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Die Beschwerdefihrerin ist Inhaberin des europaischen
Patents 0 097 886 (Anmeldenummer 83 105 912.6).

Anspruch 1 dieses Patents lautet:

"]. Einstellbares optisches Dampfungsglied mit je einer
Linse auf der Licht abgebenden und der aufnehmenden Seite,
mit einer Scheibe, die mehrere Graufilter unterschied-
licher Dampfung aufweist, von denen jeweils eines durch
Drehen der Scheibe in den Strahlengang bringbar ist, und
mit einem Rastgesperre, wobei an das Dampfungsglied (1) Jje .
ein ankommender und ein abgehender Lichtwellenleiter (5,

6) anschlieBbar ist,

dadurch gekennzeichnet, daB die Linsen Kugellinsen (7, 8)
sind, die unmittelbar vor und hinter der Scheibe (4)

angeordnet sind,

daB sich die Graufilter (10) unter einem von 90°
abweichenden Winkel im Strahlengang befinden,

und daB die Scheibe (4) einen Wellenstumpf (11) aufweist,
auf den das Rastgesperre (13, 14, 15) einwirkt."

Anspruch 2 ist auf Anspruch 1 riuckbezogen.
Auf den von der Beschwerdegegnerin eingelegten Einspruch
hin wurde das Streitpatent widerrufen. Der Widerruf wurde

mit mangelnder erfinderischer Tatigkeit wie folgt

begrundet:

Dokument Dla: Die am 22.10.85 eingegangene "Beschreibung
des Strahlungsleistungsabschwachers OD 8511 der Fa. Nippon
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Electric Co., Ltd.", zeige ein Dampfungsglied gemaB dem
Oberbegriff des Anspruchs 1;

Dokument D1: "Prospekt der Fa. Nippon Electric Co., Ltd.
uber Optical Attenuator 0OD-8500/0D-8501/0D 8550",
beschreibe Graufilter unter einem von 90° abweichenden
Winkel im Strahlengang.

Dokument D4: "Philips Technical Review Bd. 40 No. 2/3,
1982, Seiten 46-47" koénne insbesondere im Hinblick auf
Fig. 1 als bekannt entnommen werden, Kugellinsen
unmittelbar vor und hinter einem Dampfungsmittel
anzuordnen; und

Dokument D3: O. Richter und R. v. Voss: "Bauelemente der
Feinmechanik 5. Auflage, 1952, Verlag Technik Berlin,
Seiten 308 und 309", zeige insbesondere in Bild 1163, das
die Einwirkung eines Rastgesperres auf einen Wellenstumpf
zum Stande der Technik gehoére.

Es sei naheliegend, das im Oberbegriff des Anspruchs 1
definierte Dampfungsglied gemaf den vorstehend genannten
Lehren der Dokumente D1, D4 und D3 abzuwandeln, da diese
Merkmale in keiner Wirkverbindung miteinander stiinden und
ihre gemeinsame Anwendung nur zu erwartende Vorteile
additiv aneinanderreihen wurde, ohne daB es zu einer
uberraschenden Gesamtwirkung kame.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin) Beschwerde erhoben und beantragt die
Entscheidung aufzuheben und das Patent in der erteilten
Fassung aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde

zuruckzuweisen.
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Iv. Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) bestreitet nicht,
daB die unter Pkt. II genannten Merkmalsgruppen jeweils
fir sich zum Stand der Technik gehéren, fihrt aber hierzu

folgendes aus:

a) Die Verwendung einer direkten Strahlfuhrung mit
Kugellinsen zwecks kurzer Bauweise sei keine

Selbstverstandlichkeit, wie das

Dokument D5: "Patent Abstracts of Japan", Bd. 6,
Nr. 46, 24. Marz 1982, aus JP-A-56 161 506

zeige, das fur ein Nachrichtenubertragungssystem die
Zwischenschaltung einer Glasplatte zwischen Linse und
Filter fur notwendig erachte;

b) die Dokumente D1 und D4 wirden zur Erzielung einer
kurzen Bauweise nicht auf Filterrader hinweisen und
Dokument D4 ferner nicht einmal Graufilter‘erwéhngn,
so daB die Anwendung eines Filterrades mit Grau-
filtern bei einem Nachrichtenﬁbertragungssystem dem

Fachmann als uberholt erscheine;

c) der Ubergang von der schrag zum Lichtweg verlaufenden
Filterradachse und parallel zur Filterradachse ver-
laufenden Filternormalen gemdf Dokument D5 zu einer
parallel zum Lichtweg verlaufenden Filterradachse und
schrag zum Lichtweg verlaufenden Filternormalen
bringe eine weitere Verkirzung des Lichtweges nit
sich.

d) Dokument D3 lege nicht nahe, die Scheibe des Filter-
rades und den Wellenstumpf einstuckig auszufihren.

