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Sachverhalt und Antrage

I.

II.

III.
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Die Beschwerdefithrerin ist Inhaberin des europdischen
Patents 0 098 521 (Anmeldenummer 83 106 343.3).

Auf den von der Beschwerdegegnerin eingelegten Einspruch
hin wurde das Streitpatent widerrufen. Der Widerruf wurde
mit mangelnder erfinderischer Tatigkeit gegeniiber dem sich

aus den Dokumenten:

Dl1: JP-GM-Sho 55-3869 mit der von der Einsprechenden

eingereichten zugehdérigen Ubersetzung; und

D2: JP-A-Sho 56-118296 mit der von der Einsprechenden

eingereichten zugehérigen Ubersetzung
érgebenden Stand der Technik begrundet.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin) Beschwerde erhoben und beantragt nunmehr
das Patent in gedandertem Umfang auf der Grundlage der mit
der Beschwerdebegrundung am 8. Juli 1988 eingegangenen
Anspriche 1 bis 7 aufrechtzuerhalten, sowie hilfsweise in
den neuen Anspruch 1 noch die Merkmale des neuen

Anspruchs 2 aufzunehmen.
Der geltende neue Anspruch 1 gemd@B Hauptantrag lautet:

"l. Vorrichtung zum automatischen Schalten einer Raumbe-
leuchtung in Abhangigkeit von der Anwesenheit einer sich
bewegenden Person bei zu geringer vorhandener Beleuch-
tungsstdrke, dadurch gekennzeichnet,
daB die Lichtleistung der Raumbeleuchtung automatisch so
eingestellt wird, daB eine gewunschte Gesantbeleuchtungs-
starke im Raum gerade erreicht wird, und daf hierzu in der

' Nahe eines Infrarot-Detektors (1) ein Lichtsensor (2)
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angeordnet ist, daB der Infrarot-Detektor (1) mit einer
Steuerschaltung (10) zum Ein- bzw. Ausschalten und der
Lichtsensor mit einer Steuerschaltung (11) fur die
Lichtleistung der Beleuchtung verschaltet ist, daB sie ein
fokussierendes Element (3) enthalt, welches die von der
Person ausgehende Warmestrahlung auf den Infrarot-Detektor
(1) fokussiert, und daB der Lichtsensor (2) auBerhalb des

Fokus liegt."

Anspruch 2 bis 7 gemaB Hauptantrag sind auf Anspruch 1

ruckbezogen.

Der gemaB Hilfsantrag in den unabhidngigen Anspruch
zusatzlich aufzunehmende neue Anspruch 2 lautet:

"2, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet b6 daB als fokussierendes
Element eine fur Infrarot-Strahlung mit einer Wellenlange
von 8 um bis 14 um durchlassige Fresnel-Linse eingesetzt
ist, welche in einer lichtdurchlassigen und licht-
streuenden Folie (3) gebildet ist, und daf im Brennpunkt
dieser Fresnel-Linse der Infrarot-Detektor (1) und
auBerhalb des Fokus, doch hinter der Folie auch der

Lichtsensor (2) angeordnet ist."

Die neuen Anspriiche 3 bis 7 bleiben gemaB Hilfsantrag als
Anspriche 2 bis 6 auf Anspruch 1 ruckbezogen.

In einem Bescheid gemaB Art. 110 (2) EPU auBerte die
Kammer Bedenken hinsichtlich einer dem Gegenstand des
Anspruchs 1 gemdaB Hauptantrag zugrundeliegenden
erfinderischen Tatigkeit, und zwar gegenuber den
Dokumenten D1 und D2 in bezug auf die die automatische
Einstellung der Lichtleistung betreffenden Merkmale des
Anspruchs 1 in Verbindung mit der im Recherchenbericht
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genannten und von der Einsprechenden aufgegriffenen

Druckschrift:
D3: US-A-4 321 594

in bezug auf die gegeniber der widerrufenen Fassung neu in
den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale hinsichtlich der
Fokussierung der Warmestrahlung. Des weiteren teilte sie
mit, daB moéglicherweise der Gegenstand des Anspruchs 1
gemaB Hilfsantrag als durch die Dokumente D1, D2, D3 und
das normale fachmdnnische Kénnen nahegelegt erachtet

werden konnte.

