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betreffend das Patent 101 59 721

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 6. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Mayer, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin

Werner sowie des Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Das Patent 101 59 721 wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 5. Dezember 2001 eingereichte Patentanmeldung, hat das Deutsche
Patent- und Markenamt das Patent mit der Bezeichnung ,Digitales FTIR-Spektro-
meter” erteilt. Das erteilte Patent umfasst 11 Patentanspriiche. Die Patenterteilung
wurde am 22. Juli 2004 im Patentblatt veroffentlicht.

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

»L. Infrarotspektrometer mit einem Gehause, das eine optische
Lichtquelle enthalt, sowie ein optisches Interferometer zum Auf-
teilen eines von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbin-
dels in zwei Teilblndel und zum Erzeugen eines variablen Gang-
unterschieds zwischen den beiden Teilblindeln und zum erneuten
Zusammenfihren der beiden Teilbindel zu einem Ausgangs-
Lichtbindel, des weiteren eine Probenposition zur Aufnahme einer
Probe, an der diese von dem Ausgangs-Lichtbliindel bestrahlt,

bzw. durchstrahlt wird und einen optischen Detektor zur Analyse



eines von der Probe ausgehenden Detektor-Lichtbindels, mit ei-
ner zugeordneten Einrichtung zur Digitalisierung des am Ausgang
des Detektors liegenden Detektorsignals sowie mit einer Einrich-
tung zur Weiterverarbeitung des digitalisierten Detektorsignals,
wobei der Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum Digitali-
sieren des Detektorsignals rdumlich unmittelbar benachbart ange-
ordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Detektor ein Einelementdetektor ist, und dass der Detektor mit
einem Vorverstarker und ein ADC in einer kompakten, elektrisch

geschirmten Einheit untergebracht sind.”

Bezlglich des Wortlauts der Patentanspriiche 2 bis 11 wird auf die Patentschrift

verwiesen.

Am 22. Oktober 2004 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Schriftsatz
vom selben Tag eingegangen, in dem gegen die vorgenannte Patenterteilung in
Vertretung der B... AG in S..., Einspruch erhoben wurde. Das

Schreiben stand auf einem Kopfbogen der R...

und Patentanwalt H..., dessen Name ebenfalls auf dem Kopf-

bogen stand, hatte das Schreiben unterzeichnet. Die nachgereichte Vollmacht
vom 8. November 2004, BI. 42 d. A., lautete auf die Herren Patentanwalte

R.... In der mundlichen Verhandlung vom 6. April 2009

hat Herr Patentanwalt H... eine Telefax vom selben Tage vorgelegt, Bl. 118

d. A., worin die B... AG ausdrticklich die Erhebung des Einspruchs

fur sie genehmigt. Das Original dieses Schreibens hat die B... AG

mit nachgelassenem Schriftsatz vom 15. April 2009, BI. 134, 135 d. A., zur Akte

gereicht.

In der Sache macht die Einsprechende geltend, dass der Gegenstand des Patent-

anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, 8§21 Abs.1 Nr. 1



PatG. Auch die Gegenstande der Patentanspriche 2 bis 11 seien dem Fachmann

durch den Stand der Technik nahegelegt. Sie begrindet dies mit den im Pri-

fungsverfahren zum Stand der Technik genannten Druckschriften:

P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:

DE 199 40 981 C1,
DE 197 08 913 C1,
DE 39 00 247 A1,
US 5790 250 A,
US 5406 090 A,
JP 05-231 939 A

und aul3erdem mit folgenden Dokumenten:

El:

E2:
E3:

E4:

E5:

E6:

E7:

Habiger, E.: Handbuch elektromagnetische Vertraglichkeit, VDE-
Verlag, 1987, ISBN 3-8007-1493-0,
Sensorik, Springer-Verlag, 1988,
Pfeifer, T., Profos, P.: Grundlagen der Messtechnik, R. Olden-
bourg Verlag, 1997, ISBN 3-486-24148-6,
Middelhoek, S., Audet, S. A.: Silicon sensors, Academic Press
Limited, 1989, ISBN 0-12-495051-5,
Hoffmann, J.: Messen nichtelektrischer Grol3en: Grundlagen der
Praxis, VDI-Verlag, 1996, ISBN 3-18-401562-9,
Muller, R. S. et al: Microsensors, IEEE Press, 1990, ISBN O-
87942-245-9, daraus:
E6.1: Smart Sensors: when and where?
S. Middelhoek and A.C. Hoogerwerf, Reprint from ,Sen-
sors and Actuators, vol. 8, 1985,
E6.2: Yamasaki, H.: Approaches to Intelligent Sensors, Reprint
from ,4th Sensor Symposium, 1984,
Ohba, R.: Intelligent Sensor Technology, John Wiley & Sons,
1992, ISBN 0-471-93423- 2,



E8: Gopel, W. et al: Sensors: A comprehensive survey, VCH
Verlagsgesellschaft, 1989, ISBN 3-527-26767-0, und
E9: US 5 528 363.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 101 59 721 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent 101 59 721 aufrechtzuerhalten;

hilfsweise (Hilfsantrag 1):

das Patent 101 59 721 mit folgenden Unterlagen aufrechtzu-

7erhalten:

- Patentanspriche 1 bis 10 und neues Beschreibungs-
blatt 3, eingereicht in der mundlichen Verhandlung,

- im Ubrigen Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1

und 2 jeweils wie Patentschrift.

weiter hilfsweise (Hilfsantraqg 2):

das Patent 101 59 721 mit folgenden Unterlagen aufrechtzu-

erhalten:

- neue Patentanspriche 1 bis 11, eingereicht in der
mundlichen Verhandlung,

- neues Beschreibungsblatt 3 (fir Hilfsantrag 2 und 3), ein-
gereicht in der mundlichen Verhandlung,



- im Ubrigen Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1

und 2 jeweils wie Patentschrift.

weiter hilfsweise (Hilfsantrag 3):

das Patent 101 59 721 mit folgenden Unterlagen aufrechtzu-

erhalten:

- neue Patentanspriche 1 bis 10, eingereicht in der
mindlichen Verhandlung,

- neues Beschreibungsblatt 3 (fur Hilfsantrag 2 und 3), ein-
gereicht in der mundlichen Verhandlung,

- im Ubrigen Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1
und 2 jeweils wie Patentschrift.

Der Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag lautet (Gliederungszeichen O1 bis K2.2

eingefugt):

»L. O1: Infrarotspektrometer mit einem Gehause, das eine opti-
sche Lichtquelle enthalt,

02: sowie ein optisches Interferometer zum Aufteilen eines
von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbiindels
in zwei Teilbindel

02.1: und zum Erzeugen eines variablen Gangunterschieds zwi-
schen den beiden Teilblindeln,

02.2: und zum erneuten Zusammenfihren der beiden Teilbln-
del zu einem Ausgangs-Lichtbindel,

03: des weiteren eine Probenposition zur Aufnahme einer
Probe,

03.1: an der diese von dem Ausgangs-Lichtblindel bestrahlt,
bzw. durchstrahlt wird,

O4: und einen optischen Detektor zur Analyse eines von der

Probe ausgehenden Detektor-Lichtbindels,



O5: mit einer zugeordneten Einrichtung zur Digitalisierung des
am Ausgang des Detektors liegenden Detektorsignals,

O6: sowie mit einer Einrichtung zur Weiterverarbeitung des
digitalisierten Detektorsignals,

o7: wobei der Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum
Digitalisieren des Detektorsignals réumlich unmittelbar
benachbart angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

K1: der Detektor ein Einelementdetektor ist, und dass

K2.1: der Detektor mit einem Vorverstarker und ein ADC

K2.2: in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit
untergebracht sind.”

Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 gemald Hauptantrag dadurch, dass an seinem Ende als ein weiteres
Merkmal (Gliederungszeichen K5) das Merkmal des erteilten Anspruchs 6 hinzu-

geflugt ist, er lautet demnach:

»L1. O1: Infrarotspektrometer mit einem Geh&use, das eine opti-
sche Lichtquelle enthalt,

02: sowie ein optisches Interferometer zum Aufteilen eines
von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbiindels
in zwei Teilbindel

02.1: und zum Erzeugen eines variablen Gangunterschieds zwi-
schen den beiden Teilblindeln,

02.2: und zum erneuten Zusammenfihren der beiden Teilbln-
del zu einem Ausgangs-Lichtbindel,

0Os: des weiteren eine Probenposition zur Aufnahme einer
Probe,

03.1: an der diese von dem Ausgangs-Lichtbindel bestrahlt,

bzw. durchstrahlt wird,



04: und einen optischen Detektor zur Analyse eines von der
Probe ausgehenden Detektor-Lichtblindels,

O5: mit einer zugeordneten Einrichtung zur Digitalisierung des
am Ausgang des Detektors liegenden Detektorsignals,

O6: sowie mit einer Einrichtung zur Weiterverarbeitung des
digitalisierten Detektorsignals,

o7: wobei der Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum
Digitalisieren des Detektorsignals rdumlich unmittelbar
benachbart angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

K1: der Detektor ein Einelementdetektor ist,

K2.1: dass der Detektor mit einem Vorverstarker und ein ADC

K2.2: in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit
untergebracht sind,

K5: und dass der Einelementdetektor mit der Einrichtung zum
Digitalisieren des Detektorsignals als austauschbares Mo-

dul aufgebaut ist.”

Der Patentanspruch 1 gemaf} Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 geméald Hauptantrag dadurch, dass an seinem Ende weitere Merkmale
(Gliederungszeichen K3 und K4) hinzugefligt sind. ist, Patentanspruch 1 gemaf

Hilfsantrag 2 lautet:

»L. O1: Infrarotspektrometer mit einem Geh&use, das eine optische
Lichtquelle enthalt,

02: sowie ein optisches Interferometer zum Aufteilen eines von
der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbundels in zwei
Teilblndel

02.1: und zum Erzeugen eines variablen Gangunterschieds zwi-

schen den beiden Teilbtindeln,



02.2: und zum erneuten Zusammenfiihren der beiden Teilbundel
zu einem Ausgangs-Lichtbindel,

(OX) des weiteren eine Probenposition zur Aufnahme einer
Probe,

03.1: an der diese von dem Ausgangs-Lichtbindel bestrahlt, bzw.
durchstrahlt wird,

O4: und einen optischen Detektor zur Analyse eines von der
Probe ausgehenden Detektor-Lichtbindels,

O5: mit einer zugeordneten Einrichtung zur Digitalisierung des
am Ausgang des Detektors liegenden Detektorsignals,

O6: sowie mit einer Einrichtung zur Weiterverarbeitung des
digitalisierten Detektorsignals,

o7: wobei der Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum
Digitalisieren des Detektorsignals raumlich unmittelbar be-
nachbart angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

K1: der Detektor ein Einelementdetektor ist,

K2.1: dass der Detektor mit einem Vorverstarker und ein ADC

K2.2: in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit unterge-
bracht sind,

K3: und dass der rAumliche Abstand von Detektor und ADC
sehr viel kleiner als die Dimension des Gehauses ist,

K4 und dass durch die eindeutige raumliche Zuordnung des
ADCs zum Detektor die kompakte, elektrisch geschirmte

Einheit ermdglicht ist.”

Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 3 umfasst die Merkmale der Patentan-
spriuche 1 nach Hilfsantrag 1 und nach Hilfsantrag 2, er lautet somit: (mit hinzu-

gefugten Gliederungszeichen O1 bis K5):



»1. Ol:

02:

02.1:

02.2:

03:

03.1:

O4:

O5:

0O6:

o7:

K1:
K2.1:
K2.2:

K3:

-10 -

Infrarotspektrometer mit einem Gehause, das eine opti-
sche Lichtquelle enthélt,

sowie ein optisches Interferometer zum Aufteilen eines
von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbundels
in zwei Teilbindel

und zum Erzeugen eines variablen Gangunterschieds zwi-
schen den beiden Teilblindeln,

und zum erneuten Zusammenfihren der beiden Teilbln-
del zu einem Ausgangs-Lichtbundel,

des weiteren eine Probenposition zur Aufnahme einer
Probe,

an der diese von dem Ausgangs-Lichtbiindel bestrahlt,
bzw. durchstrahlt wird,

und einen optischen Detektor zur Analyse eines von der
Probe ausgehenden Detektor-Lichtbindels,

mit einer zugeordneten Einrichtung zur Digitalisierung des
am Ausgang des Detektors liegenden Detektorsignals,
sowie mit einer Einrichtung zur Weiterverarbeitung des
digitalisierten Detektorsignals,

wobei der Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum
Digitalisieren des Detektorsignals réumlich unmittelbar
benachbart angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Detektor ein Einelementdetektor ist, und

dass der Detektor mit einem Vorverstarker und ein ADC

in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit
untergebracht sind,

dass der raumliche Abstand von Detektor und ADC sehr

viel kleiner als die Dimension des Geh&auses ist,
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K4. dass durch die eindeutige raumliche Zuordnung des ADCs
zum Detektor die kompakte, elektrisch geschirmte Einheit
ermoglicht ist, und

K5: dass der Einelementdetektor mit der Einrichtung zum
Digitalisieren des Detektorsignals als austauschbares Mo-

dul aufgebaut ist.”

Die Patentinhaberin fuhrt unter Verweis auf 8 14 PatG aus, dass zur Auslegung
der Patentanspriiche, insbesondere der Merkmale im Kennzeichenteil, die Be-
schreibung und die Zeichnungen heranzuziehen seien. Im Lichte der Beschrei-
bung des Streitpatents gemald den Abschnitten [0009] bis [0013] der Patentschrift
verstehe der Fachmann die Merkmale, dass der Detektor ein Einelementdetektor
sei, und der Detektor mit einem Vorverstarker und ein ADC in einer kompakten,
elektrisch geschirmten Einheit untergebracht seien, in ihrer Gesamtheit und in Be-
zug auf die elektrische Schirmung als eine kausale Folge der raumlich unmittelbar
benachbarten Anordnung der in Rede stehenden Komponenten. Erst durch die
eindeutige rdumliche Zuordnung des ADCs zum Detektor werde die kompakte,
elektrisch geschirmte Einheit ermdglicht. Daraus resultiere auch ein raumlicher
Abstand von Detektor und ADC, der sehr viel kleiner als die Dimension des Ge-
hauses sei, und der Einelementdetektor kdnne mit der Einrichtung zum Digitalisie-
ren des Detektorsignals als austauschbares Modul aufgebaut sein. Die solcherart
beanspruchte Erfindung sei an dem fur den Zeitrang der Anmeldung malf3gebli-
chen Tag aus dem durch zahlreiche Druckschriften belegten Stand der Technik
nicht als bekannt entnehmbar gewesen und habe dem Fachmann auch nicht nahe
gelegen. Weder aus den im Prifungsverfahren bericksichtigten Druckschriften
noch aus den von der Einsprechenden vorgelegten Druckschriften seien dem Pa-
tentgegenstand entsprechende Anordnungen als bekannt entnehmbar gewesen,
bei denen ein Detektor als Einelementdetektor mit einem Vorverstarker und ein
ADC in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit untergebracht seien. Zu
den in den Patentanspriichen 1 nach den Hilfsantrdgen 1, 2 und 3 aufgenomme-

nen Merkmalen verweist die Patentinhaberin auf die erteilten Patentanspriiche
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und die Beschreibung und die Zeichnungen der Patentschrift und auf die entspre-
chenden Abschnitte der Offenlegungsschrift, woraus der Fachmann die in Rede

stehenden Merkmale als zur Erfindung geh6rend entnehmen koénne.

