmittel an der Planflidche einer Plankonvex- oder
Plankonkavlinse der Objektiveinheit) erscheint aufgrund
der bekannten Anordnungen (D2, D3, D5) eine

naheliegende Moglichkeit.

Insbesondere die Druckschrift D2 zeigt in der Figur 1
eine LoOsung fur diese Aufgabe, bei welcher mittels des
an einer plankonvexe Frontlinse 6 angeordneten Prismas
5 der Abstand zwischen diesen Dbeiden Elementen
minimiert wird und dadurch das Prisma vorteilhafter-
weise lediglich eine geringe Abschattung der optischen
Empfangsvorrichtung erwirkt (siehe D2, Spalte 4, Zeilen
42 - 46).

Die Beschwerdefihrerin hat argumentiert, dass der
Fachmann, ausgehend von der Druckschrift D1, zur LOsung
der Aufgabe der Verbesserung des bekannten Fernrohrs
Druckschriften auf dem technischen Gebiet der

nichtabbildenden Entfernungsmesser nicht heranziehen

wirde.
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Die Kammer vermag diese Ansicht nicht zu teilen: Schon
die Druckschrift D1 offenbart Ausfihrungsformen mit
sowohl (lediglich) einem Detektor (Fig. 2, 4, wie in
der D2), als auch eine weitere Ausfihrungsform mit

zusatzlich einer Fernrohrfunktion (Fig. 3 und 5).

Daraus folgt, dass der Fachmann auf diesem Gebiet bei
der Weiterentwicklung der Vorrichtung aus D1 samtliche
Offenbarungen auf dem Gebiet der optischen Distanz-

messung (mit und ohne Fernrohrfunktion) beachten wird.

Die Beschwerdefilhrerin argumentiert weiter, dass die
Druckschriften D1 und D2 in der Praxis nicht in
Verbindung gebracht werden kénnten, da mehrere fir die
Erfindung wesentliche Merkmale (optischer Durchsicht-
kanal, fir Fernrohre 1ibliche vielfache VergroéBerungs-
wirkung, hohe  Abbildungsqualitat) nicht mit der

Offenbarung aus D2 vereinbar seien.

Dazu wird festgestellt, dass sich die von der
Beschwerdefihrerin genannten "wesentlichen" Merkmale
teils nicht im Anspruch 1 wiederfinden. AuBerdem sind
diese Merkmale aus Sicht der Kammer bei der Vorrichtung
aus der D1 bei den Ausfihrungsbeispielen in den Figuren
3 und 5 (Fernrohrsysteme mit Okular) bericksichtigt.
Der Fachmann Dbraucht daher der Druckschrift D2
lediglich die Information zu entnehmen, das Umlenk-
mittel direkt mit einer Objektiveinheit mit Planfléache

zu verbinden.

Da der Fachmann einerseits der Druckschrift D1 die
Offenbarung entnimmt, den Abstand zwischen Umlenkmittel
und Objektiveinheit zu minimieren, und da er
andererseits aus der Druckschrift D2 die Information
erhalt, das Umlenkmittel (Prisma) an der Planflache der
Objektiveinheit zu befestigen, wobei zusatzlich die

Abschattung minimiert wird, wird er diese Art der



- 15 - T 1890/11

Befestigung des Umlenkmittels in der Vorrichtung aus D1

vorsehen.

Die Beschwerdefiihrerin hat ausgefiithrt, dass in der
Erfindung das zuvor vorhandene Vorurteil zu uUberwinden
gewesen sel, dass eine Verwendung von Plankonvex- oder
Plankonkavlinsen im Rahmen der Objektiveinheit wvon
Fernrohren zu ungeniigender Abbildungsqualitat fihren
wirde. Die Kammer stellt fest, dass ein solches
Vorurteil weder in der Patentanmeldung noch wahrend des

Prifungsverfahrens schriftlich belegt wurde.

