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1. Eine patenttaugliche Erfindung kann auch dann vorliegen, wenn sich aus dem (neuen)
Zusammenwirken mehrerer an sich bekannter Einzelmerkmale ein besonderer
Kombinationseffekt ergibt, der tber die Summe der Einzelwirkungen hinausgeht.

2. Das osterreichischen Patents Nr 500 128 ,,Freikonfigurierbares Bediengerat zur Steuerung

von elektrischen Installationen in Gebduden* ist weitgehend rechtsbestandig.
Leitséatze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Présidentin des Obersten Patent- und
Markensenats Dr. Irmgard GRISS, die Réte des Obersten Patent- und Markensenats Dr. Gerald
PILZ und Dr. Gottfried MUSGER als rechtskundige Mitglieder und die Rate des Obersten Patent-
und Markensenats Dr. Stefan HARASEK und Dipl.-Ing. Ferdinand KOSKARTI als fachtechnische
Mitglieder in der Patentrechtssache der Antragstellerin T***** GmbH & Co KG, ***** vertreten
durch die Herren Patentanwélte Dr. Ralf Hofmann und Dr. Thomas Fechner, Egelseestrale 65a,
6800 Feldkirch, wider die Antragsgegnerin L*****  GmbH, *****  vertreten durch
Patentanwaltskanzlei Matschnig & Forsthuber OG, Siebensterngasse 54, 1070 Wien, wegen
Erteilung des 6sterreichischen Patents Nr 500 128 ,,Freikonfigurierbares Bediengerét zur Steuerung
von elektrischen Installationen in Gebauden*, tber die Beschwerde der Antragstellerin gegen den
Beschluss der Rechtsmittelabteilung des Osterreichischen Patentamts vom 15. Marz 2011, ZI B
10/2008-4, mit welchem der Beschluss der Technischen Abteilung des Osterreichischen Patentamts
vom 20. Mai 2008, GZ 3A A 570/2002-7, bestatigt wurde, in nichtoffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

I. Die Bezeichnung der Antragstellerin wird in ,, Tridonic GmbH & Co KG* richtig gestellt.

I1. Der Beschwerde wird teilweise Folge gegeben. Die angefochtene Entscheidung wird zu den
Anspriichen 2 bis 6 des Patents Nr 500 128 zur Ganze bestatigt. Zu Anspruch 1 wird sie teils
bestatigt und teils durch teilweisen Widerruf dahin abgeéndert, dass dieser Anspruch insgesamt wie
folgt lautet:

»1. Bedienvorrichtung (1) zur Steuerung von Geréten der Hausinstallationstechnik, vorzugsweise
von Beleuchtungseinrichtungen in  Gebduden, wobei die manuelle Steuerung der
Beleuchtungskorper unter Verwendung einer berthrempfindlichen Sensorflache (2) hoher
Auflosung erfolgt, sodass die Anzahl, Form und Zuordnung der verschiedenen Bereiche der
Sensorflache zum Schalten bzw Steuern der einzelnen Beleuchtungskorper bzw zu bestimmten
Funktionen bei der Inbetriebsetzung frei konfigurierbar und/oder wéahrend des Betriebes frei
modifizierbar ist, wobei gegebenenfalls die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der
Beleuchtungseinrichtungen, etwa die kontinuierliche Regelung der Lichtintensitat, Gber die
hochauflésende Sensorflache (2) durch Nachbildung virtueller Dreh- oder Schiebe-regler erfolgen
kann, und wobei die Ubertragung der Steuerinformationen von der Bedienvorrichtung (1) an die
gesteuerten Gerdte mittels eines Feldbussystems, oder alternativ tGber das Energieversorgungsnetz
(Powerline Communication), oder auch drahtlos ber Infrarot- bzw Hochfrequenz-Anbindung
realisiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kennzeichnung der verschiedenen Funktionen bzw
Funktionsbereiche der Sensorflache (2) durch eine Uber bzw unter der Sensorflache (2) angeordnete
auswechselbare Beschriftungsschablone (6) erfolgt.”

