BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkiindet am
URTEIL 21. Marz 2001

2 Ni 42/99 (EU)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europaische Patent EP 0 556 898
(=DE 693 00 368)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 21. Marz 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Kurbel sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Phys.Dr. Greis, Dipl.-Ing. Bertl
und Dipl.-Ing. Schuster

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 0556 898 wird mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise

fur nichtig erklart, daid

1.) an Patentanspruch 1 folgender Zusatz angefigt wird: ,Hin-
sichtlich des letzten Merkmals (beginnend mit ,and that...) geht
der Gegenstand des Patents Uber den Inhalt der Anmeldung in der
Fassung, in der sie urspringlich beim Europdischen Patentamt

eingereicht worden ist, hinaus.”

BPatG 253
9.72



2.) die beiden letzten Satze des Absatzes [0004] in der Beschrei-
bung (Spalte 1 Zeilen 34 bis 37) gestrichen werden.

II. Im Gbrigen wird die Klage abgewiesen.

lll. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin % und
die Beklagte Va.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt fur die Klagerin gegen Sicher-
heitsleistung in Ho6he von DM 6000.--, fur die Beklagte gegen Si-
cherheitsleistung in H6he von DM 18.000.-- vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung u.a. fur die Bundesrepu-
blik Deutschland erteilten europaischen Patents 0 556 898 (Streitpatent), das am
10. Februar 1993 unter Inanspruchnahme der Prioritat der niederlandischen Pa-

tentanmeldung 9200283 vom 17. Februar 1992 angemeldet worden ist.

Das in der Verfahrenssprache Englisch veroffentlichte Streitpatent, das beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 693 00 368 gefuhrt wird,
betrifft ein ,Intrusion alarm system® (Eindringalarmsystem). Das Patent umfaf3t in
der Fassung, die es durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Euro-
paischen Patentamts vom 27. Juli 1998 erhalten hat, 10 Patentanspriiche, von
denen Patentanspruch 1 gegeniuber dem erteilten Patentanspruch 1 in der engli-

schen Fassung dadurch abgeandert wurde, daf der Satz angeftigt wurde:

"and that electromagnetic radiation originating from the light source (20, 24) is

scattered by the entire window (1) itself as well".

Danach hat der geltende Patentanspruch 1 in der englischen Fassung folgenden
Wortlaut:

"1. An intrusion alarm system containing a passive sensor for detecting
an object intruding in an location to be monitored, a housing (3) includ-
ing a window (1) for the passive sensor, a light source (20, 24) with at
least one source for emitting electromagnetic radiation, a light detector
(21, 27) for generating a signal containing a value for detected radiation
originating from the light source (20, 24), alarm means (28, 29, 30, 31)
coupled to the light detector (21, 27) for providing an alarm in case the
detected value exceeds a maximum level or underspends a minimum
level, and radiation reflection means which are radiated by electromag-

netic radiation originating from the light source (20, 24) such that under



normal operating conditions the value detected by the light detector (21,
27) lies within the minimum and maximum level, characterized in that
the radiation reflection means are in the form of radiation scattering
means fixed to the housing (3) in the vicinity of the window (1), and that
electromagnetic radiation originating from the light source (20, 24) is

scattered by the entire window (1) itself as well."

In der deutschen Ubersetzung gemaR Patentschrift lautet dieser Patentanspruch 1

wie folgt:

"1. Eindringalarmsystem mit einem passiven Sensor zum Detektieren
eines Objekts, das in ein zu Uberwachendes Gelande eindringt, einem
Gehause (3), das ein Fenster (1) fur den passiven Sensor enthalt, einer
Lichtquelle (20, 24) mit wenigstens einer Quelle zum Emittieren von
elektromagnetischer Strahlung, einem Lichtdetektor (21, 27) zum Er-
zeugen eines Signals, das einen Wert fur von der Lichtquelle (20, 24)
herrihrender, detektierter Strahlung enthalt, Alarmeinrichtungen (28,
29, 30, 31), die mit dem Lichtdetektor (21, 27) zum Liefern eines Alarms
verbunden sind, wenn der detektierte Wert einen Maximalwert
Uberschreitet oder einen Minimalwert unterschreitet, und Strahlungsre-
flexionseinrichtungen, die mit von der Lichtquelle (20, 24) herrihrender
elektromagnetischer Strahlung bestrahlt werden, so daf unter normalen
Betriebsbedingungen der von dem Lichtdetektor (21, 27) detektierte
Wert zwischen dem Minimal- und dem Maximalwert liegt, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 die Strahlungsreflexionseinrichtungen in der Form
von Strahlungsstreueinrichtungen vorliegen, die an dem Gehéause (3) in
der Nahe des Fensters (1) befestigt sind, und elektromagnetische
Strahlung, die von der Lichtquelle (20, 24) herrihrt, durch das gesamte

Fenster (1) selbst ebenso gestreut wird."



Wegen der Patentanspriche2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift
(EP 0 556 898 B2) Bezug genommen.