04597 .../...
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Die Schwierigkeiten der beanspruchten konstruktiven
Vereinfachungen seien verkannt worden. Sie wiirden
Uberdies eine Verbesserung der optischen Eigenschaf-
ten bedingen und dadurch die seit langem bestehende
Aufgabe ldésen, ein auch fur Monomode-Nachrichten-
ubertragungssystem geeignetes Dampfungsglied zu
schaffen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) vertritt die
Auffassung, daB die vorstehend unter Pkt. IV genannten
Argumente aus folgenden Grinden nicht zu einer Anerkennung
der erfinderischen Tatigkeit fuihren kénnten:

a)

b)

Aus der Verwendung abgeknickter Strahlengiange, um
beide Stecker und den Einstellknopf zur leichteren
Bedienbarkeit im Labor auf der gleichen Geridteseite
anzuordnen, kénne kein Vorurteil gegen die Verwendung
einer direkten Strahlfihrung (mit je einem Stecker
auf der Vorder- und Ruckseite des Geradtes) herge-
leitet werden, zumal die direkte Strahlfilhrung bei
den im Dokument D1 beschriebenen Dampfungsgliedern
verwendet werde und die in Dokument D5 dargestellte
Figur in der zugehérigen voilsténdigen Druckschrift
durch eine weitere Figur (Fig. 1) ohne Glasplatte
erganzt sei.

Dokument D1 konne den Fachmann nicht von der
Verwendung eines Filterrades abhalten, da dort nichts
uber die konstruktive Gestaltung der Filterhalterung
zu entnehmen sei. Zur stufenweisen Einstellung der
Dampfungswerte wirde ein Filterrad mit Graufiltern
nach wie vor anstelle der kontinuierlich einstell-
baren Schraube gemdB8 Dokument D4 in der Praxis
verwendet werden; von einer uberholten Technologie
konne nicht die Rede sein.
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c) Eine schrag zum Lichtweg verlaufende Filterradachse
- seil - wie die Patentinhaberin selbst im Streitpatent-

Sp. 1, Zeilen 38 und 39, einraumt - Dokument D5 nicht
zu entnehmen. Ferner sei eine Verkirzung des Licht-
weges durch Schrigstellung der Filter in einem
Filterrad mit parallel zum Lichtweg verlaufender
Achse nicht glaubhaft, da die komplette Schrag-
stellung des Filterrades eine geringere Raddicke

gestatte.

d) Eine einstuckige Ausbildung der Scheibe des Filter-
rades und des Wellenstumpfes sei im Streitpatent

nicht offenbart.

e) Die ursprunglichen Anmeldungsunterlagen enthielten
keinen Hinweis auf eine mégliche Verwendung des
Anspruchsgegenstandes bei Monomode-Lichtwellen-

leitern.

Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Neuheit
2.1 Die Beschwerdefihrerin bestreitet nicht, da3 das von der

Firma Nippon Electric Co. hergéstellte Dampfungsglied

OD 8511 offenkundig vorbenutzt ist und (wie aus Dokument
Dla erkennbar) alle Merkmale des oberbegriffs des
Anspruchs 1 aufweist. Von dieser bekannten Anordnung
unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 durch
die in seinem Kennzeichen definierten Merkmale. Er weist

insbesondere anstelle von graded-index-Linsen Kugellinsen
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auf, sowie Graufilter, deren Oberfliachen mit den
auftreffenden Lichtstrahl einen von 90° abweichenden
Winkel bilden.

Dem zum Nachweis der technischen Merkmale der gleichfalls
unbestritten offenkundig vorbenutzten Dampfungsglieder OD-
8500, OD-8501 und OD-8550 eingereichten Dokument D1 sowie
auch Dokument D5 kann weder ein Hinweis auf Kugellinsen
noch auf ein Rastgesperre entnommen werden, das auf einen
Wellenstumpf einwirkt. Das aus Dokument D4 bekannte
Dampfungsglied (Fig. 1lc) verwendet anstelle einer Scheibe
mit mehreren Graufiltern fur unterschiedliche Dampfungs-
werte eine in den aufgeweiteten Strahlengang eindrehbare
Schraube. Dokument D3 beschreibt auf dem allgemeinen
Gebiet der Feinmechanik bekannte Rastgesperre ohne
optische Dampfungsglieder zu erwiahnen.

