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Sachverhalt und Antréage

1790.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Pr uf ungsabt ei l ung vom 25. Januar 2001, die europdi sche
Pat ent annel dung Nr. 97 907 060.4 wegen nmangel nder
erfinderischer Tatigkeit zurickzuwei sen. Die Annel derin
(imweiteren BeschwerdefUhrerin) hat di e Beschwerde am
9. Marz 2001 eingelegt und am gl ei chen Tag die

Beschwer degebihr entrichtet. D e Beschwerdebegrindung
ist am11l. Mai 2001 ei ngegangen.

In Antwort auf einen Bescheid der Kammer, in dem diese
i hre vorl aufige Einschatzung zur Patentfahi gkeit
dargel egt hatte, reichte die Beschwerdefihrerin am

10. Mai 2002 neue Anspriche 1 bis 10 sow e neue
Beschrei bungsseiten 1 bis 13 ein.

In einer telefonischen Ricksprache am 2. Juli 2002
erkl arte sich di e Beschwerdefihrerin damt

ei nver st anden, im Anspruch 10 den Rickbezug auf die
"Anspriche 2 und 4 bis 6" in "Anspriuche 2 bis 6"
abzuander n.

Der geltende Anspruchssatz enthéalt die fol genden
unabhangi gen Anspriche 1 und 9:

"1. Leucht enabdeckung ei ner Leuchte mt Bewegungsnel der
zur mndestens teilwei sen Kapsel ung ei nes Trager kor pers
(102; 202; 302; 402) und/ oder von Anschl ulRel enment en der
Leuchte, mt einemoptischen Elenent (118, 120; 218;

318, 320; 418, 420; 518) zur Beeinflussung des raumlichen
Enpfi ndl i chkei t sberei chs ei nes Sensorel enents (122; 222;
322; 422; 522) des Bewegungsnel ders,

dadur ch gekennzei chnet,

dalR di e Leucht enabdeckung (108; 208; 308; 408; 508) und
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das optische Elenent (118,120; 218; 318, 320; 418, 420;
518) einstickig ausgebildet und in einer genei nsanen
Formin ei nem Arbei tsgang hergestellt sind."

"9. @Bformfir eine Anschl ul3el emente und/ oder einen

Tr ager kor per ei ner Leuchte m ndestens teil weise

kapsel nde Leucht enabdeckung ei ner Leuchte mt
Bewegungsnel der, gekennzei chnet durch ei nen

Li nsenf ormabschnitt (619), der derart ausgebil det i st,
dalR beim G eRen in der Wandung der Leucht enabdeckung ein
opti sches El enent zur Beei nflussung des rauniichen

Enpfi ndl i chkei t sberei chs eines Sensorel enents des
Bewegungsnel ders ausgebi |l det wird."

| m Verfahren befindet sich der fol gende Stand der
Techni k:

DE- C-40 27 347
EP- A-0 331 508
WO- A- 90/ 07083

US-A-3 710 130
DE- U-93 15 070
GB-A-2 226 120.

88 R ERE

Hi ervon wurden die D1 in der Annel dung und die D2 bis D6
i m Recher chebericht genannt.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragt, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf der G undl age
der am 10. Mai 2002 ei ngegangenen Anspriche 1 bis 10 und
Beschrei bungsseiten 1 bis 13, zusamen mt den
ursprunglichen Figurenseiten 1/9 bis 9/9, zu erteilen,
wobei in Zeile 4 des Anspruchs 10 der Text "Anspriche 2
und 4 bis 6" in "Anspriche 2 bis 6" gedndert w rd.
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Zur Begrundung fihrt sie imwesentlichen aus, dalR die
Bewertung der D2 in der angegriffenen Entschei dung auf

ei ner ex-post Betrachtung beruhe. Das bei der D2

vor gesehene Fenster sei nadmich nicht mt einem

opti schen El ement zu vergl ei chen, da das Fenster als

vol | st andi g durchsichti g beschrieben sei und damt den
Enpfindl i chkeitsberei ch des Sensors weder beeinfl ussen
soll e noch kdénne. Ei n Fachmann, der ausgehend von der D1
ei ne Reduzi erung des Fertigungsaufwands und ei ne groRRere
Frei heit bei der Gestaltung anstrebe, hatte die D2 auch
ni cht beachtet, da sie kei ne Losungsbeitrége fur diese
Auf gaben enthal te.