Die Klagerin tragt vor, durch den geltenden Patentanspruch 1 weise der Gegen-
stand des Streitpatents gegenuber der urspringlichen Offenbarung eine unzulés-
sige Anderung auf, weil das Merkmal, wonach die von der Lichtquelle herriihrende
Strahlung durch das gesamte Fenster selbst gestreut werde ("by the entire window
itself"), den urspringlichen Unterlagen nicht zu entnehmen sei. Hierdurch sei die
Funktion des Fensters, das dann, abweichend vom urspringlich angemeldeten
Gegenstand, in seiner Gesamtheit von der Lichtquelle bestrahlt sein misse, und
damit auch der Patentgegenstand insgesamt in unzulassiger Weise geandert
worden. Allein dieses fragliche Merkmal begrinde aber gegentiber dem Stand der

Technik geman

K4: EP 0289 621 Al

die Patentfahigkeit des Streitpatentgegenstands, wie schon die Einspruchsabtei-

lung des Europaischen Patentamts festgestellt habe.

Darlber hinaus sei der Streitpatentgegenstand nicht neu; denn vor dem Prioritats-
datum des angegriffenen Patents sei ein Infrarot-Melder mit der Bezeichnung
"Super-Jolly" auf dem Markt gewesen, der alle Merkmale des geltenden An-

spruchs 1 aufweise.

Zur Statzung ihres Vorbringens bietet die Klagerin Zeugenbeweis an und legt ein
Exemplar des "Super-Jolly" in der mundlichen Verhandlung vor. Sie verweist in

diesem Zusammenhang auf3erdem auf folgende Dokumente:

K6: EP 0499 177 Al altere, nachveroffentlichte Anmeldung
K7: Prospekt "previs, SENSORE I.R. ANTI-MASK", Druckvermerk: 2-91



K8: 8 Ausgangsrechnungen aus dem Zeitraum 28.11.91 bis 24.01.92
Uber Lieferungen von "Super-Jolly"

K9: eidesstattliche Versicherung des Zeugen Tommaso Pagoto, mit
Ubersetzung

K10: Detailzeichnungen zu "Super-Jolly" und K6

AuRRerdem macht die Klagerin fehlende erfinderische Téatigkeit geltend und ver-
weist in diesem Zusammenhang zusatzlich (unter Fortschreibung der von der Kla-

gerin eingefihrten Numerierung) auf:
K11: EP 0440 112 A2 und
K12: Zeichnungsblatt 4 - 425 944, "Fenster zu IR 210" der Cerberus AG,
Méannedorf,
K13: EP 0 186 226 Al.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent EP 0 556 898 mit Wirkung fir das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang flr
nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,
die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Patent in beschréanktem Umfang, indem sie beantragt,
1. an Patentanspruch 1 folgenden Zusatz anzufiigen: ,Hinsichtlich

des letzten Merkmals (beginnend mit ,and that...“) geht der Ge-

genstand des Patents Uber den Inhalt der Anmeldung in der Fas-



sung, in der sie urspringlich beim Europaischen Patentamt einge-

reicht worden ist, hinaus."

2. die beiden letzten Satze in der Beschreibung Spalte 1 Zeilen 34

bis 37 zu streichen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und halt den Patentan-
spruch 1 in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung fur zulassig.
Sie verweist hierzu insbesondere auf die Aufgabenstellung, wonach jedwede Sa-
botagehandlung und vor allem auch Teilmaskierungs-Versuche des Fensters ab-
gewehrt werden sollen, und bezieht sich diesbeziiglich insbesondere auf Seite 2,

Absatz 3 bis Seite 4, Absatz 2 sowie auf Seite 8 der urspringlichen Unterlagen.

Die Beklagte vertritt auf3erdem die Auffassung, der entgegengehaltene Stand der
Technik stelle die Patentfahigkeit des Streitpatentgegenstandes nicht in Frage.
Was die behaupteten Vorbenutzungen anbelange, habe die Klagerin zudem kei-
nen Nachweis erbracht, da® die fraglichen Gegenstande Uberhaupt verkauft und
von einem Kunden vor dem Prioritdtsdatum des Streitpatents empfangen worden
seien. AulRerdem bestreitet die Beklagte unter Vorlage von Mel3ergebnissen, dal}
bei "Super-Jolly" die Anspruchsmerkmale bezuglich des fur die Referenzsignalbil-

dung verantwortlichen Streulichtanteils erfullt seien.

Entscheidungsgrinde:

Die Klage, mit der die in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 und 3 IntPatUG, Artikel 138
Absatz 1 lita und ¢ EPU iVm Artikel 54 Absatz 1, 2, Artikel 56 und Artikel 123
Abs 2 EPU vorgesehenen Nichtigkeitsgriinde unzulassiger Erweiterung des Pa-
tentgegenstandes und mangelnder Patentfahigkeit geltend gemacht werden, fihrt
zur teilweisen — dem Hilfsantrag der Beklagten entsprechenden - Nichtigerklarung

des Patents.