Da der Fachmann bei Anwendung der Lehre aus der D2 zur
Befestigung des Umlenkelements an einer Planflache
einer plankonvexen Linse in einem Fernrohr nach D1 filr
das optische Design samtliche Freiheitsgrade fir die
anderen Linsenelemente (Anzahl der Elemente, Abstand,
Glassorten und Dispersion, Krimmungsradien, ggf.
aspharische Oberflachen) zur Verfigung hat, 1ist das
Design eines Fernrohrs mit einem Linsenelement mit
Planflache als fachiblich einzuschatzen. In diesem
Zusammenhang wird festgestellt, dass die in der

Druckschrift D1 gezeigte Frontlinse 11 des Fernrohr-

objektivs rein schematisch dargestellt ist (Absatz
[0022]: "wobei das Fernrohrobjektiv nur durch die
Frontlinse 11 angedeutet ist") und die Offenbarung der

D1 dem Fachmann fir ein konkretes Design des Objektivs
keinerlei Einschrankungen auferlegt. Ergédnzend wird
bemerkt, dass dann, wenn ein solches Design besondere
MaBnahmen erfordern sollte, die vorliegende Patent-
anmeldung diesbeziiglich keine konkreten MaBnahmen
offenbart.

Bezliglich des Merkmals 1im Anspruch 1 "Bildaufricht-
system", das in der Druckschrift Dl nicht explizit

erwahnt ist, hatte die Prifungsabteilung die Auffassung
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vertreten, dass ein solches System als implizit
offenbart angesehen wird, da im Allgemeinen Fernrohre
mit Okularen ein solches aufweisen. Zur Illustration
hatte sie auf die Druckschrift D3 verwiesen, die in
Abbildung 1 ein Bildaufrichtsystem innerhalb der
Baugruppe 9 in einem &ahnlichen Gerat aufweise. Weiter
sei die Verwendung eines Bildaufrichtsystems in
Fernrohren als fachiibliche Gestaltungsoption anzusehen.

Die Kammer teilt diese Auffassung.

Die Vorrichtung nach Anspruch 1 gemadR Hauptantrag
beruht deshalb nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Art. 52(1) und 56 EPU 1973).

Hilfsantrag 1

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1 enthalt zusadtzlich zu
den Merkmalen aus Anspruch 1 gemaB Hauptantrag das
Merkmal, dass das Fernrohr als Zielfernrohr fiur
geodatische Anwendungen ausgebildet i1ist (Merkmal a),
siehe VIII supra); das Vorhandensein einer Zielachsen-
markierung (Merkmal h); und dass die optischen Elemente
entlang der Achse des Fernrohrs einen visuellen

Fernrohrkanal bilden (Merkmal 7j)).

Diese Merkmale finden sich ebenfalls 1im Tachymeter-
Fernrohr aus dem Stand der Technik, siehe z.B.
Druckschrift D1 (Bezeichnung dieser Patentanmeldung,
auch Anspruch 1) und der D5 (Zielachsenmarkierung,
siehe Seite 5, Zeile 7 und Figur 1: "reticle™ 105).
Deshalb koénnen sie nicht zur erfinderischen Tatigkeit
beitragen. Daher beruht auch die Vorrichtung nach
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 2
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Anspruch 1 unterscheidet sich wvon Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 1 dadurch, dass die Vorrichtung sowohl eine
Sendeeinheit als auch eine Empfangseinheit enthalt und
dass das Umlenkmittel zweili Spiegelflédchen zum Ein- und
Ausspiegeln der Strahlenbiindel enthalt. Bezlglich der
Offenbarung dieses Anspruchs 1in den wurspringlichen
Unterlagen hat die Beschwerdefiihrerin auf den
urspringlichen Anspruch 1 und das Ausfihrungsbeispiel

in der Figur 2 verwiesen.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 umfasst eine spezielle

Auswahl der im urspriunglichen Anspruch 1 definierten

Ausfiihrungen ("... Sendeeinheit ... und/oder einer
Empfangseinheit") und ("Einspiegeln... und/oder
Ausspiegeln") und war 1in dieser speziellen Kombination

weder in den urspringlichen Ansprichen definiert noch
im bisherigen Verfahren  Dbeansprucht worden. Der
Anspruch wurde erst wahrend der mindlichen Verhandlung

vorgelegt.