Grinde:



Zul.
Die Antragstellerin hat eine Firmendnderung bekannt gegeben. Ihre Bezeichnung war daher in
entsprechender Anwendung von 8§ 235 Abs 5 ZPO richtigzustellen.

Zu ll.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Osterreichischen Patents Nr 500 128 ,,Freikonfigurierbares
Bediengeréat zur Steuerung von elektrischen Installationen in Geb&uden®. Die ursprunglich erteilten
Anspriiche lauten:

1. Bedienvorrichtung (1) zur Steuerung von Geraten der Hausinstallationstechnik, vorzugsweise
von Beleuchtungseinrichtungen in Gebduden dadurch gekennzeichnet, dass die manuelle Steuerung
der Beleuchtungskorper unter Verwendung einer berihrempfindlichen Sensorflache (2) hoher
Auflosung erfolgt, sodass einerseits die Anzahl, Form und Zuordnung der verschiedenen Bereiche
der Sensorflache zum Schalten bzw. Steuern der einzelnen Beleuchtungskdrper bzw zu bestimmten
Funktionen bei der Inbetriebsetzung frei konfigurierbar und/oder wéhrend des Betriebes frei
modifizierbar ist und/oder andererseits auch die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen
der Beleuchtungseinrichtungen, etwa die kontinuierliche Regelung der Lichtintensitat, Uber die
hochauflésende Sensorflache (2) durch Nachbildung virtueller Dreh- oder Schieberegler erfolgt und
die Kennzeichnung der verschiedenen Funktionen bzw. Funktionsbereiche der Sensorflache (2)
durch eine Uber bzw unter der Sensorfliche (2) angeordnete auswechselbare
Beschriftungsschablone (6) erfolgt, wobei die Ubertragung der Steuerungsinformationen von der
Bedienvorrichtung (1) an die gesteuerten Gerate mittels eines Feldbussystems, oder alternativ Gber
das Energieversorgungsnetz (Powerline Communication) oder auch drahtlos Uber Infrarot- bzw
Hochfrequenz-Anbindung realisiert ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration der
Bedienvorrichtung (1), also die Aufteilung und Zuordnung der Sensorflache (2), die Festlegung der
Schalt- und Steuerfunktion bzw die Einstellung der Adressierungsparameter hardwaremafig durch
Kodierungsschalter bzw Steckbriicken der internen Steuer- und Auswerteelektronik (5) erfolgt.

3. \orrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration der
Bedienvorrichtung (1), also die Aufteilung und Zuordnung der Sensorflache (2), die Festlegung der
Schalt- und Steuerfunktion bzw die Einstellung der Adressierungsparameter nach Umschaltung in
einen Konfigurations-Mode Uber die Sensorflache selbst, unter Verwendung einer eigenen
Konfigurations-Beschriftungsschablone erfolgt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration der
Bedienvorrichtung (1), also die Aufteilung und Zuordnung der Sensorflache (2), die Festlegung der
Schalt- und Steuerfunktion bzw die Einstellung der Adressierungsparameter durch die
auswechselbare Beschriftungsschablone (6) selbst tber entsprechende mechanische, optische oder
elektronische Kodierung erfolgt.

5. Morrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration der
Bedienvorrichtung (1), also die Aufteilung und Zuordnung der Sensorflache (2), die Festlegung der
Schalt- und Steuerfunktion bzw die Einstellung der Adressierungsparameter Uber das
Feldbussystem oder Uber eine separate, drahtgebundene bzw drahtlose Schnittstelle erfolgt.

6. Vorrichtung nach Ansprichen 1-5 dadurch gekennzeichnet, dass die Kennzeichnung der
Steuerungsfunktionen der Sensorflache (2) verwendete Beschriftungsschablone (6) bei Anndherung
der Hand des Bedieners bzw bei der ersten Berlihrung der Sensorflache (2) selbsttatig beleuchtet
wird oder eine Grundbeleuchtung der Sensorflache intensiviert wird, sodass eine Bedienung bei
Dunkelheit ermdglicht wird.