1. Das Streitpatent betrifft einen sog. Infrarot(IR-)melder mit einem passiven Sen-
sor, der gegen Manipulationen und Sabotage gesichert sein soll und geht einlei-
tend von einem Stand der Technik (K13: EP-A-0 186 226) aus, bei dem an der
dem Infrarotmelder gegeniiberliegenden Ende einer Uberwachungsstrecke ein
Spiegel zur Reflexion der vom Melder ausgesandten Strahlung eines aktiven IR-
Systems angebracht ist, wahrend zur Absicherung des Fensters und zum Schutz
vor Sabotage im Nahbereich zusétzlich eine weitere Strahlungsquelle durch das
Fenster des Melders auf den passiven Sensor gerichtet ist. Dies wird als um-
standlich und justierunfreundlich angesehen. Deshalb soll mit der Erfindung ein
einfacher und kostenginstiger Infrarotmelder vorgestellt werden, der feindliche
Eingriffe und Sabotageakte effektiv erkennt (Streitpatentschrift Spalte 1 Zeilen 3
bis 27).

Der geltende Patentanspruch 1 weist hierzu aus:

1. Ein Eindringalarmsystem, welches umfaf3t:

1.1. einen passiven Sensor zum Detektieren eines Objekts, das in
ein zu Uberwachendes Gelédnde eindringt,

1.2. ein Gehause,

1.2.1. das ein Fenster flr den passiven Sensor enthélt,

1.3. eine Lichtquelle mit wenigstens einer Quelle zum Emittieren
von elektro-magnetischer Strahlung,

1.4. einen Lichtdetektor zum Erzeugen eines Signals, das einen
Wert fur von der Lichtquelle herriihrender, detektierter
Strahlung enthalt,

1.5. Alarmeinrichtungen,

1.5.1. die mit dem Lichtdetektor zum Liefern eines Alarms



verbunden sind, wenn der detektierte Wert einen Maximalwert
Uberschreitet oder einen Minimalwert unterschreitet,

1.6. und Strahlungsreflexionseinrichtungen, die mit von der
Lichtquelle herrihrender elektromagnetischer Strahlung
bestrahlt werden,

1.6.1. so dal3 unter normalen Betriebsbedingungen der von
dem Lichtdetektor detektierte Wert zwischen dem Minimal- und
Maximalwert liegt.

1.7 Die Strahlungsreflexionseinrichtungen liegen in der Form von
Strahlungs-Streueinrichtungen vor,

1.7.1. die an dem Gehdause in der Nahe des Fensters befestigt
sind,

1.7.2. und elektromagnetische Strahlung, die von der
Lichtquelle herrthrt, wird durch das gesamte Fenster selbst
ebenso gestreut.

Der Fachmann, ein Elektronikingenieur mit Fachhochschulabschluf? und mehrjah-
riger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Elektrooptik, speziell in der Entwicklung
von Infrarotmeldern, der somit Uber entsprechende Kenntisse in Optik verfigt,
entnimmt dem Patentanspruch 1 die Kombination eines passiven mit einem akti-
ven Infrarotmelder. Das passive System, das Warmequellen, bspw. die von einem
Objekt ausgehende Warmestrahlung bei Wellenlangen im Bereich von 6 bis 50 um
detektiert, konnte fur sich alleine relativ einfach durch Abdecken des Melders oder
Abschirmen des Eindringlings unterlaufen werden. Dies wird durch das aktive
System verhindert, das die von einer im Melder befindlichen IR-Lichtquelle ausge-
sandte und von einem im Erfassungsbereich befindlichen Objekt remittierte

Strahlung im nahen Infrarot erfal3t (Merkmale 1.3 und 1.4).

Zur weiteren Absicherung, und um spezielle Angriffe im Nahbereich, bspw. durch
Besprayen des Eintrittsfensters abzuwehren, wird ein Teil des emittierten IR-Lichts

als Referenzlicht abgezweigt und dem Detektor des aktiven Systems direkt zuge-
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leitet, der somit einen permanenten, relativ niedrigen Grundpegel registriert. Wird
dieser signifikant Uberschritten, erkennt das System, dald sich ein Objekt dem
Fenster nahert, fallt der Grundpegel unter einen vorgegebenen Wert ab, gibt das
System ebenfalls Alarm, weil entweder ein Defekt oder eine bdswillige Manipula-

tion vorliegt.

Das Referenzlicht fiir den Grundpegel wird gemal3 den Merkmalen 1.7. und 1.7.1.
dadurch von der Quelle auf den Detektor geleitet, daR am Gehause in der Nahe
des Fensters des passiven Sensors Elemente vorgesehen sind, die das von der
Lichtquelle ausgehende Licht als Streulicht remittieren (im Ausfuhrungsbeispiel
sind dies die als "Flugel" und mit "V" bezeichneten, Uber das Fenster hochgezo-
genen Seitenwande des Gehauses), sowie aul3erdem dadurch, dafl} das gesamte
Fenster selbst ebenfalls von der IR-Lichtquelle ausgehendes Licht zurtickstreut
(Merkmal 1.7.2). Hieraus ergibt sich ein justierunempfindlicher Aufbau, bei dem
zur Erzeugung des vorgenannten Referenzpegels Lichtquelle und Detektor keiner
besonderen gegenseitigen Ausrichtung und Justierung bedurfen (Streitpatent-
schrift Seite 2, Spalte 1, Zeilen 38 bis 45).