Di e Beschwerdef ihrerin beanstandet di e Entschei dung auch
al s Uberraschend, da sie unter Verweigerung eines

| nt ervi ews nach nur ei nem Beschei d ergangen sei, obwohl

i n di esem Beschei d noch eine tel ef oni sche Ricksprache
angebot en worden sei.

Ent schei dungsgr tinde

1790.D

Di e Beschwerde erfiullt die Erforderni sse der Arti kel 106
bis 108 EPU sowi e der Regeln 1 (1) und 64 EPU und i st
somt zul &ssi g.

D e gel tenden unabhangi gen Anspriche 1 und 9 entsprechen
den urspringlichen Ansprichen 1 bzw. 11. Anspruch 2

wur de durch Streichung des Wirtes "i nsbesondere” im
Riuckbezug auf Anspruch 1 als abhangi ger Anspruch
abgefalt. Di e abhéngi gen Anspriche 3 bis 8 und 10

ent sprechen inhaltlich den urspringlichen Ansprichen 5
bis 10 und 12.

Anderungen in der Beschreibung betreffen lediglich die
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gednderte Nunerierung der Anspriche und den Unstand, dal
nach der Umnandl ung des Anspruchs 2 in ei nen abhangi gen
Anspruch nur noch di e Einstiuckigkeit von

Leucht enabdeckung und opti schem El enent als Erfindung
beansprucht wird.

Damt sind die geltenden Unterlagen imEinklang mt
Artikel 123 (2) EPU

Di e Neuheit des CGegenstands der unabh&ngi gen Anspriche
wurde in der angefochtenen Entschei dung nicht in Frage
gestellt. Auch die Kamrer kann kei nen Grund fur einen
derartigen Ei nwand sehen, da aus kei ner Druckschrift der
Cegenst and der Anspriuche 1 und 9 vol |l standi g ent nehnbar
i st.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des
Anspruchs 1 ging die angegriffene Entschei dung von der
D2 al s nachst konmendem St and der Techni k aus. Bei der
dort beschri ebenen Leucht enabdeckung stell e das Fenster
(13) ein optisches Elenent dar, das durch seine Form
Position, G 6Re usw. den raumichen Enpfindlichkeits-
berei ch des Sensors beeinflusse und gemald Spalte 1
Zeilen 50 bis 55 einstickig mt der Leuchtenabdeckung
(12) ausgebildet sei. Die Herstellung von Leuchten-
abdeckung und optischem El enent in einer genei nsanen
Formin ei nem Arbei tsgang sei als eine geringflgi ge
MaBnahme zu betrachten, die der Fachmann als
nahel i egende Migli chkeit wahl en wirde, um den

Her st el | ungsaufwand zu m ni m eren. Di e Beschwerde-
fUhrerin argunenti ert dagegen, dall das Fenster (13) die
Strahl ung nicht beeinflussen solle und damt gerade

ni cht ei nem opti schen El enent gemall Anspruch 1

ent spreche. Daher sei bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit von der Dl und nicht von der D2



4.2

1790.D

- 5 - T 0771/01

auszugehen.

| m Anspruch 1 ist das optische El enent durch seine
Funktion definiert, den r&umichen Enpfindlichkeits-
berei ch des Sensorel enents zu beeinflussen. Dies wird
Ubl i cherwei se durch El enmente zur Brechung oder Beugung
von Strahlung wie z. B. Linsen, Prisnen, Gtter usw.
erreicht. Ein Fenster kann diese Funktion zwar in

gew sser Wi se ebenfalls erfiullen, wenn seine

geonetri schen und/ oder optischen Ei genschaften zur
Beei nfl ussung der Strahl ung verwendet werden.