In ihrer Erwiderung auf diesen Bescheid stutzte die
Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) ihre unverandert
aufrecht gehaltenen Antrage im wesentlichen auf folgende

Argumente:

a) Es sei ein Indiz fir das Vorliegen der erforderlichen
erfinderischen Tatigkeit, daB zur Begriindung des
Naheliegens des Anspruchs 1 geméB‘Hauptantrag drei
Schriften miteinander kombiniert werden muBten und
hinsichtlich des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag noch
zusatzliche Uberlegungen hinsichtlich der Anordnung

der Bauelemente anzustellen seien.

b) Zwar zeige Dokument D2 die automatische Anpassung der
Lichtleistung an die jeweils vorhandene naturliche
Beleuchtung und Dokument D3 die Fokussierung von
Infrarotstrahlung, doch sei die Anwendung der aus den
Dokumenten D2 und D3 bekannten Lehren bei der aus
Dokument D1 bekannten Vorrichtung - d. h. der Gegen-
stand des Anspruchs 1 gemd@B Hauptantrag - nicht
naheliegend, da die aus Dokument D1 bekannte Vorrich-
tung weder die Moéglichkeit der Einstellung der Licht-
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leistung noch Mittel zur Fokussierung von Infrarot-

strahlung aufweise.

c) Durch den Stand der Technik gemaf Dokument D3 sei es
ferner nicht vorgezeichnet, mit der hieraus bekannten
Fresnel-Linse in Form einer lichtdurchlassigen und
lichtstreuenden Folie gemdaB Anspruch 1 des
Hilfsantrags sowohl den Infrarotdetektor als auch den
Lichtsensor zu uberdecken und so beide Bauelemente
gegen auBere Einflusse zu schitzen. Vielmehr bestunde
auch die Moglichkeit den Lichtsensor auBerhalb der
Fresnellinse vorzusehen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) teilte mit, daB sie
der im Bescheid der Kammer geauBerten Meinung zustimme,
aber nicht beabsichtige, ihrerseits zu den von der
Patentinhaberin eingereichten neuen Unterlagen weiter

Stellung zu nehmen.

Entscheidungsgriunde

1.

03681

Die Beschwerde ist zulassig.

Neuheit

Aus dem Dokument D1 ist, ausgedruckt mit den Worten des
Anspruchs des Hauptantrags, eine "Vorrichtung (Figur 3)
zum automatischen Schalten einer Raumbeleuchtung (15) in
Abhdngigkeit von der Anwesenheit einer sich bewegenden
Person bei zu geringer vorhandener Beleuchtungsstarke"
(vgl. die Ubersetzung Seite 6, Zeile 12 bis Seite 7,
Zeile 1) bekannt, bei der "hierzu in der Nahe eines
Infrarot-Detektors (19 in Fig. 2) ein Lichtsensor (20 in
Fig. 2) angeordnet und der Infrarot-Detektor mit einer
Steuerschaltung (23 in Fig. 3) zum Ein- bzw. Ausschalten
verschaltet ist".
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Von dieser bekannten Vorrichtung unterscheidet sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag durch
folgende zwei Merkmalsgruppen:

A) "daB die Lichtleistung der Raumbeleuchtung automa-
tisch so eingestellt wird, daB eine gewunschte
Gesamtbeleuchtungsstarke im Raum gerade erreicht
wird, und daB hierzu der Lichtsensor mit einer
Steuerschaltung fur die Lichtleistung der Beleuchtung -

verschaltet ist; und

B) daB die Vorrichtung "ein fokussierendes Element
enthdlt, welches die von der Person ausgehende
Wérméstrahlung auf den Infrarot-Detektor fokussiert,
und daB der Lichtsensor auferhalb des Fokus liegt".

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag unter-
scheidet sich von der aus Dokument D1 bekannten
Vorrichtung durch die vorstehend genannten Unterschei-
dungsmerkmale A) und B) sowie durch die Merkmale im
kennzeichnenden Teil des neuen Anspruchs 2.