2. Die Merkmale 1. bis 1.7.1 des geltenden Patentanspruchs 1 sind — was nicht
streitig ist — samtlich urspringlich offenbart. Dies gilt jedoch nicht fir das Merkmal
1.7.2., denn dal3 elektromagnetische Strahlung, die von der Lichtquelle herrihrt,
"durch das gesamte Fenster selbst ebenso gestreut” wird, ist in den Anmel-
deunterlagen weder wortlich enthalten, noch erschliel3t es sich — wie die Beklagte
meint — fur den Fachmann indirekt aus der urspriinglichen Offenbarung. Dieser
kann der Fachmann namlich lediglich entnehmen, dal3 das Fenster des passiven

Sensors mit einer streuenden Struktur bedeckt ist, indem ausgefuhrt ist:

"The aforesaid window of the passive infrared sensor is possibly covered with a
(very) fine texture, in such a manner that infrared light from the photoemitter 24
that falls thereon is scattered in numerous directions. The advantage of this is that

a certain amount of background light is received by the detector of the active infra-
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red sensor at all times, ..... " (Seite 8 Zeilen 7 bis 13 der urspringlichen Unterla-

gen).

Aus dieser speziellen Ausbildung eines Oberflachenreliefs, erschliel3t sich dem
Fachmann aber nicht, dal3 sich die angemeldete Erfindung hinsichtlich der bean-
spruchten Ruckstreu-Eigenschaften auf das Fenster in seiner Gesamtheit bezie-
hen soll. Denn unter dem Bezug auf die "Gesamtheit des Fensters selbst" wird der
Fachmann, der aufgrund seiner Qualifikation mit Streuscheiben vertraut sein muf3,
einen Volumenstreuer verstehen, wie er vom Typ her von sog. Milchglasscheiben
bekannt ist. Dal3 dies auch streitpatentgemald nicht anders gemeint ist, ergibt sich
im Gbrigen aus der ebenfalls im Einspruchsverfahren vorgenommenen, und
ebenfalls unzuldssigen Einfigung in der Beschreibung (Streitpatentschrift
Spalte 1, Zeilen 34 bis 37), wonach das ganze Fenster selbst Streulicht erzeugen
soll, auch wenn es gar nicht mit einer Textur bedeckt ist, und wonach dieses
Fenster ggfs. sogar alleine die "Strahlungsreflexions-Einrichtungen™ bilden kann,
ohne dald irgendwelche remittierenden Gehauseteile zum Streulichtpegel beitra-
gen. Auf eine solche Streuscheibe deutet aber in den Anmeldeunterlagen nichts
hin. Aufgrund der dort alleine ausgewiesenen Oberflachentextur muf3 der Fach-
mann vielmehr davon ausgehen, dal3 ggfs. ("possibly”, vgl. Seite 8 Zeilen 7 bis 10
der ursprunglichen Unterlagen) bestimmte Bereiche der Fensteroberflache, aber
nicht die Gesamtheit des Fensters zum erfindungsgemafen Streulichtpegel bei-

tragen konnen.

Ein anderes Verstandnis der angemeldeten Erfindung ergibt sich auch nicht aus
der angegebenen Aufgabe, so weit wie mdglich Sabotageakte zu unterbinden, die
bspw. darin bestehen kénnen, dal3 "zumindest ein Teil der Apertur des passiven
Sensors mit Papier, Glas, Farbe ....abgedeckt" wird (Seite 2, Zeilen 33 bis 37 in
Verbindung mit Seite 3, Absatz 2 und Zeile 33 bis Seite 4, Zeile 4 der Anmelde-
unterlagen). Der Fachmann wird vielmehr durch diese Passagen in seiner Auffas-
sung bestarkt, dal3 es bei der Erfindung im Hinblick auf die beabsichtigte Streu-

Wirkung eben gerade nicht auf das ganze Fenster, sondern nur auf denjenigen
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Teil ankommt, der die "Apertur”, d.h. den Offnungswinkel des passiven Detektors
abdeckt. Er wird das "gesamte Fenster" nicht mit der gen. "Apertur” gleichsetzen,
denn das Fenster muld zuséatzlich die Funktion einer mechanischen Schutzabde-
ckung erflllen, wobei besondere optische Anforderungen nur fur denjenigen Teil
des Fensters zu stellen sind, der tatsachlich zugleich die Apertur des passiven

Sensors bildet.