Bei spi el swei se kénnte die G 63e des Fensters zur

Ei nschrankung des Berei chs di enen, der von dem

Sensorel ement erfal3t wird. Dall di es bei m Fenster der D2
der Fall sein soll, ist jedoch nicht erkennbar. Vielnehr
i st dort dber das in der Abdeckung (12) vorgesehene
Fenster (13) vor dem Sensor (18) nur gesagt, dald es
"fully transparent”, also vollstéandi g strahl ungsdurch-

| &ssig sein soll. Witere Angaben, zum Bei spi el Uber die
G 03e des Fensters, finden sich nicht. Der fachkundi ge
Leser wird somt der D2 nur entnehnen, dall das Fenster
als Teil der Abdeckung die auf den Sensor treffende
Strahl ung und damt dessen Enpfindlichkeit nbglichst

ni cht beei nflussen soll, was i m Gegensatz zur Funktion
des optischen El ements bei m Anspruch 1 steht. Ein

opti sches Elenent im Sinne des Anspruchs 1 ist al so bei
der D2 nicht vorhanden.

D e Kammer fol gt daher der Argunentation der
Beschwer def ihrerin, dalR es bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit sachgerechter ist, von der D1
al s nadchst kormendem St and der Techni k auszugehen. Dort
ist in einen Ausschnitt des Gehduses eines
Bewegungsnel ders, das Teil einer Aul3enl euchte ist, eine
Enpf angsopti k (19) eingesetzt. Diese besteht aus einer
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Fresnel -Li nse, die von Fuhrungsrippen (41, 42) am Gehause
gehalten ist. Die DL beschrei bt somt eine

Leucht enabdeckung nach dem ersten Teil des Anspruchs 1
bei der das optische El ement und das Geh&duse getrennte
Baut ei |l e bil den.

Der Unterschied zw schen dem Gegenstand von Anspruch 1
und der Leucht enabdeckung der D1 |iegt daher darin, dal3
bei m Anspruch 1 di e Leucht enabdeckung und das optische
El enent ei nsticki g ausgebil det und in einer genei nsanen
Formin ei nem Arbei tsgang hergestellt sind, al so das
optische Elenent in die Abdeckung integriert ist. Damt
wi rd i nsbesondere der Fertigungsaufwand verringert, da
das optische Elenent nicht nehr als eigenes Bauteil
hergestellt und nontiert werden nmuf3. Wahrend di ese
Verringerung des Fertigungsaufwands ei ne ubliche

Auf gabenstel l ung fur den Konstrukteur darstellt, kann
die Losung imH nblick auf die D1 allein nicht als
nahel i egend angesehen werden, da sie den auch in der D1
beschrittenen, Ublichen Weg verl| &Bt, Bauteile mt

unt er schi edl i chen Funkti onen, beispiel sweise der
Schut zf unkti on der Abdeckung und der Funktion des

opti schen El enents zur Beeinflussung des rauniichen
Enpfi ndl i chkei t sberei chs des Sensors, also zur Erzeugung
ei ner bestimten Richtcharakteristik des Sensors, als
jeweils getrennte, in Material und Herstellung angepalite
Baut ei | e auszubi | den.

Aber auch dem weiteren Stand der Techni k kann kein

H nwei s auf die Losung nach Anspruch 1 entnommen werden
Bei der D2 ist, wie imAbschnitt 4.2 dargel egt, kein
optisches Elenent im Sinne des Anspruchs 1 vorhanden,
sodall der Fachmann auch kei ne Anregung zur Ausbil dung

di eses Elenents erhalten kann. Die D3 beschrei bt eine
AulBRenl euchte, bei der ein optisches Elenent (28) fir den
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Bewegungssensor (20) hinter einem Fenster (44), das w e
bei der D2 in die Abdeckung (38) der Leuchte integriert
i st, angeordnet und damt auch ortlich getrennt von der
Abdeckung vorgesehen ist, sodall eine Integration in die
Abdeckung nicht in Betracht konmt. Die D4 betrifft nur
ei ne verstell bare Halterung fir einen Helligkeitssensor
und macht kei ne Angaben zur Anordnung ei nes optischen

El ements. Bei der in der D5 beschriebenen Halterung fur
ei ne Wandl euchte sind zwei Bewegungsnel der (20, 21)
jeweils seitlich unterhal b der Wandl eucht e angeordnet.
Opti sche El enente sind nicht beschrieben; allerdings
kann den Fi guren entnonmen werden, dall der angegebene

Er f assungsberei ch der Bewegungsnel der offensichtlich
ebenso wie bei der D1 durch in die Halterung ei ngesetzte
und damt getrennt davon ausgebil dete Fresnel -Linsen
bestimm wird. In der D6 ist eine teilwise als Fresnel -
Li nse ausgebil dete Linse fur eine Warnl anpe beschri eben,
wobei diese Linse ebenfalls ein separates optisches
Bautei|l darstellt.