Da diese erst wadhrend der mindlichen Verhandlung
vorgelegte spezielle Merkmalskombination insbesondere
bei der Recherche und im Sachprifungsverfahren nicht
geprift werden konnte, war es der Kammer nicht moéglich,
abschlieBend 2zu klaren, zumindest nicht ohne eine
Verlegung der mundlichen Verhandlung, ob diese
spezielle Kombination zu einer erfinderischen Tatigkeit
beitragen wirde. Dieser Hilfsantrag 2 wurde daher nach
Artikel 13(3) VOBK nicht zugelassen.

Hilfsantrag 3

Da Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 die gleiche

Merkmalskombination wie Anspruch 1 gemdR Hilfsantrag 2
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enthalt, wurde auch dieser Hilfsantrag nach Artikel
13(3) VOBK nicht zugelassen.

Hilfsantrag 4

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 4 enthalt zusadtzlich zu
den Merkmalen aus Anspruch 1 gemal Hauptantrag die
weiteren Merkmale Dbeziiglich der Teildispersion des
Bildaufrichtsystems Dbzw. der Fokussiereinheit zur
Korrektur der Abbildungsfehler (siehe XI supra). In
Abschnitt 3.4 der Entscheidungsgriinde hatte die
Prifungsabteilung dazu festgestellt, dass die Auswahl
der Glassorten, insbesondere solcher mit geeigneter
Teildispersion, bei einer Systemauslegung fir den
Fachmann (Optikdesigner oder Optikrechner) fachiblich
sei. Die Abteilung hatte ausgefiihrt, dass der Anspruch
weder die konkreten Linsen oder Elemente noch die
Glasarten der optischen Elemente definiere und
betrachtete die in Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1

vorgeschlagene Losung deshalb nicht als erfinderisch.

Zum zusatzlichen Merkmal in diesem Anspruch hatte die
Beschwerdefihrerin vorgebracht, dass dieses nicht
lediglich die praktische Wahl einer Spezial-Glassorte
fur das Fokussierungsglied Dbzw. das Bildumkehrglied
beinhalte, sondern die technische Ldsung eines zweiten
Aspekts der Erfindung betreffe, namlich das generische
Prinzip, die Korrektur wvon Abbildungsfehlern Dbei
Fernrohren zumindest teilweise von der Objektiveinheit
weg und hin zum Fokussierungsglied und/oder
Bildumkehrglied zu verlagern. Nach den Ausfihrungen der
Beschwerdefihrerin wirkt diese Lésung mit der Wahl
einer Planflache in der Eingangsoptik (wie in Anspruch
1 gemal Hauptantrag) zusammen. Deshalb sei fur die
Beurteilung der Patentierbarkeit die Kombination der

Merkmale zusammen zu betrachten.
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Die Kammer vermag diese Ansicht der Beschwerdefihrerin
nicht zu teilen. Zwar wird durch die Wahl einer der
Linsenflachen der Eingangsoptik als Planflache die
Anzahl der Freiheitsgrade um einen verringert; die
weitere Gestaltung dieser Optik bleibt Jjedoch frei
(siehe Punkt 2.8 supra).