Die Einsprechende vertritt die Auffassung, dass die Merkmale im Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 3 fur den Fachmann aus der Druck-
schrift P5 (US 5,406,090) als bekannt entnehmbar seien. Ausgehend von der
Druckschrift P5 seien die Merkmale im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 3 dem Fachmann durch sein Fachwissen nahe gelegt, letzteres eben-
falls belegt durch den Stand der Technik bspw. nach der P5. Im Ubrigen ist sie der
Auffassung, dass insbesondere die Patentanspriiche 1 gemald den Hilfsantragen
Merkmale enthalten wurden, die in dieser Allgemeinheit durch die urspriingliche

Offenbarung nicht gedeckt seien.

1. Der zulassige Einspruch fuhrt zum Widerruf des Patents, da der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und die Gegenstande der Patentan-
spruche 1 nach dem 1., 2. und 3. Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tétig-

keit beruhen.

2. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2004 wirksam Ein-
spruch gegen die Erteilung des angegriffenen Patents erhoben. Sofern Zweifel
daran bestanden haben mdgen, ob fur den Einspruch im Zeitpunkt seiner Erhe-
bung mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2004 eine Vollmacht durch die vertretene
B AG in S..., bestanden hat, kommt es darauf nicht mehr an,

weil die Vertretene die Erhebung des Einspruchs fir sie inzwischen genehmigt
hat. Die Genehmigung eines zunachst ohne Vertretungsmacht erhobenen Ein-
spruchs durch den Vertretenen ist auch nach Ablauf der Einspruchsfrist wirksam,

wenn sie - wie hier - noch vor Abschluss des erstinstanzlichen Einspruchsverfah-
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rens erklart wird (vgl. Schwendy/Keukenshrijver in Busse, Patentgesetz, 6. Aufl.,
§ 59 Rdn. 55, und Schulte/Moufang, Patentgesetz, 8. Aufl., 8 59 Rdn. 43).

3. Als Fachmann ist ein Diplomphysiker anzusehen mit besonderer Erfahrung
auf den Gebieten der Atom- und Molekularphysik und der darauf beruhenden
spektroskopischen Methoden und mit fundierten Kenntnissen der zugehdrigen

Messtechnik und Auswertemethoden.

4. Zum Hauptantrag und zu den Hilfsantragen 1 und 2

Die Gegenstdnde der Patentanspriiche 1 geméaf Hauptantrag und gemald den
Hilfsantrdgen 1 und 2 umfassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten
Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3. Nachdem letzterer - wie die nachfolgen-
den Ausfiihrungen zum Hilfsantrag 3 zeigen - nicht auf einer erfinderischen Tatig-
keit beruht, sind auch die Gegenstande der Patentanspriiche 1 nach Hauptantrag
und nach den Hilfsantragen 1 und 2 nicht patentfahig.

5. Zum Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 3 ist dem Fachmann
durch das digitale FTIR-Spektrometer gemall der Entgegenhaltung P5
(US 5,406,090), i. V. m. dem ebenfalls durch die Druckschrift P5 und ergénzend
durch die Druckschrift E9 (US 5,528,363) belegten Fachwissen und Fachkdnnen
nahe gelegt.

Aus der Druckschrift P5, vgl. die Figuren 1 bis 2 und 9, und die dazugehorige Be-
schreibung (Sp. 4, Z. 54 bis Sp. 6, Z. 42), ist ein Infrarotspektrometer mit allen
Merkmalen im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3 als be-
kannt entnehmbar. Das bekannte Infrarotspektrometer weist ein Gehause auf
(Fig. 2 und 12, Sp. 4, Z. 54 bis 62, Sp. 10, Z. 13 bis 15: base 12, base cover 200),
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das eine optische Lichtquelle (Sp. 5, Z. 15: IR source) enthalt (Merkmal O1). Des
Weiteren enthalt das Gehéause ein optisches Interferometer zum Aufteilen eines
von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbtindels in zwei Teilblndel (Sp. 5,
Z. 13 bis 25: Interferometer 14, beamsplitter 32 - Merkmal O2) und zum Erzeugen
eines variablen Gangunterschieds zwischen den beiden Teilbindeln (Sp. 5, Z. 13
bis 25: movable mirror 40 - Merkmal O2.1), sowie zum erneuten Zusammenfihren
der beiden Teilbindel zu einem Ausgangs-Lichtbiindel (Sp. 5, Z. 13 bis 25: colli-
mated beam - Merkmal O2.2). Das Gehause enthalt aul3erdem eine Probenposi-
tion zur Aufnahme einer Probe (Sp. 5, Z. 27 bis 29: sample disposed in a sample
holder 46 - Merkmal 03), an der die Probe von dem Ausgangs-Lichtbindel be-
strahlt bzw. durchstrahlt wird (Sp. 5, Z. 30 - Merkmal O3.1). Ein optischer Detektor
ist zur Analyse eines von der Probe ausgehenden Detektor-Lichtblindels vorgese-
hen (Sp. 5, Z. 32: IR detector 50 - Merkmal O4). Die Verarbeitung des Detektor-
signals erfolgt durch Schaltkreise, die zusammen mit dem Detektor auf einer Pla-
tine und somit raumlich unmittelbar benachbart zum Detektor angeordnet sind
(Sp. 5, Z. 3 bis 12 und Z. 40 bis 44: signal processing circuitry, PCB 21). Auf der
vorgenannten Platine sind nicht nur der Detektor und Signalverarbeitungsschalt-
kreise angeordnet, sondern u. a. auch ein Computer, der das Spektrometer steu-
ert (Sp. 5, Z.7 bis 12: computer IC 20). Nachdem eine solche Steuerung des
Spektrometers durch den Computer nicht zuletzt auch in Abhangigkeit der detek-
tierten Daten erfolgt (vgl. z. B. Sp. 1, Z. 41 bis 50) und letztere tberdies einer Fou-
rier-Transformation unterzogen werden (Sp. 1, Z. 37 bis 39), sieht der Fachmann
eine Digitalisierung der detektierten Daten vor, mithin ordnet der Fachmann dem
Detektor eine Einrichtung zur Digitalisierung des am Ausgang des Detektors lie-
genden Detektorsignals zu. Dabei bietet sich dem Fachmann eine Anordnung der
zugeordneten Einrichtung zum Digitalisieren des Detektorsignals raumlich unmit-
telbar benachbart zum Detektor an, wie dies die Druckschrift P5 in Bezug auf den
Detektor und die diesem zugeordneten Signalverarbeitungsschaltkreise auch
schon vorsieht (vgl. einmal mehr die P5, Sp. 5, Z. 3 bis 12 - Merkmale O5, O6 und
O7). Nur ergadnzend sei zum Fachwissen bzgl. einer Digitalisierung des Detektor-
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signals verwiesen auf die Entgegenhaltung P2 (DE 197 08 913 C1: Sp. 1, Z. 3 bis
13,i. V. m. Fig. 1 und Sp. 6, Z. 10 bis 17).