Die Antragstellerin beantragte in ihrem Einspruch den génzlichen Widerruf des Patents wegen
mangelnder Patentierbarkeit im Sinne der 88 1 bis 3 PatG. Sie stitzt sich auf den Stand der Technik,
der sich aus neun mit D1 bis D9 bezeichneten Patenten ergebe. Den Anspriichen des Streitpatents
fehle insbesondere gegentiber D1 (EP 0 985 994 Al) und D2 (DE 44 23 839 Al) die Neuheit und
die erfinderische Tatigkeit. Zudem sei Anspruch 1 sprachlich unklar.

Die Antragsgegnerin erstattete ein Gegenvorbringen und beantragte die Abweisung des Einspruchs.

Die Technische Abteilung modifizierte Anspruch 1 wie folgt:

1. Bedienvorrichtung (1) zur Steuerung von Geraten der Hausinstallationstechnik, vorzugsweise
von Beleuchtungseinrichtungen in  Gebduden, wobei die manuelle Steuerung der
Beleuchtungskorper unter Verwendung einer berthrempfindlichen Sensorflache (2) hoher
Aufldsung erfolgt, sodass einerseits die Anzahl, Form und Zuordnung der verschiedenen Bereiche
der Sensorflache zum Schalten bzw Steuern der einzelnen Beleuchtungskorper bzw zu bestimmten
Funktionen bei der Inbetriebsetzung frei konfigurierbar und/oder wéahrend des Betriebes frei
modifizierbar ist und/oder andererseits auch die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen
der Beleuchtungseinrichtungen, etwa die kontinuierliche Regelung der Lichtintensitat, Uber die
hochauflésende Sensorflache (2) durch Nachbildung virtueller Dreh- oder Schieberegler erfolgt,
und wobei die Ubertragung der Steuerungsinformationen von der Bedienvorrichtung (1) an die
gesteuerten Gerate mittels eines Feldbussystems, oder alternativ tber das Energieversorgungsnetz,
Powerline Communication, oder auch drahtlos Uber Infrarot- bzw Hochfrequenz-Anbindung
realisiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kennzeichnung der verschiedenen Funktionen bzw
Funktionsbereiche der Sensorflache (2) durch eine Uber bzw unter der Sensorflache (2) angeordnete
auswechselbare Beschriftungsschablone (6) erfolgt.

Die Anspriiche 2 bis 6 hielt die Technische Abteilung aufrecht. Zur Begrindung fuhrte sie aus,
Anspruch 1 enthalte gegenuber dem ndchstliegenden Stand der Technik, der sich aus D1 ergebe, ein
neues technisches Merkmal, namlich die Kennzeichnung der verschiedenen Funktionsbereiche der
Sensorflache durch eine Uber oder unter der Sensorflache angeordnete, auswechselbare
Beschriftungsschablone. Diese Merkmalskombination beruhe auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Die Neuformulierung stelle im Oberbegriff den n&chstliegenden Stand der Technik Klar.

In ihrer gegen diese Entscheidung gerichteten Beschwerde flihrte die Antragstellerin aus, dass sich
Anspruch 1 des Streitpatents in der mit dem angefochtenen Beschluss festgelegten Fassung wie
folgt gliedern lasse:

a. Bedienvorrichtung (1) zur Steuerung von Geréaten der Hausinstallationstechnik, vorzugsweise von
Beleuchtungseinrichtungen in Gebauden,

b. wobei die manuelle Steuerung der Beleuchtungskorper unter Verwendung einer
berihrempfindlichen Sensorflache (2) hoher Auflésung erfolgt,