Weiter ist dem Fachmann die Verwendung von Glasern mit
anomaler Dispersion beim Entwurf hochwertiger Optiken
(Apochromaten, beugungsbegrenzter Optiken) hinla&nglich
bekannt. Insbesondere sind solche Glaser vergleichs-
weise teuer, schwierig zu bearbeiten und anfallig fir
Umwelteinflisse. Siehe dazu Abschnitt 6.2 der
Druckschrift D4, Seite 72, etwa Mitte des 1letzten
Abschnitts ("Many, or most, of these materials are
characterized by poor resistance to atmospheric attack,
poor working characteristics in the shop, and
frequently by a high price..."). Deshalb wird der
Fachmann beim Systementwurf die Verwendung dieser
Glaser nicht in der Eingangsoptik (groBe Offnung und in
Kontakt mit atmosphdrischen Einflilissen), sondern
vorzugsweise in den "hinteren" Baugruppen des Teleskops
(kleinere Abmessungen und besser gegen Umgebungs-

einfliisse geschiitzt) vorsehen.

Die in Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 4 Dbeanspruchte
Vorrichtung beruht deshalb nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 5

Anspruch 1 gema@B Hilfsantrag 5 enthalt zusadtzlich zu
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 die Merkmale, dass das
Fernrohr als Zielfernrohr filir geodatische Anwendungen

ausgebildet ist (Merkmal a)); das Vorhandensein einer
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Zielachsenmarkierung (Merkmal h)); und dass die
optischen Elemente entlang der Achse des Fernrohrs
einen visuellen Fernrohrkanal bilden (Merkmal j)). Wie
in Punkt 3.1 supra in Zusammenhang mit Hilfsantrag 1
ausgefihrt, sind diese Merkmale  bei Tachymeter-
Fernrohren lblich. Sie konnen deshalb nicht zur

erfinderischen Tatigkeit beitragen.

Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr

Die Beschwerdefihrerin hat die Ruckzahlung der
Beschwerdegebliihr aufgrund von wesentlichen Verfahrens-
mangeln beantragt. Sie hat dies mit der Nichtzulassung
des Hauptantrags zum  Prifungsverfahren und damit
einhergehender Verletzung des Rechts auf rechtliches

Gehor begriundet.

GemaB Regel 67, Satz 1, EPU 1973 wird die Beschwerde-
gebuhr zuruckgezahlt, wenn der Beschwerde abgeholfen
oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird
und die Rickzahlung wegen eines wesentlichen
Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Nachdem
vorliegend der Beschwerde nicht stattgegeben wird,
kommt eine Ruckzahlung der Beschwerdegebihr nicht in
Betracht.

Der Vollstandigkeit halber erlautert die Kammer
nachstehend, warum eine Rickzahlung der
Beschwerdegebiihr auch wegen Fehlens eines wesentlichen

Verfahrensmangels ausgeschlossen ware.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel im erstinstanzlichen
Verfahren ist insbesondere die Nichtgewahrung des
rechtlichen Gehdrs gemaRl Art. 113(1) EPU 1973.



.6.

- 21 - T 1890/11

Nach dieser Vorschrift dirfen Entscheidungen des EPA
nur auft Grunde gestutzt werden, zu denen die
Beteiligten sich &duBern konnten. Vorliegend geht es um
die Frage der Zulassung zum Verfahren des am

21. Januar 2011 eingereichten Hauptantrags.

Dazu hatte der 1. Prifer 1in einer telefonischen
Ricksprache am 1. Februar 2011 die vorlaufige Intention
der Prifungsabteilung mitgeteilt, den Hauptantrag sowie
die Hilfsantrdge 2 und 3 gemdR Regel 137(3) EPU nicht
zum Verfahren zuzulassen und auch die Begriindung

hierfir gegeben:

Insbesondere bemangelte der Prufer, dass aus dem neuen
Hauptantrag lediglich Merkmale gestrichen worden seien,
so dass die verbleibenden Merkmale im Wesentlichen der
Anspruchsfassung wvom 10. April 2008 entsprachen. Die
Einwdnde beziiglich dieser Anspriiche (Art. 56 EPU) seien
bereits im schriftlichen Verfahren diskutiert worden.
Die Anderungen seien daher dem Fortgang des Verfahrens
nicht zweckdienlich und wurden im 6ffentlichen
Interesse einer effizienten Verfahrensfihrung nicht

zugelassen.