Ebenso wenig ist die Figur 4 als Offenbarungsquelle fir "gesamt” geeignet, denn
es ist aus ihr nicht zu ersehen, welche Teile tatsachlich "streuen" sollen, wobei
sich angesichts der schematischen Darstellung quantitative Aussagen von vorne-
herein verbieten. Figur 5, die den gleichen Sachverhalt in Hullkurvendarstellung
darstellen soll, relativiert die Aussage der Figur 4 zusatzlich, denn sie weist Berei-
che des Detektorfensters 18 aus, die keinen wesentlichen Beitrag zur
Ruckstreuung liefern konnen, weil sie vom Offnungswinkel der aktiven Lichtquelle
gar nicht erfal3t werden. In solchen Bereichen, die vergleichsweise nur minimal
bestrahlt werden und auf3erhalb der Apertur des passiven Systems liegen, muf3
demnach das Fenster aus technischer Sicht keine besonderen Streueigenschaften
besitzen. Insoweit kann der Fachmann selbst in Verbindung mit der angegebenen
Aufgabe, wonach auch eine Teilmaskierung der Apertur verhindert werden soll,
nicht darauf schlie3en, bei der angemeldeten Erfindung gehe es zwingend darum,
die gesamte Oberflache des Fensters als Streuer auszubilden; erst recht nicht
wird der Fachmann folgern, das Fenster miusse bspw. in der Art einer Milch-

glasscheibe "insgesamt" die in Rede stehenden Eigenschaften aufweisen.

Auch der Einwand der Beklagten, als besonderer Vorteil der streitpatentgemaf3en
Anordnung sei urspriinglich angegeben, dal3 nicht nur die Apertur des passiven
Sensors, sondern auch deren Umgebung Uberwacht werde (“"vicinity thereof";
"onto and around the aperture of the passive Sensor"”; Seite 4, Abs. 2 und 4 der
ursprunglichen Unterlagen), kann nicht tGberzeugen. Wie sich schon aus dem Vor-
stehenden ergibt, bedeutet dies fir den Fachmann lediglich, dal3 die Apertur des
passiven Sensors ausreichend abgesichert und insbesondere der Nahbereich vor
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dem Fenster erfaldt sein missen, ohne dald der Fachmann hieraus zwingend ab-

leiten wiirde, das gesamte Fenster selbst misse streuend ausgebildet sein.

Mit dem Merkmal 1.7.2., wonach elektromagnetische Strahlung, die von der Licht-
quelle herrthrt, "durch das gesamte Fenster selbst ebenso gestreut” wird, hat die
Patentinhaberin den Patentgegenstand somit gegentber der urspriinglich einge-
reichten Fassung zwar eingeschrankt, dies aber mit einem Merkmal, das tber den
Inhalt der Fassung hinausgeht, in der die Anmeldung urspringlich eingereicht

worden ist.

3. Dies hat — in Fortfihrung der Entscheidung "Fernsehgeratbetriebsparameter-
anzeige" des Senats (BPatGE 42,57 ) — zur Folge, dal3 das Streitpatent im Um-
fang der unzulassigen Erweiterung durch einen Disclaimer bzw. eine Anderung
der Beschreibung teilweise fir nichtig zu erklaren ist. Der Senat sieht weiterhin in
dieser Losung den gerechtesten Ausgleich zwischen den einander gegenuberste-
henden Interessen der Allgemeinheit auf groRtmdgliche Rechtssicherheit und des
Patentinhabers auf weitestgehenden Erhalt seines Schutzrechtes als Belohnung
fur die auf ihn zurtckzufihrende Bereicherung der Technik. Die Disclaimer-Lo-
sung bedingt einerseits keinen vollstandigen Verlust des erweiterten Schutzrechts,
wie dies im europdischen Einspruchsverfahren durch die Grof3e Beschwerde-
kammer des EPA entschieden worden ist (GRUR Int 1994, 842 ff), und fuhrt an-
dererseits auch nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs, vermeidet also
das Entstehen eines weiteren Nichtigkeitsgrundes, wie dies bei der teilweise fur
zulassig erachteten Streichung des erweiternden Merkmals geschieht (vgl.
BPatGE 39, 34 ff; 39, 215 ff und Busse, PatG, 5. Aufl.,§ 38 Rdnr 42 ). Schliel3lich
wird dem Umstand Rechnung getragen, dal} bei Bestehen einer unzulassigen Er-
weiterung das Gesetz eine zumindest teilweise Nichtigerklarung vorsieht (Art. 138
Abs 2 EPU iVm 88 21 Abs 2, 22 Abs 2 PatG ).
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Zur nadheren Auseinandersetzung mit den anderen Lésungsvorschlagen in Recht-
sprechung und Literatur wird auf die Ausfihrungen des Senats in der Fernsehge-
ratbetriebsparameteranzeige-Entscheidung (aaO S. 62/66) Bezug genommen.

Soweit in der Entscheidung "Zeittelegramm"” des Bundesgerichtshofs (GRUR
2001,140) unter Ziffer 1l B 2 f eine Befurwortung der bei Busse (a.a.0. Rn 42 zu
§ 38 a.E.) vertretenen Auffassung liegen kdnnte, einer Teilnichtigerklarung bedirfe
es bei einer "uneigentlichen Erweiterung” nicht, ist zu bericksichtigen, dafl3 der
Bundesgerichtshof im Rahmen einer Kostenentscheidung nach § 91a ZPO ei-
nerseits eine nahere Begrindung zu Voraussetzungen seiner Lésung und eine
Auseinandersetzung mit Gegenmeinungen nicht vorgenommen hat, andererseits
eine endgultige Sachaufklarung und damit Wirdigung des fraglichen Merkmals
nicht erfolgen konnte (aaO Ziffer Il B 2 e), wahrend vorliegend der Patentgegens-
tand ohne Merkmal 1.7.2. nach Auffassung des Senats ein "Aliud" im Sinne von
Ziffer 11 B 2 d der Zeittelegramm -Entscheidung (aaO) darstellt (und dieses Merk-
mal auch vom Europdaischen Patentamt als wesentlich fur die Patentfahigkeit an-
gesehen wurde). Daher kann nicht darauf verzichtet werden, dem Hilfsantrag der
Beklagten entsprechend die fehlende Offenbarung des Merkmals 1.7.2. in den
Ursprungsunterlagen durch Aufnahme eines Disclaimers in Patentanspruch 1 zu
kennzeichnen und entsprechend die Beschreibung anzupassen (bei ansonsten

bestehender Patentfahigkeit, Ziffer 4 unten).