c. sodass einerseits die Anzahl, Form und Zuordnung der verschiedenen Bereiche der Sensorflache
zum Schalten bzw Steuern der einzelnen Beleuchtungskorper bzw zu bestimmten Funktionen bei
der Inbetriebsetzung frei konfigurierbar und/oder wéhrend des Betriebes frei modifizierbar ist
und/oder andererseits auch die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der
Beleuchtungseinrichtungen, etwa die kontinuierliche Regelung der Lichtintensitat, Gber die
hochauflésende Sensorflache (2) durch Nachbildung virtueller Dreh- oder Schieberegler erfolgt,

d. und wobei die Ubertragung der Steuerungsinformationen von der Bedienvorrichtung (1) an die
gesteuerten Geréte mittels eines Feldbussystems, oder alternativ tber das Energieversorgungsnetz,
Powerline Communication, oder auch drahtlos Uber Infrarot- bzw Hochfrequenz-Anbindung
realisiert ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

e. die Kennzeichnung der verschiedenen Funktionen bzw Funktionsbereiche der Sensorflache (2)
durch eine (Uber bzw unter der Sensorfliche (2) angeordnete auswechselbare
Beschriftungsschablone (6) erfolgt.



Eine diese Merkmalskombination aufweisende Bedienvorrichtung, insbesondere fur Heizungs- und
Klimaanlagen, sei D1 zu entnehmen. Bei den Merkmalen 1.a. bis 1.d. habe das auch die Technische
Abteilung anerkannt. Bei Merkmal 1.e. entspreche die Beschriftungsschablone den in D1 mehrfach
beschriebenen Steckkarten.

Die Antragsgegnerin hielt dem entgegen, dass auch Merkmal 1.c. neu und erfinderisch sei. Aus dem
Stand der Technik sei keine tatsachlich ,.freie*, also durch den Nutzer beliebig vorzunehmende
Konfigurierbarkeit bekannt. Vielmehr offenbare D1 ausschlieBlich die Maoglichkeit zur
Konfiguration entsprechend der jeweils eingeschobenen Steckkarte. Merkmal 1.e. sei ebenfalls
nicht in D1 enthalten. Die dort beschriebenen Einsteckkarten enthielten jeweils eine bestimmte
Konfiguration der Sensorfliche. Das Streitpatent sei demgegeniiber durch die freie
Konfigurierbarkeit der Sensorfliche und die dieser Konfiguration jeweils anpassbaren
Beschriftungsschablonen gekennzeichnet.

Die Rechtsmittelabteilung bestétigte die Entscheidung der Technischen Abteilung.

In Merkmal 1.c. spreche das Streitpatent von einer tatsachlich freien, beliebigen Konfigurierbarkeit
und Modifizierbarkeit der Sensorflache. Demgegentber offenbare D1 lediglich eine Konfiguration
entsprechend den auf den Steckkarten enthaltenen Informationen. Auch die in Merkmal 1.c.
fakultativ (gemeint wohl: alternativ) beanspruchte Steuerung von quasi-kontinuier-lichen
Funktionen Uber die Sensorflache durch Nachbildung virtueller Dreh- oder Schieberegler sei D1
nicht zu entnehmen. D2 beziehe sich lediglich auf die Programmierung eines Touchscreen-
Eingabefelds, wobei Bedien- und Anzeigefunktionen aus dem angebotenen Meniu eines
Programmiergerats ausgewahlt werden missten. Das entspreche ebenfalls nicht einer freien
Konfigurierbarkeit. Auch Merkmal 1.e. sei neu. Die in D1 gezeigte Steckkarte sei eine
Programmierkarte. Eine freie Beschriftungsmoglichkeit hatte daher keinen Sinn, weil die
Konfiguration der Sensorfliche zwingend den von der jeweiligen Steckkarte (bermittelten
Informationen entspreche. Es sei auch nicht ersichtlich, wie der aus D1 bekannte Stand der Technik
die Losung gemal Merkmal 1.e. nahelegen konnte. Anspruch 1 des Streitpatents sei daher
gegentiber D1 neu und beruhe auf einer erfinderischen Tatigkeit. D2 bis D9 stellten diese
Beurteilung nicht in Frage. Wegen der Schutzfahigkeit von Anspruch 1 blieben auch die davon
abhangigen Anspriiche 2 bis 6 aufrecht.