. Die aus Dokument D2 bekannte Vorrichtung zur Steuerung der

Lichtleistung weist keinen Infrarot-Detektor auf, der aus
Dokument D3 bekannte Infrarot-Detektor keinen

Lichtsensor.

Die Ubrigen im Verfahren befindlichen oder im Recherchen-
bericht genannten Druckschriften liegen vom Gegenstand des
Streitpatents weiter ab und konnen hier unerortert

bleiben.
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Die Gegenstande der Anspruche 1 gemaB Haupt- und
Hilfsantrag sind somit neu.

Erfinderische Tatigkeit - Hauptantrag

Ausgehend vom nachstliegenden Stand der Technik gemas
Dokument D1 liegen dem Anspruch 1 des Hauptantrages
objektiv zwei technisch voneinander unabhangige
Teilaufgaben zugrunde, namlich:

a) den Energieverbrauch der aus Dokument D1 bekannten
Vorrichtung wahrend der automatischen Raumbeleuchtung
herabzusetzen, ohne daff die in den Raum eintretende
Person einen Schalter oder Regler betatigen muf (vgl.
auch das Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 20 bis 23);
und

b) die Uberwachung der Anwesenheit von Personen in dem
zu beleuchtenden Raum unter Beibehaltung des in der
Vorrichtung gemdaf Dokument D1 verwendeten Infrarot-
Detektors empfindlicher zu machen.

Der Teilaufgabe a) liegt nach Auffassung der Kammer der
auf allen Gebieten der Technik derzeit verbreitete
Entwicklungsstand zugrunde, Energie zu sparen und
Vorrichtungen zu automatisieren. Die Teilaufgabe b) ergibt
sich ab einer gewissen RaumgroBe zwangslaufig beim
praktischen Gebrauch der aus Dokument D1 bekannten
Vorrichtung. Somit ist der Fachmann in der Lage, sich die
Teilaufgaben a) und b) zu stellen, ohne erfinderisch tatig
zu sein. Es ist in der fachmannischen Praxis durchaus
ublich, mehrere voneinander technisch unabhangige Teile
einer Vorrichtung gleichzeitig weiterzuentwickeln, so daB
auch in der Verbindung der Teilaufgaben a) und b)
miteinander nichts Erfinderisches gesehen werden kann.
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Die Lésung der Teilaufgabe a) (Energieeinsparung) durch

das Unterscheidungsmerkmal A (Lichtleistungssteuerung)
wird durch das Dokument D2 nahegelegt. Das Unterschei-
dungsmerkmal A ist - wie auch die Beschwerdefﬁhrerin
einraumt (PK%. V-b) - aus Dokument D2 bekannt; vgl.
Dokument D2, die Ubersetzung Seite 5, Zeilen 10-14 in
bezug auf die Einstellung der Lichtleistung sowie den
Lichtsensor 26 in Fig. 4 und seine Verschaltung mit der
Steuerschaltung fur die Lichtleistung: 25, 28 in Fig. 4
sowie die Ubersetzung Seite 6, Zeilen 2 und 15 bis 21. Zum
Austausch der in Dokument D1 verwendeten Ein- und Aus-
Schaltvorrichtung der Raumbeleuchtung gegen die aus
Dokument D2 bekannte kontinuierliche Steuerautomatik fur -
eine gewliunschte Gesamtbeleuchtungsstarke regen den
Fachmann die fur ihn ohne weiteres aus Dokument D2
erkennbaren Vorteile an. Dieser Austausch bereitet dem
Fachmann weder Schwierigkeiten noch fuihrt er zu einer uber
die bekannten Vorteile hinausgehehden zusatzlichen

technischen Wirkung.