4. Sowohl nach der vom Senat vertretenen Lésung als auch nach der Entschei-
dung "Zeittelegramm" ist bei geltend gemachter Patentunfahigkeit fur den Fortbe-
stand des Patents Voraussetzung, dal3 es ohne das den Patentgegenstand un-
zulassig erweiternde Merkmal patentfahig ist ( BPatGE 42,66,67 und BGH aaO
Ziffer 11 B 2 f ). Merkmal 1.7.2. bleibt somit nachfolgend bei der Beurteilung des
Patentgegenstandes hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit aul3er Be-

tracht.
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4.1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu. Im Stand der Technik ist kein
Eindringalarmsystem nachgewiesen, das die Merkmale 1 bis 1.7.1. der weiteren
Fassung des Patentanspruchs 1 aufweist. Dies gilt auch fur die behauptete
Vorbenutzung ,Super-Jolly* bzw. fur den hiermit weitgehend Ubereinstimmenden
Infrarotmelder gemalf der alteren Anmeldung K6 (EP 0 499 177 Al), die ihrerseits
gemaR Art. 54 Abs. 3 EPU ebenfalls als Stand der Technik bei der Uberpriifung
der Neuheit in Betracht zu ziehen ist.

Gemal dem vorgelegten Muster und in Ubereinstimmung mit Druckschrift K6, Fi-
gur 1, der zugehoérigen Beschreibung und der Detailzeichnungen K10 besitzt "Su-
per-Jolly" einen passiven Sensor (107) der durch ein Fenster (106) abgedeckt ist.
Dieses wird durch eine IR-Lichtschranke (111) gesichert, deren Sender (103) au-
Berhalb an der oberen Fenstereinfassung und deren Empfanger (109) innerhalb
des Fensters am Boden des Gehauses (104) angebracht sind. Der Empfanger
(109) steht in direkter Sichtverbindung mit dem Sender (103) und meldet im Nor-
malzustand einen bestimmten Ruhepegel an die Auswerteelektronik (Druckschrift
K6, Fig. 2). Beim Versuch den passiven Sensor abzudecken erhélt der Empfanger
(109) der Lichtschranke zusatzlich Licht, das von der sich ndhernden Abdeckung
reflektiert wird, umgekehrt sinkt bei einem Besprayen des Fensters der Ruhepegel
ab. Anhand zweier Schwellwerte in einem Schaltungsblock (9) der Auswerteelekt-
ronik (Fig. 2) werden solche Ereignisse detektiert, so dal3 ein entsprechender

Alarm ausgeldst werden kann.

Die Sicherung des Fensters erfolgt bei "Super-Jolly" somit durch eine das Fenster
durchsetzende Lichtschranke, wobei nach dem vorgelegten Muster dieses Fenster
zwar nach Art einer Milchglasscheibe getribt ist und aul3erdem eine Fresnel-
Oberflachenstruktur zur Abbildung verschiedener Raumzonen auf den passiven
Sensor aufweist, soweit aber von ihr erzeugtes Streulicht auf den Empfanger ge-
langt, handelt es sich um reine Vorwartsstreuung. Rickstreuende Elemente als
solche liegen allenfalls in Gestalt des das Fenster umgebenden Rahmenbereichs

vor. Diese Flachen sind im vorliegenden Muster und in Ubereinstimmung mit den
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Bildern in Druckschrift K7 (Prospekt "previs, SENSORE |.R. ANTI-MASK") nach
aul3en gerichtet und remittieren somit im wesentlichen vom Empfanger weg. Dies
erfullt nicht die Bedingungen des geltenden Patentanspruchs 1 gemald den Merk-
malen 1.6 iVm 1.6.1 und 1.7, wonach Strahlungsreflexionseinrichtungen in Form
von Strahlungsstreueinrichtungen vorliegen, die mit von der Lichtquelle herrih-
render elektromagnetischer Strahlung bestrahlt werden, so daf3 unter normalen
Betriebsbedingungen der von dem Lichtdetektor detektierte Wert zwischen dem
Minimal- und Maximalwert liegt. Zwar laf3t sich grundsatzlich nicht vollstandig ver-
meiden, dafld auch beim IR-Melder "Super-Jolly" Streulicht von den Rahmenfla-
chen des Fensters uber Mehrfachreflexion wieder zurtick gelangt und so mit ent-
sprechender Schwachung auf den Empfanger trifft; es liegen dann jedoch Gro-
Benordnungen zwischen der Intensitat des direkten Lichts der Lichtschranke und
solch zufallig remittierten Photonen, so daf hieraus zur Uberzeugung des Senats

kein mel3barer Beitrag zum Ruhepegel entstehen kann.