In ihrer Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat strebt die Antragstellerin weiter den
ganzlichen Widerruf des Streitpatents an. Die Antragsgegnerin beantragt, der Beschwerde nicht
Folge zu geben.

Die Beschwerde ist teilweise berechtigt.

1. Der Senat tbernimmt fir Anspruch 1 die oben dargestellte Merkmalsgliederung. Es ist unstrittig,
dass die Merkmale 1.a., 1.b. und 1.d. aus D1 bekannt und daher nicht neu sind. Die Patentierbarkeit
konnte sich daher nur aus der Neuheit und der erfinderischen Téatigkeit bei den Merkmalen 1.c. oder
1.e. oder aber aus einem kombinatorischen Effekt beim Zusammenwirken der Merkmale ergeben.

2. Merkmal 1.c. enthélt zwei durch ,einerseits [...] und/oder andererseits* verknupfte
Teilmerkmale:

c.a. die freie Konfigurierbarkeit bei der Inbetriebsetzung und/oder die freie Modifizierbarkeit
wahrend des Betriebes,

c.b. die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der Beleuchtungseinrichtungen durch



Nachbildung virtueller Dreh- und Schieberegler.
Beide Teilmerkmale sind, anders als von der Rechtsmittelabteilung angenommen, nicht neu.

2.1. Beim Teilmerkmal 1.c.a. trifft die Ansicht der Rechtsmittelabteilung zwar in Bezug auf die
Neuheit gegenliber D1 zu. Die freie Konfigurierbarkeit und Modifizierbarkeit der Bedienoberflache
geht deutlich Uber das aus D1 Bekannte, ndmlich die Programmierung mittels Steckkarten, hinaus,
und D1 ist aufgrund der ganzlich anderen Aufgabenstellung — vereinfachte Eingabe von
Prozessparametern in D1 und flexiblere Steuerung im Streitpatent — auch nicht geeignet, darauf
hinzudeuten. Anders verhalt es sich aber mit D2. Dieses Patent beschreibt ebenfalls eine
Bedienvorrichtung fur Gerdte der Hausinstallationstechnik. Die  Mdoglichkeit  freier
Modifizierbarkeit von Bedien- und Anzeigefunktionen geht aus einer von der Antragstellerin
zitierten Textstelle tatsachlich hervor: ,,Die Funktion der Tasten [...] sowie auch die Anzeige [...]
kann im Betrieb gedndert werden.” Weiter heil3t es in D2 (Spalte 2, Zeilen 20-27): ,,Bei einer
bevorzugten Ausfiihrung des Eingabegerates [...] enthdlt dieses einen Prozessor und einen
Programmspeicher, sodass mit Hilfe des Programmiergerats [...] ein Programm zur
Bedienerfuhrung geladen werden kann. Ein Bediener kann dann Funktionen aus einem angebotenen
Meni wahlen. Die Anzeige und die Funktionen sind in diesem Fall durch den Bediener im
Dialogbetrieb wéhlbar.”“ Alternativ zur getrennten Ausfihrung von Tasten zur Bedienung und
Anzeige ist eine integrierte Ausfiihrung mit Touchscreen genannt. Die beschriebenen Funktionen
entsprechen inhaltlich der freien Konfigurierbarkeit und Modifizierbarkeit in Sinne von Anspruch 1
des Streitpatents. Die Auffassung der Rechtsmittelabteilung, dass D2 ,sich lediglich auf die
Programmierung eines Touchscreen-Eingabe-feldes bezieht, wobei Bedien- und Anzeigefunktionen
aus einem angebotenen Meni eines Programmiergerétes auswahlbar sind®, trifft nicht zu, da die
Programmierung der Bedien- und Anzeigefunktionen gerade die Konfigurierbarkeit und
Modifizierbarkeit begrindet. Dass diese Konfigurierbarkeit und Modifizierbarkeit an die Grenzen
dessen stoRen kann, was in einem Auswahlmeni vorgesehen ist, unterscheidet die aus D2 bekannte
Ausfiihrung nicht von jener des Streitpatents. Denn auch beim Bediengerat des Streitpatents kann
nichts grundsétzlich Unvorhergesehenes konfiguriert werden. Aus D2 ist somit eine dem Wollen der
Bedienperson unterworfene Gestaltung der Konfiguration der Bedienvorrichtung und deren
maogliche Abanderung bekannt. Teilmerkmal 1.c.a. ist daher nicht neu.