3.3 Die Lésﬁng der Teilaufgabe b) (empfindlichere Uberwachung)
durch das Unterscheidungsmerkmal B (fokussierendes
Element) wird durch.das Dokument D3 nahegelegt. Der die
Fokussierung von Warmestrahlung auf einen Infrarot-
Detektor betreffende Teil des Unterscheidungsmerkmals B
ist unstrittig aus Dokument D3 bekannt; vgl. Dokument D3,
Figuren 3 und 5, das fokussierende Element 20 und den
Infrarot-Detektor 12 sowie die Beschreibung Spalte 3,
Absatz 2. Die Verwendung der aus Dokument D3 bekannten
Fokussierungsmittel bei der aus Dokument D1 bekannten
Vorrichtung (d. h. der Einbau des aus D3 bekannten
Fokussiermittels 20 in oder anstelle des Rohes 17 in
Fig. 2 von D1) stellt nach Auffassung der Kammer die
Verwendung einer bekannten Technologie in einer analogen
Situation dar, die als naheliegend anzusehen ist, da
hierbei nur von bekannten und ohne weiteres erkennbaren
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Vorteilen Gebrauch gemacht wird. Der restliche Teil des
Unterscheidungsmerkmals B - daB der Lichtsensor auBerhalb
des Fokus liegt - ergibt sich bei der Verwendung der aus
D3 bekannten Fokussierung von Warmestrahlung in der
Vorrichtung gemaB8 Dokument D1 zwangslaufig.

Die Kammer vermag der sinngemafien Auffassung der
Beschwerdefihrerin in Punkt V-b nicht zu folgen, daB das
Fehlen der Unterscheidungsmerkmale A und B bei der aus
Dokument D1 bekannten Vorrichtung fir das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit ausreicht. Es kommt vielmehr
darauf an, ob die Unterscheidungsmerkmale A und B auf dem
Sachgebiet des zustandigen Fachmanns in einem anderen
technischen Zusammenhang an sich bekannt und als Lésungen
fur die gestellten Aufgaben ohne weiteres erkennbar sind.
Wenn dies - wie im vorliegenden Fall - zu bejahen ist, muB
es dem Fachmann freibleiben, auf seinem Fachgebiet
bekannte vorteilhafte Arbeitsmittel fir seine eigenen
speziellen Zwecke zu verwenden, so wie hier die Lehren der
Dokumente D2 und D3 bei der Vorrichtung gemadf Dokument D1.
Eine derartige Verwendung ist vor allem dann als
naheliegend anzusehen, wenn - wie im vorliegenden Fall -
technische Anwendungsschwierigkeiten und/oder uUber die zu
erwartenden Wirkungen der Arbeitsmittel hinausgehende
Effekte weder ersichtlich noch geltend gemacht worden
sind.

Des weiteren ist eine sich auf drei Dokumente stutzende
Begrundung fehlender erfinderischer Tatigkeit entgegen der
Auffassung der Beschwerdefuhrerin in Punkt V-a zumindest
dann kein Beweisanzeichen fur erfinderische Tatigkeit,
wenn - wie hier - sich die einem Anspruchsgegenstand
objektiv zugrundeliegende Aufgabe aus zwei voneinander
technisch unabhangigen Teilaufgaben zusammensetzt. Die
Loésungen derartiger Teilaufgaben sind mangels ihres
fehlenden technischen Zusammenhangs in der Regel in
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unterschiedlichen Vorveréffentlichungen beschrieben. Bei
zweil Teilaufgaben sind drei Dokumente (ein Dokument fur
den dem Anspruchsgegenstand am nachsten kommenden Stand
der Technik als Ausgangspunkt und je ein Dokument fur die
Loésungsmittel jeder Teilaufgabe) beim Nachweis mangelnder
erfinderischer Tatigkeit der Regelfall. Es ist dabei als
naheliegend anzusehen, die einzelnen bekannten Vorteile
unterschiedlicher fir sich nicht erfinderischer Arbeits-
mittel in Verbindung mit einander auszunutzen, wenn diese
voneinander technisch unabhangigen Arbeitsmittel (Teil-
lésungen) nicht derart miteinander wechselwirken, daB eine
unerwartete Gesamtwirkung (Kombinationseffekt) auftritt.
Im vorliegenden Fall ist eine durch das Zusammenwirken der
Lichtsteuerung mit dem fokussierenden Element fur Warme-
strahlung bedingte unerwartete Gesamtwirkung nicht
erkennbar.

Aus den vorstehend in Punkt 3.1 bis 3.5 genannten Grunden
beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 geméB Hauptantrag
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU.