4.2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich hinsichtlich der Merk-
male 1 bis 1.7. zudem nicht in naheliegender Weise aus dem geltend gemachten

Stand der Technik und beruht daher auch auf erfinderischer Téatigkeit.

In der Druckschrift K4 (EP 0 289 621 Al) ist anhand der Figuren 2 bis 4 ein Infra-
rotmelder beschrieben, der einen passiven Sensor (6) in einem Gehause (2) auf-
weist, das von einem Fenster (1) abgedeckt wird. Zum Schutz gegen Sabotage-
akte besitzt das bekannte Uberwachungsgerat wie der Streitpatentgegenstand
zusatzlich ein aul3erhalb angeordnetes aktives System (7) mit IR-Lichtquellen (9a,
9b) und zugeordnetem Empfanger (10) zur Uberwachung des Nahbereichs vor
dem Fenster. Das aktive System meldet ein sich naherndes Objekt aufgrund des
von diesem remittierten Lichts, und erkennt so auch einen Spray-Angriff, zugleich
meldet es ein evtl. Entfernen der Abdeckung (1), weil der Detektor des aktiven
Systems Licht erfal3t, das vom Rand (1a) der Abdeckung (1) remittiert wird
(Seite 8 Absatz 1 in Verbindung mit Fig. 5, Ziff. 9a, 9b, 10, 30, 31). Mit diesem
Licht wird jedoch kein Ruhepegel erzeugt, dessen Unterschreiten eine Alarmie-
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rung bewirkt, vielmehr bedeutet dies nur, dal — im Gegensatz zum ersten Aus-
fuhrungsbeispiel der Druckschrift K4 nach Figur 1 mit innerhalb des Gehauses
angeordnetem aktiven System — beim Entfernen der Abdeckung die Kante (1a)
der Abdeckhaube zwangslaufig in den Sichtwinkel (D) des aktiven Systems geraét,
so daR diese Kante dann wie jedes andere, eindringende Objekt detektiert wird.
Folgerichtig besitzt die zugehdrige Auswerteschaltung (Figur 5) lediglich eine Ein-
heit (30) fir eine einfache Pegelbestimmung, die entscheidet, ob das Detektorsig-
nal sich signifikant Gber einen Rauschpegel erhebt, wobei im positiven Fall Alarm

ausgelost wird (Seite 9, Zeilen 6 ff).

Der Streitpatentgegenstand unterscheidet sich somit vom Stand der Technik nach
Druckschrift K4 dadurch, dal3 gemafd den Merkmalen 1.5.1. bis 1.7.1. Alarm auch
bei Unterschreiten eines unteren Schwellwerts ausgegeben wird, der sich durch
das Streulicht bestimmt, das von in Fensterndahe befindlichen "Strahlungsreflexi-
onseinrichtungen” remittiert wird. Irgendwelche Hinweise, diese MalRnahmen zu
ergreifen, finden sich in Druckschrift K4 nicht. Nachdem die dort vorgeschlagene
Losung den gestellten Sicherheitsanforderungen voll Rechnung tréagt und Angriffe
aus dem Nahbereich einschlie3lich einem Besprayen des Fensters und einem
Abmontieren der Abdeckung vom System erkannt werden, ergibt sich aus der
Lehre der Druckschrift K4 heraus fur den Fachmann kein Anlaf3, von der dort vor-

geschlagenen Losung abzuweichen.

Ebenso wenig fihrt der Ubrige geltend gemachte Stand der Technik zum Gegen-
stand des Streitpatents.

Die Druckschrift K11 (EP 0 440 112 A2) und die Fertigungszeichnung K12 betref-
fen Filterscheiben, die IR-Licht mit Wellenlangen im Bereich von 4 um bis 15 um
durchlassen und kurzwelligere Strahlung abhalten. Dies wird dadurch erreicht, daf?
Mikrokristallite, bspw. Partikel aus Zinksulfid oder Titandioxid in eine
Kunstoffmatrix eingebettet werden (Spalte 4 Zeilen 26 bis 53). Derartige Filter er-

scheinen in der Masse weil3, weil die unerwiinschte Strahlung in einem weiten
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Wellenlangenbereich durch Streuung an den eingelagerten Partikeln remittiert
wird. lhre Wirkung laf3t sich verbessern, wenn man die Filterscheibe zusatzlich mit
einer Oberflachenrauhigkeit von etwa 1 pm versieht (K11: Spalte 4 Zeile 54 bis
Spalte 5 Zeile 1). Der Fachmann wird zwar solche Fenster zur Abdeckung des
passiven Sensors einschlagiger IR-Melder einsetzen (Spalte 5 Zeilen 6 bis 9), well
diese Sensoren hdchst empfindlich auf Temperaturdnderungen ansprechen, und
deshalb Schutzabdeckungen erfordern, die einerseits vor Luftstrémungen und
Konvektion schitzen, andererseits aber die Mel3strahlung durchlassen und sons-
tige Strahlung fernhalten. Damit gelangt der Fachmann jedoch nicht zum Streit-
patentgegenstand, weil er weder aus K11 noch aus K12 — wobei dahinstehen
kann, ob letztere der Offentlichkeit vor dem Prioritatstag zuganglich war — eine
Anregung empfangt, das remittierte Licht zur Erzeugung eines Ruhepegels zu

nutzen, dessen Unterschreiten zur Alarm-Auslésung fihrt.