2.2. Die Neuheit fehlt auch beim Teilmerkmal 1.c.b. Virtuelle Dreh- und Schieberegler und ihr
Einsatz auf Touchscreens von Bedienvorrichtungen zur Steuerung von Geraten der
Hausinstallationstechnik sind weithin bekannt. Das ergibt sich etwa aus Figur 12f von D5 und
Spalte 2, Zeilen 62-65, in Verbindung mit Figur 2 von Dokument D6, weiters aus Figuren 16 und 17
in Verbindung mit dem zweiten und dritten Absatz von Seite 13 von D8.

3. Beim Merkmal 1.e. haben die \Vorinstanzen den Begriff ,,Beschriftungsschablone® richtig
ausgelegt. Die Neuheit dieses Merkmals haben sie aber ebenfalls unrichtig beurteilt.

3.1. Aus dem Zusammenhang des Streitpatents ergibt sich, dass die Schablone dazu dient, die
Bedienperson visuell Uber die Konfiguration der Sensorflache zu informieren. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist die Beschriftbarkeit der von der Bedienperson selbst zu erstellenden Schablone schon
grundsatzlich naheliegend, dartiber hinaus ist sie auch der Beschreibung zu entnehmen, die
ausdrucklich eine Beschriftung und deren mdogliche Erstellung durch die Bedienperson uber
Computer und Drucker erwahnt (Seite 3, Zeilen 6-10 und 35-38). Die Bedeutung des Begriffs
»Beschriftungsschablone® ist daher, wenn auch nicht ausdricklich definiert, fir die
Durchschnittsfachperson unmittelbar und eindeutig zugénglich: Die Beschriftungsschablone
informiert die Bedienperson visuell ber die Konfiguration der Sensorflache; sie kann von dieser
oder einer anderen Bedienperson entsprechend der jeweiligen Konfiguration der Sensorflache
erstellt werden. ,,Beschriftung” ist dabei weit zu verstehen; der Begriff erfasst nicht nur



Schriftzeichen, sondern auch andere Symbole und Kennzeichnungen.

3.2. Anspruch 4 des Streitpatents steht nicht im Widerspruch zu dieser Auslegung. Die
Durchschnittsfachperson wirde namlich die in Anspruch 4 gekennzeichnete Variante derart
realisieren, dass Schablonenrohlinge vorliegen, die von der Bedienperson zur
Beschriftungsschablone weiterbearbeitet werden kdénnen und bereits eine Kodierung tragen, deren
Bedeutung der Bedienvorrichtung im Rahmen der Konfiguration einprogrammiert werden kann.

3.3. Die Beschwerdefiihrerin zeigt allerdings zutreffend auf, dass ,,mit einem entsprechenden
Hilfsmittel jede Schablone [...] beschriftbar” ist. Ebenso trifft zu, dass es auch schon vor der
Anmeldung des Streitpatents Ublich war, Papierblatter mittels Computer und Drucker zu
beschriften. Diese Erkenntnisse sind geradezu banal. Das Merkmal 1.e. war daher als solches
ebenfalls nicht neu.