Die Ubrigen im Verfahren befindlichen oder im Recherchen-
bericht genannten Druckschriften liegen vom Gegenstand des
Streitpatents weiter ab und kénnen unerértert bleiben.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu.
Erfinderische Tatigkeit

Ausgehend von dem Dampfungsglied OD-8511 gema8 Dokument
Dla liegt dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf den Angaben
im Streitpatent und objektiv die Aufgabe zugrunde, bei
diesem bekannten Dampfungsglied eine unkontrollierbare
Dampfung -wie sie beispielsweise durch Temperatureinfliisse
verursacht wird -in einem solchen MaBe zu beheben, daB das
Gerat fur den Einbau in ein Nachrichtensystem geeignet
wird; vgl. auch das Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 26 bis
34 und 42 bis 47.
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Die unkontrollierbare Dampfung, d. h. eine die Nach- ~
richtenibertragung behindernde zeitliche Veranderung
eingestellter Dampfungswerte, stellt ein Fachmann ohne
weiteres beim praktischen Einsatz dieses bekannten
Dampfungsgliedes fest. Somit ist der Fachmann in der Lage,
sich die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe 2zu

stellen, ohne erfinderisch tatig zu werden.

Da sich die mangelnde Eignung des bekannten'Démpfungs-
gliedes fiir eine Nachrichtenubertragung mit Monomode-
Lichtwellenleitern in der Praxis ebenfalls zwangslaufig
zeigen wiirde, kénnte selbst dann in einer derart
spezielleren Zielsetzung nichts Erfinderisches gesehen
werden, wenn die Verwendung bei Monomode-Lichtwellen-
leitern urspringlich offenbart worden ware; vgl. auch oben
Punkte IV-e und V-e. Die von der Beschwerdefihrerin ferner
geltend gemachte Verkleinerung der Abmessungen gegenuber
dem bekannten Gerat (siehe oben unter Punkt IVa bis d)
kann nicht in die objektive Aufgabenstellung einbezogen
werden, da sie sich nach Auffassung der Kammer - wie unten
naher ausgefiuhrt -keinesfalls als eine zwingende
technische Folge der Abwandlungen des bekannten Gerates
gemaB den Merkmalen des kennzeichnenden‘Teils des

Anspruchs 1 ergibt.

Die oben definierte objektive Aufgabe wird durch die im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannten Merkmale
gelést, die in bezug auf ihre zur Lésung beitragénden

Wirkungen in folgende drei Gruppen zu unterteilen sind:

a) "daB die Linsen Kugellinsen (7, 8) sind, die
unmittelbar vor und hinter der Scheibe (4) angeordnet

sind";

b) "daB sich die Graufilter (10) unter einem von 90°
abweichenden Winkel im Strahlengang befinden"; und

| ceiS e
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c) "daB die Scheibe einen Wellenstumpf (11) aufweist,
auf den das Rastgesperre (13, 14, 15) einwirkt".

Nach Meinung der Kammer l1aBt die beanspruchte "unmittel-
bare" Anordnung der Kugellinsen das AusmaB ihrer
Beabstandung von der Scheibe offen. Der von 90°
abweichende Anordnungswinkel der Graufilter legt nicht die
realen Abmessungen des Filterrades fest, und die
Ausbildung eines "Wellenstumpfes" prazisiert nicht die
Dimensionen des Rastgesperres. Daher wird allein durch die
MaBnahmen a) bis c¢) die in Pkt. 3.1 erwahnte Verkleinerung
der Gerateabmessungen nicht erreicht.

Wie die Beschwerdefihrerin selbst in ihrer Beschwerde-
begriundung ausdrucklich einraumt, ist das Merkmal a) aus
Dokument D4 bekannt, das Merkmal b) bei dem Gegenstand
gemdBf Dokument D1 vorhanden und das Merkmal c) aus
Dokument D3 bekannt. Es bleibt somit zu untersuchen, ob es
als fiur einen Fachmann naheliegend anzusehen ist, zur
Ausschaltung unkontrollierbarer Dampfung ausgehend von
einem Gerat gemdaB Dokument Dla, auf die Lehren der
Dokumente D4, D1 und D3 zuruckzugreifen.