I m Ergebni s ergi bt sich daher der Gegenstand des
Anspruchs 1 nicht in naheliegender Wise aus dem St and
der Techni k, sodalR das Erfordernis der erfinderischen
Tatigkeit erfallt ist.

Dem wesent | i chen Unterschi edsnerkmal des Anspruchs 1
nam i ch der einsticki gen Ausbil dung von opti schem

El ement und Leucht enabdeckung, entspricht im
unabhangi gen Anspruch 9 der Linsenformabschnitt in der
@QuiRform fUr di e Leuchtenabdeckung, da durch diesen

Li nsenf or mabschnitt beim G eBen der Leucht enabdeckung
das optische Elenent als Linse einstiuckig und integral
mt der Wandung der Leuchtenabdeckung hergestellt wi rd.
Der Anspruch 9 erfullt damt aus den gl ei chen G lnden
w e Anspruch 1 das Erfordernis der erfinderischen
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Tatigkeit.

Zum Ver fahren vor der ersten Instanz hat die
Beschwer def Uhrerin i m Rahnmen der Frage des rechtlichen
Gehors den uberraschenden Erl ald der Entschei dung nach
nur ei nem Beschei d beanstandet. Di e Kanmmer kann in

di esem Vor gehen al |l erdi ngs keine Verl etzung des
rechtlichen Gehors erkennen, da diesel ben G inde, auf
di e sich auch di e Entscheidung stitzt, der Beschwerde-
fihrerin mt Bescheid vom 30. Marz 2000 unter Bezug auf
den der Beschwerdefidhrerin vorliegenden |International en
vor | dufi gen Prufungsbericht vom 9. April 1998 zur
Kennt ni s gebracht worden sind und di e Beschwerdef Ghrerin
in der gewdahrten Frist die Gelegenheit hatte, hierzu
Stellung zu nehnen. Mt ihrer Ei ngabe vom 21. Juli 2000
hat sie diese Cel egenheit auch genutzt. Damt sind die
Erfordernisse des Artikels 113 (1) EPU erfullt. Witere
Mbgl i chkeiten zur Stellungnahme oder Anderung der

Annel dungsunt erl agen |iegen genmaB Regel 86 (3) EPU im
Er messen der Priafungsabteilung. Bei der Auslibung dieses
Er messens i st zu bericksichtigen, ob noch Kl arungsbedarf
hi nsichtlich der gegen die E nwande der

Pr Gf ungsabt ei | ung vor gebrachten Argunente oder eine
Mogl i chkeit der Erteilung in eingeschrankten Unfang
besteht. Wenn di e Prufungsabteilung i mvorliegenden Fal
of fensichtlich zu der Auffassung gelangt ist, dal eine
wei tere Kl &rung nach der unfassenden Stellungnahne der
Beschwerdef threrin in ihrer Ei ngabe vom 21. Juli 2000
nicht mehr erforderlich ist, und in dieser Eingabe auch
kei ne Bereitschaft zur Ei nschrankung der Anspriche
angedeutet ist, dann ist es imSinne einer zlgigen

Ver f ahr ensf Uhrung geboten, auf weitere MalBnahnen w e

t el ef oni sche Ricksprache und Interview zu verzichten und
unver ziglich eine Entscheidung zu treffen. D e

Ver f ahr ensf ihrung der Prifungsabteilung ist daher in



di eser Hi nsicht nicht zu beanst anden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz
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zur ickverw esen mt der Anordnung, ein Patent mt den

fol genden Unterl agen zu erteilen:

- Anspriche 1 bis 10, eingegangen am 10. M 2002,

wobei in Zeile 4 des Anspruchs 10 der Text "Anspruche

2 und 4 bis 6" in "Anspriche 2 bis 6" geandert wrd

- Beschrei bungsseiten 1 bis 13, eingereicht am

10. Mai 2002

- Figuren 1 bis 11 auf den urspriunglich eingereichten

Bl attern 1/9 bis 9/9

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

A. Counillon C T. WIson
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