4. All das hilft der Antragstellerin aber nicht weiter. Denn eine patentfahige Erfindung kann auch
dann vorliegen, wenn sich aus dem (neuen) Zusammenwirken mehrerer an sich bekannter
Einzelmerkmale ein besonderer Kombinationseffekt ergibt, der Uber die Summe der
Einzelwirkungen hinausgeht (Op 6/92 = PBI 1994, 146 - Ski zum Fortbewegen auf Schnee; Kucsko,

Geistiges Eigentum [2003] 849, Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz3 (2011) 8§ 1 PatG Rz
197, beide mwN). Das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit ist in diesem Fall fir diesen
Kombinationseffekt zu prifen.

4.1. Im vorliegenden Fall ist keine der Kombinationen, die durch die zwingenden Merkmale und die
Fakultativ- oder Alternativmerkmale in Anspruch 1 gebildet werden, dem Stand der Technik zu
entnehmen. Anspruch 1 ist daher jedenfalls neu.

4.2. Auch eine erfinderische Tatigkeit liegt fir die Mehrzahl dieser Kombinationen vor.

4.2.1. Zur Uberprifung der erfinderischen Téatigkeit missen die in Anspruch 1 unter Schutz
gestellten Merkmalskombinationen einzeln betrachtet werden. Diese Merkmalskombinationen
umfassen jeweils die Merkmale 1.a. bis 1.e., wobei Merkmal 1.c. in drei Varianten zerfallt: Es kann

c.a. ausschlieBlich die freie Konfigurierbarkeit und/oder freie Modifizierbarkeit,

c.b. ausschliellich  die  Steuerung von  quasi-kontinuierlichen  Funktionen  der
Beleuchtungseinrichtungen durch Nachbildung virtueller Dreh- und Schieberegler, oder

c.c. beides (und damit jedenfalls auch die freie Konfigurierbarkeit und/oder freie Modifizierbarkeit)
realisiert sein.

4.2.2. Die dem Gegenstand des Streitpatents zugrundeliegende Aufgabe, eine Bedienvorrichtung zu
schaffen, die einerseits eine freie Konfigurierbarkeit und/oder freie Modifizierbarkeit erlaubt und
andererseits die damit gegebene Flexibilitdt mit einer kostenminimalen Anordnung vereint, wird bei
den Kom-binationen mit den Varianten 1.c.a. und 1.c.c. auf tiberraschend einfache Weise gel6st. Die
Wirkung der Kombination der an sich bekannten Merkmale geht bei diesen Varianten deutlich tber
die Summe der jeweiligen Einzelwirkungen hinaus. Bei der freien Konfigurier- und
Modifizierbarkeit, wie sie dem Stand der Technik nach D2 zu entnehmen ist, werden die
Informationen, die im Streitpatent einfach auf der Beschriftungsschablone eingetragen werden, auf
der Sensorflache selbst dargestellt und missen (daher) zusétzlich programmiert werden. Dies
verursacht einen erhéhten Programmieraufwand, wodurch die Bedienungsfreundlichkeit gerade fir
eine nicht spezialisierte Bedienperson beeintrchtigt ist. Zudem ist auch die in der
Bedienvorrichtung vorzusehende Software komplexer und damit teurer, da sie auch die
Beschriftung ermoéglichen muss. Demgegenuber eroffnet die Kombination von freier
Konfigurierbarkeit und/oder freier Modifizierbarkeit (1.c.a.

und 1.c.c.) einerseits und einer auswechselbaren, durch die Bedienperson einfach zu erstellenden




Beschriftungsschablone (1.e.) andererseits kostenglnstige und bedienungsfreundliche Ldsungen.
Dem relevierten Stand der Technik ist kein Hinweis zu entnehmen, aufgrund dessen die
Durchschnittsfachperson diese Losungen in Erwdgung gezogen hatte. Insofern liegt daher eine
schutzfahige Kombinationserfindung vor.