Offensichtlich ist der in dem bekannten Infrarotspektrometer nach der Entgegen-
haltung P5 zur Anwendung gelangende Detektor ein Einelementdetektor (vgl.
bspw. die Fig. 1 und la, Sp. 5, Z. 30 bis 34: IR detector 50 - Merkmal K1). Dieser
bekannte Detektor ist aul3erdem im Gegensatz zu dem in der P5 angezogenen
Stand der Technik nicht Uber einen separaten Vorverstarker mit den nachfolgen-
den Signalverarbeitungsschaltkreisen gekoppelt, vielmehr wird in dem Infra-
rotspektrometer gemafR P5 der separate Vorverstarker eliminiert, um Stérungen
des detektierten Signals durch Rauschen zu vermindern und die Sensitivitdt des
Spektrometers in Bezug auf das detektierte Signal zu erhéhen (Sp. 5, Z. 40 bis
48). Der Fachmann schlief3t daraus, dass der zur Signalverarbeitung notwendige
Vorverstarker dem Detektor nicht separierbar zugeordnet ist, sondern zumindest
raumlich unmittelbar benachbart, resp. sogar mit dem Detektor integriert angeord-
net ist; somit ist bei dem aus der P5 als bekannt entnehmbaren Infrarotspektro-
meter der Detektor mit einem Vorverstarker in einer - raumlich - kompakten Einheit
untergebracht, entsprechend dem auf der rdumlich kompakten Platine unterge-
brachten - integrierten - Detektor (Sp. 5, Z. 30 bis 34, i.V.m. Sp. 5, Z. 3 bis 12 -
Merkmale K2.1 und K2.2 jewelils teilweise, bezogen auf eine kompakte Einheit von
Detektor und Vorverstérker). Die solcherart gegebene kompakte Einheit entspricht
in ihrer GréRenordnung der Dimension des Detektorgehauses in P5 (vgl. Fig. 1a,
Detektorkammer 18) und ist gemald der Entgegenhaltung P5 auch elektrisch ge-
schirmt, indem zumindest die Grundflache des Spektrometer-Gehauses aus Metall
besteht (Sp. 4, Z. 60 bis 64). Dartber hinaus sind dem Fachmann aus der P5
auch kompakte, allseitig metallisch und damit auch elektrisch geschirmte Einhei-
ten bekannt, bspw. in Form eines Gehaduses fur die Lichtquelle des Infra-
rotspektrometers (Fig. 9, Sp. 5, Z. 53 bis 56). Nachdem es - wie obenstehend zum
Merkmal O7 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 aufgezeigt - dem Fach-
mann nahe gelegen hat, den Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum Digi-

talisieren des Detektorsignals rdumlich unmittelbar benachbart anzuordnen, wird
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der Fachmann angesichts der - integrierenden - Unterbringung von Detektor und
Vorverstarker in einer kompakten Einheit auch die zugeordnete Einrichtung zum
Digitalisieren des Detektorsignals, ndmlich den ADC, in diese Unterbringung ein-
beziehen und Uberdies bei Bedarf diese kompakte Einheit auch elektrisch schir-
men, nachdem er um die Problematik elektrischer Stérungen in Form von Rau-
schens weild (vgl. Sp. 5, Z. 44 bis 48 - Rest der Merkmale K2.1 und K2.2, bezogen
auf den ADC und auf eine elektrische Schirmung der Einheit).

Das anspruchsgemal3e Merkmal, dass durch die eindeutige raumliche Zuordnung
des ADCs zum Detektor die kompakte, elektrisch geschirmte Einheit ermdglicht ist
(Merkmal K4), versteht der Fachmann im Lichte der Beschreibung des Streitpa-
tents, vgl. die Patentschrift, Seite 3, die Abschnitte [0010] bis [0013], dahingehend,
dass insbesondere durch die eindeutige raumliche Zuordnung der Bauteile ADC
und Detektor gemafld den vorangehenden Merkmalen K1 bis K2.2 nicht nur eine
kompakte raumliche - bauliche - Einheit erméglicht wird, sondern obendrein - wie
vorstehend geschildert, aus Letzterem folgend - auch eine kompakte, elektrisch
geschirmte Einheit (BGH in GRUR 2007, 859-862 - Informationstbermittlungs-
verfahren |, i. V. m. 8 14 PatG). Aus einem Vergleich der raumlichen Dimensionen
der kompakten, elektrisch geschirmten Einheit, resp. des raumlichen Abstands
von Detektor und ADC, mit den Dimensionen des die gesamte Anordnung des
Infrarotspektrometers umschlielenden Gehauses erkennt der Fachmann ohne
weiteres, dass der raumliche Abstand von Detektor und ADC - entsprechend in
etwa der Dimension der Detektorkammer aus P5 - sehr viel kleiner ist als die Di-
mension des Gehauses, vgl. dazu auch die Druckschrift P5, Fig. 1, 1a und 12,
Detektorkammer 18 - Merkmal K3.

Der Druckschrift P5 entnimmt der Fachmann auch die Anregung, Bauteile des
Infrarotspektrometers fur bspw. Reparaturzwecke austauschbar zu gestalten (vgl.
Sp. 6, Z. 32 bis 34). In seinem Bestreben, Betrieb und Wartung der von ihm entwi-
ckelten Infrarotspektrometer einfach und wirtschaftlich zu gestalten, sieht sich der

Fachmann anhand dieses in P5 beispielhaft fur die Lichtquelle beschriebenen
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Vorgehens veranlasst, eine Austauschbarkeit auch fur andere Bauteile des Infra-
rotspektrometers in Anschlag zu bringen. Dazu bieten sich insbesondere raumlich
kompakte - und damit modularisierte - Bauteile an, wie die anspruchsgemalfie
kompakte, elektrische Einheit, bestehend aus dem Einelementdetektor und der

Einrichtung zum Digitalisieren des Detektorsignals (Merkmal K5).

Damit ist der Fachmann ohne erfinderische Uberlegungen zum Gegenstand des
Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 gelangt.

Die Patentinhaberin meint, der Fachmann verstehe anhand der Beschreibung des
Streitpatents den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 bzgl.
seiner Merkmale, dass der Detektor ein Einelementdetektor sei, und der Detektor
mit einem Vorverstarker und ein ADC in einer kompakten, elektrisch geschirmten
Einheit untergebracht seien, in ihrer Gesamtheit und in Bezug auf die elektrische
Schirmung als eine kausale Folge der raumlich unmittelbar benachbarten Anord-
nung der in Rede stehenden Komponenten. Erst durch die eindeutige raumliche
Zuordnung des ADCs zum Detektor werde die kompakte, elektrisch geschirmte
Einheit ermdglicht. Daraus resultiere auch ein raumlicher Abstand von Detektor
und ADC, der sehr viel kleiner als die Dimension des Gehauses sei, und der Ein-
elementdetektor kbnne mit der Einrichtung zum Digitalisieren des Detektorsignals

als austauschbares Modul aufgebaut sein.

Die von der Patentinhaberin vorgestellten Uberlegungen mégen zwar durchaus
berechtigt sein, kdnnen jedoch, wie vorstehend abgehandelt, eine Patentfahigkeit
des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 nicht begrinden.
Vielmehr hat der Fachmann, ausgehend von dem Stand der Technik nach der
Druckschrift P5, das ihm zur Verfigung stehende Wissen und Koénnen gerade
auch in Bezug auf die kausalen Zusammenhange der in Rede stehenden Merk-
male und unter Beriicksichtigung der Beschreibung des Streitpatents routinemafig
angewendet. Der Rahmen des ublichen fachmannischen Handelns wird dabei

nicht verlassen.
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6. Nachdem sich die Patentanspriche 1 nach Hauptantrag wie auch nach den
Hilfsantragen 1, 2 und 3 als nicht rechtsbestandig erwiesen haben, ist das Patent
zu widerrufen (BPatGE 50, 69 - Durchbruchsspannung, m. w. N.; vorausgehend:
BGHZ 173, 47 - Informationstbermittlungsverfahren Il; BGH in GRUR 1997, 120 -
elektrisches Speicherheizgerat; BGHZ 105, 381 - Verschlussvorrichtung fur Giel3-

pfannen).