Die Kammer erachtet einen Fachmann fur fahig zu erkennen,
daB beispielsweise der temperaturbedingte Anteil der
unkontrollierbaren Dampfung nicht auf eine Material-
eigenschaft der Graufilter sondern auf die thermische
Lageanderung z. B. der umlenkenden Prismenflachen relativ
zu den Graufilterzentren und auf das damit verbundene
partielle thermische Auswandern des Querschnitts des zu
dampfenden Lichtstrahlbindels aus der DurchlaBflache der
Filter zurickzufihren ist. Damit wird er zwangslaufig dazu
gefihrt, auf eine Strahlumlenkung -und auf die damit
verbundenen Handhabungsvorteile - zu verzichten und diese

ceiSenn
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Fehlerquelle durch den aus Dokument D4 bekannten

- LichtwellenleiteranschluB mit Hilfe unmittelbar vor und

hinter dem Dampfungsmittel eingesetzter Kugellinsen gemas
Merkmal a auszuschalten. Dokument D4 weist auf Seite 46,

linke Spalte, explizit auf die Eignung dieser Ankopplung

fur die optische Nachrichtenibertragung hin.

Dem steht auch nicht entgegen, daB bei der Anordnung gemas
der Figur des Dokuments D5 zwischen Filter und Linse eine
Glasplatte 7 eingesetzt ist. Vielmehr erkennt der Fachmann
in der Glasplatte 7 ohne weiteres ein Justiermittel, das
weggelassen werden kann, wenn eine beispielsweise Uber die
Linsenfassung erzielte Zentrierung der Achsen der Ein- und
Austrittslinse aufeinander eine Parallelverschiebung des
aufgeweiteten Strahlenblindels zu sich selbst uberflissig

macht.

Desweiteren vermag die Kammer darin, daf in den‘Dokumenten
D1 und D4 weder die Filter noch die Mittel zum Einstellen
der stufenweisen Dampfung prazisiert sind, nichts zu
sehen, was den Fachmann davon ébhalten sollte, die
vorgegebene Dampfung mit Hilfe einer mehrere Graufilter
aufweisenden Scheibe beizubehalten; vgl. Pkt. IV-b. Neben
einer gegebenenfalls erwinschten stufenweisen Einstellung

" der Dampfungswerte anstelle ihrer kontinuierlichen

Anderung bietet das Graufilter gegenuber der im Dokument
D4 verwendeten Schraube den fir einen Fachmann ohne
weliteres ersichtlichen Vorteil, daB bei der Verwendung
eines Graufilters die Dampfung ohne jegliche Strahlquer-

" schnittsanderung und damit ohne eine gegebenenfalls

mégliche Beeinflussung der Modenverteilung variierbar

ist.

Es wird deshalb fur einen Fachmann als naheliegend

erachtet, die auf eine thermisch instabile Justierung

cei) e
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zwischen Strahlquerschnitt und Filterfassung zurick-
zufuhrende Komponente der unkontrollierbaren Dampfung
durch das aus Dokument D4 bekannte Merkmal a herab-
Zusetzen.

Es gehdért ferner zum Grundwissen des Fachmanns (Optiker),
daB durch Schragstellen optischer Bauelemente in einem
Gerat storende Ruckreflektionen in den ankommenden
Strahlengang vermieden werden kénnen. Die Kammer ist
deshalb uUberzeugt, daB der Fachmann aus der in Dokument D1
dargestellten Prinzipskizze erkennt, daf sich mit Hilfe
eines von 90° abweichenden Winkels der Graufilter im
Strahlengang gemaB der oben genannten Merkmalsgruppe b)
zumindest ein Teil der reflektierten Lichtstrahlen aus dem
ankommenden Strahlenbundel herauslenken laBt und auf diese
Weise ebenfalls die unkontrollierbare Dampfung verkleinert
werden kann.

Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin, wonach der Abstand
zwischen den Linsen beim Gegenstand des Stra2itpatents
dadurch gegenuber dem Stand der Technik gema8 Dokument D5
verkleinert werden kann, daB die Graufilter schriag in ein
Filterrad eingesetzt sind, dessen Achse parallel zur
optischen Achse verlauft, ist schon deshalb unbeachtlich,
weil diese spezielle Ausbildung von Filterrad und Filter
nicht Gegenstand der Patentanspriche 1 oder 2 sondern
allenfalls der Beschreibung in Verbindung mit der Figur
entnehmbar ist. Daruber hinaus wird auch diese MaBnahme
allein der fir die Linsen erforderliche Mindestabstand
nicht vermindert. Dieser hangt vielmehr vom Neigungswinkel
der Filter und deren Abmessungen, sowie von den
Abmessungen des Filterrads ab.