Eine solche Anregung ergibt sich fir den Fachmann auch nicht aus dem IR-Mel-
der ,Super-Jolly“, so dal3 es nicht mehr darauf ankommt, ob dieser — was die Be-
klagte bestreitet — zum vorveroffentlichten Stand der Technik zahlt, denn eine
gezielte Ausnutzung des remittierten Streulichts zur Erzeugung des Ruhepegels
ist bei ,Super-Jolly* ebenso wenig gegeben. Vielmehr wirde die Anwendung der
in ihm verwirklichten Lehre den Einsatz einer Lichtschranke mit direkter Sicht-
verbindung zwischen Sender und Empfanger durch das Fenster hindurch und

damit einen vom Streitpatentgegenstand abweichenden Lésungsweg bedeuten.

Auch die bereits im Erteilungsverfahren herangezogene Druckschrift K13
(EP 0 186 226 Al) fuhrt hier nicht naher an das Streitpatent heran. Wie anhand
der Figur 1 beschrieben, handelt es sich um einen passiven IR-Melder (23, 16, 15)
zum Detektieren von Warmestrahlung mit A; 5 um der zur Sicherung gegen Sa-
botage mit einem aktiven System kombiniert ist, das aus einem Sender (12) fur
kurzwellige IR-Strahlung mit A, ~ 0.9 um und einem Empfanger (13) besteht. Die
beiden letztgenannten bilden zusammen mit einem am gegenuberliegenden Ende

der Uberwachungsstrecke angeordneten Spiegel (20), der ggfs auch durch eine
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diffus reflektierende Wand ersetzt sein kann (Seite 10 Zeilen 4 bis 8), eine Refle-
xionslichtschranke, die bei Unterbrechung ein Signal erzeugt, das im Normalzu-
stand innerhalb eines durch zwei Schwellwerte (V1, V2, Figur 2) gegebenen Pegel-
Bereichs liegen muf3. Unmittelbar vor dem Fenster (11) im Bereich der Apertur des
passiven Detektors ist eine Lichtquelle (18) vorgesehen, die zur Sicherung gegen
Manipulationen im Nahbereich und zum Selbsttest des passiven Systems IR-Licht
mit Wellenlangen im Bereich von A, durch das Fenster auf den passiven Detektor
richtet. Im Ausfihrungsbeispiel nach Figur 4 ist die Lichtquelle (18) durch einen
Emitter (52) im Inneren ersetzt (Selbsttest), wahrend die Absicherung der Apertur
des passiven Sensors dadurch erfolgt, dal3 die Lichtschranke des aktiven Systems
das Fenster im gleichen Bereich durchsetzt. Die Trennung der Strahlengange des
aktiven und des passiven Systems erfolgt gemaf Druckschrift K13 anschliel3end
durch einen dichroitischen Strahlenteiler (50).

Um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen, miuR3te der Fachmann somit beim
aus K13 bekannten IR-Melder die Uberwachung der Fernzone und ebenso die Si-
cherung des Fensters durch die diese durchsetzende Lichtschranke des aktiven
Systems aufgeben und statt dessen remittierende Elemente in unmittelbarer
Fensterndhe am Gehause anbringen, deren rickgestreutes Licht zur Erzeugung
des Ruhepegels verwendet wird. Nachdem Druckschrift K13 aber gerade auf die
Uberwachung eines groReren Raumes vor dem Melder abzielt (Seite 10 letzter

Absatz), besteht fur ein solches Vorgehen keine Veranlassung.

Der Gedanke, als Schutz gegen Sabotage des Eintrittsfensters eines IR-Melders
ein aktives System vorzusehen, von dem ein Teil des ausgesandten IR-Lichts
unmittelbar durch Ruckstreuung abgezweigt und zur Erzeugung des Ruhepegels
verwendet wird, hat im geltend gemachten Stand der Technik kein Vorbild und
erfordert ein nicht naheliegendes Abgehen von den zum Prioritatszeitpunkt be-
kannten Entwicklungen und beruht somit auf erfinderischer Tatigkeit.
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Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die Anspriche 2 bis 10 rechtsbestandig, die
besondere Ausgestaltungen des im Anspruch 1 ausgewiesenen Eindringalarm-
systems betreffen.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 82 Abs. 2 PatG iVm § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO, wobei
der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents durch den Umfang

der Nichtigerklarung mit einem Viertel veranschlagt hat.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatG iVm § 709 S. 1 ZPO.

Kurbel Gutermuth Greis Bertl Schuster
zugleich fir den in
den Ruhestand
getretenen Vorsit-
zenden Richter
Kurbel
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