7. Bei dieser Sachlage kann die Frage, inwieweit die Hinzunahme neuer Merk-

male in den Anspruchsfassungen gemalR den Hilfsantragen 1, 2 und 3 durch die

ursprungliche Offenbarung gedeckt ist, dahingestellt bleiben.

Dr. Mayer Dr. Hartung Werner Kleinschmidt

Pr
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Beschluss





In der Einspruchssache





…




















betreffend das Patent 101 59 721



betreffend das Patent 101 59 721





hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Mayer, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Werner sowie des Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt





beschlossen:





Das Patent 101 59 721 wird widerrufen.





Gründe





I.





Auf die am 5. Dezember 2001 eingereichte Patentanmeldung, hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent mit der Bezeichnung „Digitales FTIR-Spektro­meter“ erteilt. Das erteilte Patent umfasst 11 Patentansprüche. Die Patenterteilung wurde am 22. Juli 2004 im Patentblatt veröffentlicht.





Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:





„1.	Infrarotspektrometer mit einem Gehäuse, das eine optische Lichtquelle enthält, sowie ein optisches Interferometer zum Auf­teilen eines von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbün­dels in zwei Teilbündel und zum Erzeugen eines variablen Gang­unterschieds zwischen den beiden Teilbündeln und zum erneuten Zusammenführen der beiden Teilbündel zu einem Ausgangs-Lichtbündel, des weiteren eine Probenposition zur Aufnahme einer Probe, an der diese von dem Ausgangs-Lichtbündel bestrahlt, bzw. durchstrahlt wird und einen optischen Detektor zur Analyse eines von der Probe ausgehenden Detektor-Lichtbündels, mit ei­ner zugeordneten Einrichtung zur Digitalisierung des am Ausgang des Detektors liegenden Detektorsignals sowie mit einer Einrich­tung zur Weiterverarbeitung des digitalisierten Detektorsignals, wobei der Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum Digitali­sieren des Detektorsignals räumlich unmittelbar benachbart ange­ordnet sind,


dadurch gekennzeichnet, dass


der Detektor ein Einelementdetektor ist, und dass der Detektor mit einem Vorverstärker und ein ADC in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit untergebracht sind.“





Bezüglich des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Patentschrift verwie­sen.





Am 22. Oktober 2004 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Schriftsatz vom selben Tag eingegangen, in dem gegen die vorgenannte Patenterteilung in
Vertretung der B… AG in S…, Einspruch erhoben wurde. Das
Schreiben stand auf einem Kopfbogen der R…
und Patentanwalt H…, dessen Name ebenfalls auf dem Kopf-
bogen stand, hatte das Schreiben unterzeichnet. Die nachgereichte Vollmacht vom 8. November 2004, Bl. 42 d. A., lautete auf die Herren Patentanwälte
R…. In der mündlichen Verhandlung vom 6. April 2009
hat Herr Patentanwalt H… eine Telefax vom selben Tage vorge­legt, Bl. 118
d. A., worin die B… AG ausdrücklich die Erhebung des Einspruchs
für sie genehmigt. Das Original dieses Schreibens hat die B… AG
mit nachgelassenem Schriftsatz vom 15. April 2009, Bl. 134, 135 d. A., zur Akte gereicht.





In der Sache macht die Einsprechende geltend, dass der Gegenstand des Patent­anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG. Auch die Gegenstände der Patentansprüche 2 bis 11 seien dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. Sie begründet dies mit den im Prü­fungsverfahren zum Stand der Technik genannten Druckschriften:





P1:	DE 199 40 981 C1,


P2:	DE 197 08 913 C1,


P3:	DE 39 00 247 A1,


P4:	US 5 790 250 A,


P5:	US 5 406 090 A,


P6:	JP 05-231 939 A





und außerdem mit folgenden Dokumenten:





E1:	Habiger, E.: Handbuch elektromagnetische Verträglichkeit, VDE-Verlag, 1987, ISBN 3-8007-1493-0,


E2:	Sensorik, Springer-Verlag, 1988,


E3:	Pfeifer, T., Profos, P.: Grundlagen der Messtechnik, R. Olden­bourg Verlag, 1997, ISBN 3-486-24148-6,


E4:	Middelhoek, S., Audet, S. A.: Silicon sensors, Academic Press Lim­ited, 1989, ISBN 0-12-495051-5,


E5:	Hoffmann, J.: Messen nichtelektrischer Größen: Grundlagen der Praxis, VDI-Verlag, 1996, ISBN 3-18-401562-9,


E6:	Muller, R. S. et al: Microsensors, IEEE Press, 1990, ISBN 0-87942-245-9, daraus:


	E6.1:		Smart Sensors: when and where?


			S. Middelhoek and A.C. Hoogerwerf, Reprint from „Sen­sors and Actuators, vol. 8, 1985,


	E6.2:		Yamasaki, H.: Approaches to Intelligent Sensors, Reprint from „4th Sensor Symposium, 1984“,


E7:	Ohba, R.: Intelligent Sensor Technology, John Wiley & Sons, 1992, ISBN 0-471-93423- 2,



E8:	Göpel, W. et al: Sensors: A comprehensive survey, VCH Verlagsge­sellschaft, 1989, ISBN 3-527-26767-0, und


E9:	US 5 528 363.





Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.





Die Einsprechende beantragt,





das Patent 101 59 721 zu widerrufen.





Die Patentinhaberin beantragt,





das Patent 101 59 721 aufrechtzuerhalten;





hilfsweise (Hilfsantrag 1):


das Patent 101 59 721 mit folgenden Unterlagen aufrechtzu­7erhalten:


-	Patentansprüche 1 bis 10 und neues Beschreibungs­blatt 3, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,


-	im Übrigen Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1 und 2 jeweils wie Patentschrift.





weiter hilfsweise (Hilfs­antrag 2):


das Patent 101 59 721 mit folgenden Unterlagen aufrechtzu­erhalten:


-	neue Patentansprüche 1 bis 11, eingereicht in der mündli­chen Verhandlung,


-	neues Beschreibungsblatt 3 (für Hilfsantrag 2 und 3), ein­gereicht in der mündlichen Verhandlung,



-	im Übrigen Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1 und 2 jeweils wie Patentschrift.





weiter hilfsweise (Hilfs­antrag 3):


das Patent 101 59 721 mit folgenden Unterlagen aufrechtzu­erhalten:


-	neue Patentansprüche 1 bis 10, eingereicht in der mündli­chen Verhandlung,


-	neues Beschreibungsblatt 3 (für Hilfsantrag 2 und 3), ein­gereicht in der mündlichen Verhandlung,


-	im Übrigen Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1 und 2 jeweils wie Patentschrift.





Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet (Gliederungszeichen O1 bis K2.2 eingefügt):





„1. O1:	Infrarotspektrometer mit einem Gehäuse, das eine opti­sche Lichtquelle enthält,


O2:	sowie ein optisches Interferometer zum Aufteilen eines von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbündels in zwei Teilbündel


O2.1:	und zum Erzeugen eines variablen Gangunterschieds zwi­schen den beiden Teilbündeln,


O2.2:	und zum erneuten Zusammenführen der beiden Teilbün­del zu einem Ausgangs-Lichtbündel,


O3:	des weiteren eine Probenposition zur Aufnahme einer Probe,


O3.1:	an der diese von dem Ausgangs-Lichtbündel bestrahlt, bzw. durchstrahlt wird,


O4:	und einen optischen Detektor zur Analyse eines von der Probe ausgehenden Detektor-Lichtbündels,



O5:	mit einer zugeordneten Einrichtung zur Digitalisierung des am Ausgang des Detektors liegenden Detektorsignals,


O6:	sowie mit einer Einrichtung zur Weiterverarbeitung des digi­talisierten Detektorsignals,


O7:	wobei der Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum Di­gitalisieren des Detektorsignals räumlich unmittelbar benachbart angeordnet sind,


	dadurch gekennzeichnet, dass


K1:	der Detektor ein Einelementdetektor ist, und dass


K2.1:	der Detektor mit einem Vorverstärker und ein ADC


K2.2:	in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit unterge­bracht sind.“





Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentan­spruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass an seinem Ende als ein weiteres Merkmal (Gliederungszeichen K5) das Merkmal des erteilten Anspruchs 6 hinzu­gefügt ist, er lautet demnach:





„1. O1:	Infrarotspektrometer mit einem Gehäuse, das eine opti­sche Lichtquelle enthält,


O2:	sowie ein optisches Interferometer zum Aufteilen eines von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbündels in zwei Teilbündel


O2.1:	und zum Erzeugen eines variablen Gangunterschieds zwi­schen den beiden Teilbündeln,


O2.2:	und zum erneuten Zusammenführen der beiden Teilbün­del zu einem Ausgangs-Lichtbündel,


O3:	des weiteren eine Probenposition zur Aufnahme einer Probe,


O3.1:	an der diese von dem Ausgangs-Lichtbündel bestrahlt, bzw. durchstrahlt wird,



O4:	und einen optischen Detektor zur Analyse eines von der Probe ausgehenden Detektor-Lichtbündels,


O5:	mit einer zugeordneten Einrichtung zur Digitalisierung des am Ausgang des Detektors liegenden Detektorsignals,


O6:	sowie mit einer Einrichtung zur Weiterverarbeitung des digi­talisierten Detektorsignals,


O7:	wobei der Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum Di­gitalisieren des Detektorsignals räumlich unmittelbar benachbart angeordnet sind,


	dadurch gekennzeichnet, dass


K1:	der Detektor ein Einelementdetektor ist,


K2.1:	dass der Detektor mit einem Vorverstärker und ein ADC 


K2.2:	in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit unterge­bracht sind,


K5:	und dass der Einelementdetektor mit der Einrichtung zum Digitalisieren des Detektorsignals als austauschbares Mo­dul aufgebaut ist.“





Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentan­spruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass an seinem Ende weitere Merkmale (Gliederungszeichen K3 und K4) hinzugefügt sind. ist, Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:





„1. O1:	Infrarotspektrometer mit einem Gehäuse, das eine optische Lichtquelle enthält,


O2:	sowie ein optisches Interferometer zum Aufteilen eines von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbündels in zwei Teilbündel


O2.1:	und zum Erzeugen eines variablen Gangunterschieds zwi­schen den beiden Teilbündeln,



O2.2:	und zum erneuten Zusammenführen der beiden Teilbündel zu einem Ausgangs-Lichtbündel,


O3:	des weiteren eine Probenposition zur Aufnahme einer Probe,


O3.1:	an der diese von dem Ausgangs-Lichtbündel bestrahlt, bzw. durchstrahlt wird,


O4:	und einen optischen Detektor zur Analyse eines von der Probe ausgehenden Detektor-Lichtbündels,


O5:	mit einer zugeordneten Einrichtung zur Digitalisierung des am Ausgang des Detektors liegenden Detektorsignals,


O6:	sowie mit einer Einrichtung zur Weiterverarbeitung des digita­lisierten Detektorsignals,


O7:	wobei der Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum Di­gitalisieren des Detektorsignals räumlich unmittelbar be­nachbart angeordnet sind,


	dadurch gekennzeichnet, dass


K1:	der Detektor ein Einelementdetektor ist,


K2.1:	dass der Detektor mit einem Vorverstärker und ein ADC


K2.2:	in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit unterge­bracht sind,


K3:	und dass der räumliche Abstand von Detektor und ADC sehr viel kleiner als die Dimension des Gehäuses ist,


K4:	und dass durch die eindeutige räumliche Zuordnung des ADCs zum Detektor die kompakte, elektrisch geschirmte Einheit ermöglicht ist.“





Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 umfasst die Merkmale der Patentan­sprüche 1 nach Hilfsantrag 1 und nach Hilfsantrag 2, er lautet somit: (mit hinzu­gefügten Gliederungszeichen O1 bis K5):



„1. O1:	Infrarotspektrometer mit einem Gehäuse, das eine opti­sche Lichtquelle enthält,


O2:	sowie ein optisches Interferometer zum Aufteilen eines von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbündels in zwei Teilbündel


O2.1:	und zum Erzeugen eines variablen Gangunterschieds zwi­schen den beiden Teilbündeln,


O2.2:	und zum erneuten Zusammenführen der beiden Teilbün­del zu einem Ausgangs-Lichtbündel,


O3:	des weiteren eine Probenposition zur Aufnahme einer Probe,


O3.1:	an der diese von dem Ausgangs-Lichtbündel bestrahlt, bzw. durchstrahlt wird,


O4:	und einen optischen Detektor zur Analyse eines von der Probe ausgehenden Detektor-Lichtbündels,


O5:	mit einer zugeordneten Einrichtung zur Digitalisierung des am Ausgang des Detektors liegenden Detektorsignals,


O6:	sowie mit einer Einrichtung zur Weiterverarbeitung des digi­talisierten Detektorsignals,


O7:	wobei der Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum Di­gitalisieren des Detektorsignals räumlich unmittelbar benachbart angeordnet sind,


	dadurch gekennzeichnet, dass


K1:	der Detektor ein Einelementdetektor ist, und


K2.1:	dass der Detektor mit einem Vorverstärker und ein ADC


K2.2:	in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit unterge­bracht sind,


K3:	dass der räumliche Abstand von Detektor und ADC sehr viel kleiner als die Dimension des Gehäuses ist,



K4:	dass durch die eindeutige räumliche Zuordnung des ADCs zum Detektor die kompakte, elektrisch geschirmte Einheit ermöglicht ist, und


K5:	dass der Einelementdetektor mit der Einrichtung zum Digita­lisieren des Detektorsignals als austauschbares Mo­dul aufgebaut ist.“





Die Patentinhaberin führt unter Verweis auf § 14 PatG aus, dass zur Auslegung der Patentansprüche, insbesondere der Merkmale im Kennzeichenteil, die Be­schreibung und die Zeichnungen heranzuziehen seien. Im Lichte der Beschrei­bung des Streitpatents gemäß den Abschnitten [0009] bis [0013] der Patentschrift verstehe der Fachmann die Merkmale, dass der Detektor ein Einelementdetektor sei, und der Detektor mit einem Vorverstärker und ein ADC in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit untergebracht seien, in ihrer Gesamtheit und in Be­zug auf die elektrische Schirmung als eine kausale Folge der räumlich unmittelbar benachbarten Anordnung der in Rede stehenden Komponenten. Erst durch die eindeutige räumliche Zuordnung des ADCs zum Detektor werde die kompakte, elektrisch geschirmte Einheit ermöglicht. Daraus resultiere auch ein räumlicher Abstand von Detektor und ADC, der sehr viel kleiner als die Dimension des Ge­häuses sei, und der Einelementdetektor könne mit der Einrichtung zum Digitalisie­ren des Detektorsignals als austauschbares Modul aufgebaut sein. Die solcherart beanspruchte Erfindung sei an dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgebli­chen Tag aus dem durch zahlreiche Druckschriften belegten Stand der Technik nicht als bekannt entnehmbar gewesen und habe dem Fachmann auch nicht nahe gelegen. Weder aus den im Prüfungsverfahren berücksichtigten Druckschriften noch aus den von der Einsprechenden vorgelegten Druckschriften seien dem Pa­tentgegenstand entsprechende Anordnungen als bekannt entnehmbar gewesen, bei denen ein Detektor als Einelementdetektor mit einem Vorverstärker und ein ADC in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit untergebracht seien. Zu den in den Patentansprüchen 1 nach den Hilfsanträgen 1, 2 und 3 aufgenomme­nen Merkmalen verweist die Patentinhaberin auf die erteilten Patentansprüche und die Beschreibung und die Zeichnungen der Patentschrift und auf die entspre­chenden Abschnitte der Offenlegungsschrift, woraus der Fachmann die in Rede stehenden Merkmale als zur Erfindung gehörend entnehmen könne.