Des weiteren halt die Kammer den Fachmann fur fahig zu

erkennen, da8 die aus Dokument D3 bekannte Einwirkung
eines Rastgesperres auf einen Wellenstumpf ein Arretier-
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prinzip darstellt, das bei seiner konstruktiven Verbindung
mit der Graufilter-Scheibe erlaubt, "jedes Filter in den
apparativ vorgegebenen Strahlengang mit reproduzierbarer
Lage einzuschwenken, so daB der einmal einjustierte
Dampfungswert jedes Graufilters bei der nachfolgenden
stufenweisen Dampfungseinstellung wahrend des Gebrauchs
konstant bleibt. Es ist daher fur den Fachmann als
naheliegend anzusehen, die auf eine ungenaue Reproduzier=
barkeit der Filterstellung zurickzufuhrende Komponente der
unkontrollierbaren Dampfung durch die aus Dokument D3

bekannte Merkmalsgruppe c) zu limitieren.

Die Kammer vermag der Auffassung der Beschwerdefilhrerin
gemaB Pkt. IV-d nicht zu folgen, daB der Anspruchs-
wortlaut, "daB die Scheibe einen Wellenstumpf aufweist"
auf eine einstuckige Ausbildung von Scheibe und
Wellenstumpf beschrankt ist. Auch den ursprunglichen
Anmeldungsunterlagen ist dieser Sachverhalt nicht

entnehmbar.

Das von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachte Argument
(s. oben Pkt. IV-e): der Gegenstand des Streitpatents
léese eine seit langem bestehende Aufgabe, kann nicht
ﬁberzeﬁgen, weil fﬁr_diese Behauptung jeglicher Nachweis
fehlt.

~

'Wie oben im einzelnen dargelegt, kommt ein Fachmann nach

Meinung der Kammer im Rahmen einer rein routinemidBigen
Untersuchung der Eignung des Dampfungsgliedes gemaf Dla
fir seinen (naheliegenden) Einsatz bei der Nachrichten-
ubertragung auf die konstruktiven Ursachen der
unkontrollierbaren Dampfung. Es Ubersteigt also nicht die
normalen Fiahigkeiten eines Fachmanns, die in Pkt. 3.4
erlauterte thermisch instabile Justierung, die in Pkt. 3.5
abgehandelte Reflektion und die in Pkt. 3.6 beschriebene

cei) e
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Einstellungsungenauigkeit zu erkennen. Der Stand der
Technik gemaB den Dokumenten D4, D1 und D3 legt dem
Fachmann Mittel nahe, die jeweils einen der erkannten
technischen Mangel beheben. Auf dem Wege zu einer
optimalen Unterdriickung der unkontrollierbaren Dampfung
ist es eine glatte Selbstverstandlichkeit, alle erkannten
ursachlichen Mangel zu beheben und die den Dokumenten D4,
D1 und D3 entnehmbaren Lehren in Verbindung miteinander
bei einem Gerat gemas8 Dokument Dla anzuwenden.

Die Beseitigung der thermisch instabilen Justierung durch
eine unmittelbare Ankopplung der Lichtwellenleiter mit
Kugellinsen (Merkmal a), die Ausschaltung stérender
Reflektion durch Schréagstellen der Graufilter (Merkmal c)
und die Verbesserung der Einstellungsreproduzierbarkeit
durch eine in einen Wellenstumpf einrastende Sperre
(Merkmal d) setzt die unkontrollierbare Damofung jeweils
nur im MaBe des Anteils des betreffenden Einzelmangels an
der Gesamtstdérung herab. Eine lber die Summe dieser
Einzelwirkungen hinausgehende Kombinationswirkung vermag
die Kammer nicht zu erkennen.

Wie oben in Pkt. 3.1 bis 3.8 im einzelnen dargelegt,
genugt der Anspruch 1 des Streitpatents nicht den
Erfordernissen des Artikels 52 (1) i.V.m. Artikel 56 EPU.
Das Patent kann daher mit diesem Anspruch nicht
aufrechterhalten werden. Mit Anspruch 1 fallt auch der von
diesem abhdngige Anspruch 2.

Die Realisierung der Schragstellung des Graufilters im
Strahlengang durch Schragstellen jeder einzelnen Filter-
fassung statt durch Schriagstellen des gesamten Filterrads
(Scheibe 4) stellt nach Auffassung der Kammer eine im
Rahmen des normalen fachmdnnischen Kénnens liegende
Konstruktionsalternative dar, die keinen patentfahigen
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Anspruch zu kennzeichnen vermag. Aus diesem Grunde konnte
die Kammer davon absehen, dem Beschwerdefilirer gemaf
seinem Antrag in der Beschwerdebegrindung, Seite 3,
Absatz 4, Gelegenheit zu geben, einen entsprechend

prazisierten neuen unabhangigen Anspruch einzureichen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer ' K. Lederer
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