Erfinderische Tatigkeit - Hilfsantrag

Der Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag soll zusatzlich zu den
Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags noch die
Merkmale des Anspruchs 2 des Hauptantrags umfassen.
Nachdem in Punkt 3 dargelegt ist, daB in den Merkmalen des
Anspruches 1 gemaB Hauptantrag nichts Erfinderisches
gesehen werden kann, verbleibt im Rahmen des Hilfsantrags
zu untersuchen, ob die Prazisierung des fokussierenden
Elements (Unterscheidungsmerkmal B) durch die Merkmale des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 2 eine erfinderische

Tatigkeit des Fachmanns erforderlich macht.
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Aus Dokument D3, insbesondere Spalte 2, Zeilen 28-35, ist
jedoch zu entnehmen, daB "als fokussierendes Element eine
fur Infrarot-Strahlung mit einer Wellenlange von 8 um bis
14 um durchladssige Fresnel-Linse eingesetzt ist, welche in
einer lichtdurchlassigen und lichtstreuenden Folie
gebildet ist, und daf im Brennpunkt dieser Fresnel-Linse
der Infrarot-Detektor angeordnet ist". Somit ergibt sich
far den Fachmann die Gestaltung des fokussierenden
Elementes als eine naheliegende Verwendung der aus
Dokument D3 bekannten Technologie in der analogen
Situation der aus Dokument D1 bekannten Vorrichtung.

Es ist zwar grundsatzlich méglich - wie die Beschwerde-
fihrerin in Pkt. V-c ausfiuhrt - den Lichtsensor auch
auBerhalb der Folie der Fresnel-Linse anzuordnen und nicht
gemdB dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemaf Hilfsantrag
"hinter der Folie". Die Entscheidung, in welcher der nur
zwei méglichen Positionen der Lichtsensor anzuordnen ist,
stellt den Fachmann vor keine sein normales fachmannisches
Kénnen uUbersteigende Auswahl. Uberdies wird der Fachmann
insbesondere durch die aus Fig. 2 des Dokuments D1
ersichtliche Nachbarschaft des Infrarot-Detektors 19 und
des Photoelements 20 sowie durch den expliziten Hinweis
auf die mit der Fokussierung der Warmestrahlung gleich-
zeitig auftretende Durchléassigkeit und Diffusorwirkung fur
sichbares Licht in Dokument D3, insbesondere Spalte 2,
Zeilen 28-35, angeregt, die anspruchsgemafe Alternative
"hinter der Folie" zu wahlen. Die Kammer halt den Fachmann
ferner fur fahig vorauszusehen, daB er damit den Licht-
sensor gegen aufBere Einflusse schutzt; vgl. Pkt. V-c.

Des weiteren erachtet die Kammer den Fachmann in der Lage
zu erkennen, daB die bekannte Diffusorwirkung der aus
Dokument D3 bekannten Folie fir sichtbares Licht bei einem
"hinter der Folie" angeordneten Photoelement eine Istwert-
messung gestattet, die den "integralen Beleuchtungszustand

des Raumes" (vgl. die Beschreibung des Streitpatents
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Spalte 3, Zeilen 37-41) erfaft. Somit vermag die Kammer in
dem Umstand, daB bei einer Anordnung des Lichtsensors
hinter der Folie eine Einregelung des integralen Beleuch-
tungszustandes erméglicht wird, keine den Fachmann uber-
raschende Wirkung zu sehen, die diesem Anordnungsmerkmal

erfinderischen Gehalt verleiht.

Aus den vorstehend in Punkten 4.1 bis 4.4 genannten
Grinden bedingt der sachliche Inhalt des Anspruchs 1 gemas
Hilfsantrag keine erfinderische Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU.

Wie oben im einzelnen dargelegt, genigen die Anspruche 1
gemaB Haupt- und Hilfsantrag nicht den Erfordernissen des
Artikels 52 (1) i.V.m. Art. 56 EPU. Das Patent kann daher
mit keinem dieser Anspriche in geandertem Umfang gemas
Art. 102 (3) EPU aufrechterhalten werden. Mit den
Ansprichen 1 fallen auch die von diesen abhangigen
Anspriche 2-7 gemaB Hauptantrag, bzw. 3 bis 6 gemasB
Hilfsantrag.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriuckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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