Die Einsprechende vertritt die Auffassung, dass die Merkmale im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 für den Fachmann aus der Druck­schrift P5 (US 5,406,090) als bekannt entnehmbar seien. Ausgehend von der Druckschrift P5 seien die Merkmale im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 dem Fachmann durch sein Fachwissen nahe gelegt, letzteres eben­falls belegt durch den Stand der Technik bspw. nach der P5. Im Übrigen ist sie der Auffassung, dass insbesondere die Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen Merkmale ent­halten würden, die in dieser Allgemeinheit durch die ursprüngliche Offenbarung nicht gedeckt seien.





II.





1.	Der zulässige Einspruch führt zum Widerruf des Patents, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und die Gegenstände der Patentan­sprüche 1 nach dem 1., 2. und 3. Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tätig­keit beruhen.





2.	Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2004 wirksam Ein­spruch gegen die Erteilung des angegriffenen Patents erhoben. Sofern Zweifel daran bestanden haben mögen, ob für den Einspruch im Zeitpunkt seiner Erhe­bung mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2004 eine Vollmacht durch die vertretene B AG in S…, bestanden hat, kommt es darauf nicht mehr an,
weil die Vertretene die Erhebung des Einspruchs für sie inzwischen genehmigt hat. Die Genehmigung eines zunächst ohne Vertretungsmacht erhobenen Ein­spruchs durch den Vertretenen ist auch nach Ablauf der Einspruchsfrist wirksam, wenn sie - wie hier - noch vor Abschluss des erstinstanzlichen Einspruchsver­fah­rens erklärt wird (vgl. Schwendy/Keukenshrijver in Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 59 Rdn. 55, und Schulte/Moufang, Patentgesetz, 8. Aufl., § 59 Rdn. 43).





3.	Als Fachmann ist ein Diplomphysiker anzusehen mit besonderer Erfahrung auf den Gebieten der Atom- und Molekularphysik und der darauf beruhenden spektroskopischen Methoden und mit fundierten Kenntnissen der zugehörigen Messtechnik und Auswertemethoden.





4.	Zum Hauptantrag und zu den Hilfsanträgen 1 und 2





Die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 umfassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3. Nachdem letzterer - wie die nachfolgen­den Ausführungen zum Hilfsantrag 3 zeigen - nicht auf einer erfinderischen Tätig­keit beruht, sind auch die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht patentfähig.





5.	Zum Hilfsantrag 3





Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist dem Fachmann durch das digitale FTIR-Spektrometer gemäß der Entgegenhaltung P5 (US 5,406,090), i. V. m. dem ebenfalls durch die Druckschrift P5 und ergänzend durch die Druckschrift E9 (US 5,528,363) belegten Fach­wissen und Fachkönnen nahe gelegt.





Aus der Druckschrift P5, vgl. die Figuren 1 bis 2 und 9, und die dazugehörige Be­schreibung (Sp. 4, Z. 54 bis Sp. 6, Z. 42), ist ein Infrarotspektrometer mit allen Merkmalen im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 als be­kannt entnehmbar. Das bekannte Infrarotspektrometer weist ein Gehäuse auf (Fig. 2 und 12, Sp. 4, Z. 54 bis 62, Sp. 10, Z. 13 bis 15: base 12, base cover 200), das eine optische Lichtquelle (Sp. 5, Z. 15: IR source) enthält (Merkmal O1). Des Weiteren enthält das Gehäuse ein optisches Interferometer zum Aufteilen eines von der Lichtquelle ausgehenden Eingangs-Lichtbündels in zwei Teilbündel (Sp. 5, Z. 13 bis 25: Interferometer 14, beamsplitter 32 - Merkmal O2) und zum Erzeugen eines variablen Gangunterschieds zwischen den beiden Teilbündeln (Sp. 5, Z. 13 bis 25: movable mirror 40 - Merkmal O2.1), sowie zum erneuten Zusammenführen der beiden Teilbündel zu einem Ausgangs-Lichtbündel (Sp. 5, Z. 13 bis 25: colli­mated beam - Merkmal O2.2). Das Gehäuse enthält außerdem eine Probenposi­tion zur Aufnahme einer Probe (Sp. 5, Z. 27 bis 29: sample disposed in a sample holder 46 - Merkmal 03), an der die Probe von dem Ausgangs-Lichtbündel be­strahlt bzw. durchstrahlt wird (Sp. 5, Z. 30 - Merkmal O3.1). Ein optischer Detektor ist zur Analyse eines von der Probe ausgehenden Detektor-Lichtbündels vorgese­hen (Sp. 5, Z. 32: IR detector 50 - Merkmal O4). Die Verarbeitung des Detektor­signals erfolgt durch Schaltkreise, die zusammen mit dem Detektor auf einer Pla­tine und somit räumlich unmittelbar benachbart zum Detektor angeordnet sind (Sp. 5, Z. 3 bis 12 und Z. 40 bis 44: signal processing circuitry, PCB 21). Auf der vorgenannten Platine sind nicht nur der Detektor und Signalverarbeitungsschalt­kreise angeordnet, sondern u. a. auch ein Computer, der das Spektrometer steu­ert (Sp. 5, Z. 7 bis 12: computer IC 20). Nachdem eine solche Steuerung des Spektrometers durch den Computer nicht zuletzt auch in Abhängigkeit der detek­tierten Daten erfolgt (vgl. z. B. Sp. 1, Z. 41 bis 50) und letztere überdies einer Fou­rier-Transformation unterzogen werden (Sp. 1, Z. 37 bis 39), sieht der Fachmann eine Digitalisierung der detektierten Daten vor, mithin ordnet der Fachmann dem Detektor eine Einrichtung zur Digitalisierung des am Ausgang des Detektors lie­genden Detektorsignals zu. Dabei bietet sich dem Fachmann eine Anordnung der zugeordneten Einrichtung zum Digitalisieren des Detektorsignals räumlich unmit­telbar benachbart zum Detektor an, wie dies die Druckschrift P5 in Bezug auf den Detektor und die diesem zugeordneten Signalverarbeitungsschaltkreise auch schon vorsieht (vgl. einmal mehr die P5, Sp. 5, Z. 3 bis 12 - Merkmale O5, O6 und O7). Nur ergänzend sei zum Fachwissen bzgl. einer Digitalisierung des Detektor­signals verwiesen auf die Entgegenhaltung P2 (DE 197 08 913 C1: Sp. 1, Z. 3 bis 13, i. V. m. Fig. 1 und Sp. 6, Z. 10 bis 17).