Ausweislich des Protokolls der mindlichen Verhandlung
wurde diese Auffassung der Prifungsabteilung dem
Vertreter wahrend der mindlichen Verhandlung erneut
mitgeteilt und wurde er dazu gehdrt. Im Einzelnen
geschah demnach Folgendes (siehe Punkt 3 "Haupt-

antrag") :

Der Vorsitzende teilte dem Vertreter die vorlaufige
Meinung der Prifungsabteilung mit, dass der Hauptantrag
gemdl Regel 137(3) EPU nicht zum Verfahren zuzulassen
sei, und verwies auf die vorangegangene telefonische

Rucksprache.
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Der Vertreter war der Auffassung, dass die Merkmale
jedes eingereichten Antrags diskutiert werden sollten
und fir Jjeden Antrag rechtliches Gehdr zu geben sei,
insbesondere da im vorliegenden Fall die Anderungen im

Hauptantrag relativ geringfiigig seien.

Der Vorsitzende Dbemerkte, dass die Merkmale des
Anspruchs 1 gemal Hauptantrag schon im schriftlichen
Verfahren diskutiert worden seien und dass durch die
Streichung von Merkmalen die Einwande gemdB Artikel 56

EPU nicht ausgerdumt wirden.

Der Vertreter argumentierte, dass es im Sinne eines
effizienten Verfahrens sei, den Hauptantrag zuzulassen,
insbesondere im Hinblick auf ein spateres

Beschwerdeverfahren.

Nach Einschdtzung der Kammer wurde dem Vertreter
wahrend der mindlichen Verhandlung die Moglichkeit
gegeben darzulegen, weshalb seiner Meinung nach der

Hauptantrag zuzulassen sei (siehe 8.6.2 und 8.6.4).

Die Prifungsabteilung hat dargelegt, erstmals in der
telefonischen Ricksprache (siehe 8.5) und sodann
wahrend der mindlichen Verhandlung (siehe 8.6.1 und
8.6.3), weshalb ihrer Auffassung nach der Hauptantrag

nicht zuzulassen war.

Die Patentanmelderin hat durch ihren Vertreter deshalb
ihr Anliegen zur Frage der Zulassung des Hauptantrags
vortragen konnen und wurde in ihrem Vortrag dazu nicht
eingeschrankt. Sie wurde auch von der diesbeziglichen
Auffassung der Prifungsabteilung in Kenntnis gesetzt

und hat dazu Stellung nehmen kdénnen.
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10. Die Frage der Zulassung des Hauptantrags vom
21. Januar 2011 wurde demnach vor und wahrend der
mindlichen Verhandlung zwischen der Patentanmelderin
und der Prifungsabteilung eingehend diskutiert, und die
Patentanmelderin hatte die Moéglichkeit, ihr
entsprechendes Anliegen vorzutragen. Auch war ihr die
Auffassung der Prifungsabteilung tbermittelt worden und

konnte sie dazu Stellung beziehen.

11. Im Ergebnis vermag die Kammer im Vorgehen der
Prifungsabteilung daher keine Verletzung des
rechtlichen Gehors zu erkennen. Das steht im Einklang
mit der Rechtsprechung der GroBen Beschwerdekammer;
siehe R 10/09, Nr. 2.2, bestatigt in R 11/11, Nr. 6.

12. Nur der Vollstandigkeit halber sei erganzt, dass die
Zulassung des Hauptantrags zum Prufungsverfahren gemal
Regel 137 (3) EPU im Ermessen der Prifungsabteilung
stand. Die Auslbung des Ermessens ist aber eine Frage
des materiellen und nicht des Verfahrensrechts, so dass
insoweit eine Anwendung von Regel 67, Satz 1, EPU 1973

nicht in Betracht kommt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

2. Der Antrag auf Rlickzahlung der Beschwerdegebihr wird

zurickgewiesen.
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Vorsitzende:

R. Bekkering

M. Kiehl

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