Offensichtlich ist der in dem bekannten Infrarotspektrometer nach der Entgegen­haltung P5 zur Anwendung gelangende Detektor ein Einelementdetektor (vgl. bspw. die Fig. 1 und 1a, Sp. 5, Z. 30 bis 34: IR detector 50 - Merkmal K1). Dieser bekannte Detektor ist außerdem im Gegensatz zu dem in der P5 angezogenen Stand der Technik nicht über einen separaten Vorverstärker mit den nachfolgen­den Signalverarbeitungsschaltkreisen gekoppelt, vielmehr wird in dem Infra­rotspektrometer gemäß P5 der separate Vorverstärker eliminiert, um Störungen des detektierten Signals durch Rauschen zu vermindern und die Sensitivität des Spektrometers in Bezug auf das detektierte Signal zu erhöhen (Sp. 5, Z. 40 bis 48). Der Fachmann schließt daraus, dass der zur Signalverarbeitung notwendige Vorverstärker dem Detektor nicht separierbar zugeordnet ist, sondern zumindest räumlich unmittelbar benachbart, resp. sogar mit dem Detektor integriert angeord­net ist; somit ist bei dem aus der P5 als bekannt entnehmbaren Infrarotspektro­meter der Detektor mit einem Vorverstärker in einer - räumlich - kompakten Einheit untergebracht, entsprechend dem auf der räumlich kompakten Platine unterge­brachten - integrierten - Detektor (Sp. 5, Z. 30 bis 34, i. V. m. Sp. 5, Z. 3 bis 12 - Merkmale K2.1 und K2.2 jeweils teilweise, bezogen auf eine kompakte Einheit von Detektor und Vorverstärker). Die solcherart gegebene kompakte Einheit entspricht in ihrer Größenordnung der Dimension des Detektorgehäuses in P5 (vgl. Fig. 1a, Detektorkammer 18) und ist gemäß der Entgegenhaltung P5 auch elektrisch ge­schirmt, indem zumindest die Grundfläche des Spektrometer-Gehäuses aus Metall besteht (Sp. 4, Z. 60 bis 64). Darüber hinaus sind dem Fachmann aus der P5 auch kompakte, allseitig metallisch und damit auch elektrisch geschirmte Einhei­ten bekannt, bspw. in Form eines Gehäuses für die Lichtquelle des Infra­rotspektrometers (Fig. 9, Sp. 5, Z. 53 bis 56). Nachdem es - wie obenstehend zum Merkmal O7 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 aufgezeigt - dem Fach­mann nahe gelegen hat, den Detektor und die zugeordnete Einrichtung zum Digi­talisieren des Detektorsignals räumlich unmittelbar benachbart anzuordnen, wird der Fachmann angesichts der - integrierenden - Unterbringung von Detektor und Vorverstärker in einer kompakten Einheit auch die zugeordnete Einrichtung zum Digitalisieren des Detektorsignals, nämlich den ADC, in diese Unterbringung ein­beziehen und überdies bei Bedarf diese kompakte Einheit auch elektrisch schir­men, nachdem er um die Problematik elektrischer Störungen in Form von Rau­schens weiß (vgl. Sp. 5, Z. 44 bis 48 - Rest der Merkmale K2.1 und K2.2, bezogen auf den ADC und auf eine elektrische Schirmung der Einheit).





Das anspruchsgemäße Merkmal, dass durch die eindeutige räumliche Zuordnung des ADCs zum Detektor die kompakte, elektrisch geschirmte Einheit ermöglicht ist (Merkmal K4), versteht der Fachmann im Lichte der Beschreibung des Streitpa­tents, vgl. die Patentschrift, Seite 3, die Abschnitte [0010] bis [0013], dahingehend, dass insbesondere durch die eindeutige räumliche Zuordnung der Bauteile ADC und Detektor gemäß den vorangehenden Merkmalen K1 bis K2.2 nicht nur eine kompakte räumliche - bauliche - Einheit ermöglicht wird, sondern obendrein - wie vorstehend geschildert, aus Letzterem folgend - auch eine kompakte, elektrisch geschirmte Einheit (BGH in GRUR 2007, 859-862 - Informationsübermittlungs­verfahren I, i. V. m. § 14 PatG). Aus einem Vergleich der räumlichen Dimensionen der kompakten, elektrisch geschirmten Einheit, resp. des räumlichen Abstands von Detektor und ADC, mit den Dimensionen des die gesamte Anordnung des Infrarotspektrometers umschließenden Gehäuses erkennt der Fachmann ohne weiteres, dass der räumliche Abstand von Detektor und ADC - entsprechend in etwa der Dimension der Detektorkammer aus P5 - sehr viel kleiner ist als die Di­mension des Gehäuses, vgl. dazu auch die Druckschrift P5, Fig. 1, 1a und 12, Detektorkammer 18 - Merkmal K3.





Der Druckschrift P5 entnimmt der Fachmann auch die Anregung, Bauteile des Infrarotspektrometers für bspw. Reparaturzwecke austauschbar zu gestalten (vgl. Sp. 6, Z. 32 bis 34). In seinem Bestreben, Betrieb und Wartung der von ihm entwi­ckelten Infrarotspektrometer einfach und wirtschaftlich zu gestalten, sieht sich der Fachmann anhand dieses in P5 beispielhaft für die Lichtquelle beschriebenen Vorgehens veranlasst, eine Austauschbarkeit auch für andere Bauteile des Infra­rotspektrometers in Anschlag zu bringen. Dazu bieten sich insbesondere räumlich kompakte - und damit modularisierte - Bauteile an, wie die anspruchsgemäße kompakte, elektrische Einheit, bestehend aus dem Einelementdetektor und der Einrichtung zum Digitalisieren des Detektorsignals (Merkmal K5).





Damit ist der Fachmann ohne erfinderische Überlegungen zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 gelangt.





Die Patentinhaberin meint, der Fachmann verstehe anhand der Beschreibung des Streitpatents den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 bzgl. seiner Merkmale, dass der Detektor ein Einelementdetektor sei, und der Detektor mit einem Vorverstärker und ein ADC in einer kompakten, elektrisch geschirmten Einheit untergebracht seien, in ihrer Gesamtheit und in Bezug auf die elektrische Schirmung als eine kausale Folge der räumlich unmittelbar benachbarten Anord­nung der in Rede stehenden Komponenten. Erst durch die eindeutige räumliche Zuordnung des ADCs zum Detektor werde die kompakte, elektrisch geschirmte Einheit ermöglicht. Daraus resultiere auch ein räumlicher Abstand von Detektor und ADC, der sehr viel kleiner als die Dimension des Gehäuses sei, und der Ein­elementdetektor könne mit der Einrichtung zum Digitalisieren des Detektorsignals als austauschbares Modul aufgebaut sein.





Die von der Patentinhaberin vorgestellten Überlegungen mögen zwar durchaus berechtigt sein, können jedoch, wie vorstehend abgehandelt, eine Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 nicht begründen. Vielmehr hat der Fachmann, ausgehend von dem Stand der Technik nach der Druckschrift P5, das ihm zur Verfügung stehende Wissen und Können gerade auch in Bezug auf die kausalen Zusammenhänge der in Rede stehenden Merk­male und unter Berücksichtigung der Beschreibung des Streitpatents routinemäßig angewendet. Der Rahmen des üblichen fachmännischen Handelns wird dabei nicht verlassen.



6.	Nachdem sich die Patentansprüche 1 nach Hauptantrag wie auch nach den Hilfsanträgen 1, 2 und 3 als nicht rechtsbeständig erwiesen haben, ist das Patent zu widerrufen (BPatGE 50, 69 - Durchbruchsspannung, m. w. N.; vorausgehend: BGHZ 173, 47 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH in GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät; BGHZ 105, 381 - Verschlussvorrichtung für Gieß­pfannen).





7.	Bei dieser Sachlage kann die Frage, inwieweit die Hinzunahme neuer Merk­male in den Anspruchsfassungen gemäß den Hilfsanträgen 1, 2 und 3 durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt ist, dahingestellt bleiben.








Dr. Mayer


Dr. Hartung


Werner


Kleinschmidt
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