4.2.3. Anders verhélt es sich bei der Kombination mit Variante 1.c.b., also bei Fehlen der freien
Konfigurierbarkeit und/oder freien Modifizierbarkeit. Hier verliert die auswechselbare
Beschriftungsschablone  durch  die ohnehin feste Konfiguration ihren  Sinn; die
Merkmalskombination I6st auch nicht die im Streitpatent formulierte Aufgabe. Bei dieser Variante
gibt es daher keinen mit einer erfinderischen Tatigkeit verbundenen kombinatorischen Effekt
(Mehrwert); vielmehr ware die Beschriftbarkeit der Schablone hier ebenso sinnlos wie jene der
Steckkarten in D1.

5. Diese Erwdagungen fuhren bei Anspruch 1 zu einem teilweisen Erfolg der Beschwerde. Das
Patent ist gemal 8 104 Abs 4 PatG insofern zu widerrufen, als es durch die alternative
Formulierung im Merkmal 1.c. auch eine Variante erfasst, bei der die freie Konfigurierbarkeit
und/oder freie Modifizierbarkeit nicht gegeben ist. Anspruch 1 ist aus diesem Grund dahin neu zu
fassen, dass der Hinweis auf die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der
Beleuchtungseinrichtungen durch Nachbildung virtueller Dreh- und Schieberegler als blof3
fakultatives Merkmal aufscheint, das ohne freie Konfigurierbarkeit und freie Modifizierbarkeit der
Sensoroberflache nicht fiir den Patentschutz ausreicht.

6. Da Anspruch 1 in modifizierter Form aufrecht bleibt, haben auch die von ihm abhéngigen
Anspriche 2-6 Bestand. Insofern muss die Beschwerde daher zur Ganze scheitern.

Anmerkung

|. Das Problem

Im vorliegenden Patentstreit begehrte die Antragstellerin in ihrem Einspruch den ganzlichen
Widerruf des 6sterreichischen Patents Nr 500 128 ,,Freikonfigurierbares Bediengerat zur Steuerung
von elektrischen Installationen in Gebauden* wegen mangelnder Patentierbarkeit iS der 8§ 1 bis 3
PatG. Sie stutzte sich auf den Stand der Technik, der sich aus neun bereits vorbekannten Patenten
ergdbe. Den Ansprichen des Streitpatents fehlte insbesondere die Neuheit und die erfinderische
Tatigkeit; zudem ware Anspruch 1 sprachlich unklar. Die Antragsgegnerin erstattete ein
Gegenvorbringen und beantragte die Abweisung des Einspruchs.

Die Technische Abteilung (TA) modifizierte den Anspruch 1 und hielt die Anspriche 2 bis 6 des
Streitpatents u.a. mit der Begrindung aufrecht, Anspruch 1 enthielte gegenlber dem
néchstliegenden Stand der Technik, ein neues technisches Merkmal, ndmlich die Kennzeichnung
der verschiedenen Funktionsbereiche der Sensorflache durch eine Uber oder unter der Sensorflache
angeordnete, auswechselbare Beschriftungsschablone. Diese Merkmalskombination beruhte auf
einer erfinderischen Tatigkeit. Die Neuformulierung stellte lediglich im Oberbegriff den
néchstliegenden Stand der Technik klar. Die Rechtsmittelabteilung (RA) bestatigte die
Entscheidung der TA.

In ihrer dagegen erhobenen Beschwerde begehrte die Antragstellerin nach wie vor den génzlichen
Widerruf des Streitpatents, sodass sich der OPM letztlich mit den Anforderungen an die
Patentierbarkeit einer Kombinationserfindung zu befassen hatte.

I1. Die Entscheidung des OPM

Der OPM erkannte der Beschwerde eine teilweise Berechtigung zu. Er Gbernahm fur den Anspruch
1 die Merkmalsgliederung der Unterinstanzen, bestétigte die mangelnde Neuheit der Teilmerkmale

RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; N&heres unter http://www.eurolawyer.at.




und hielt fest, dass im vorliegenden Fall keine der Kombinationen, die durch die zwingenden
Merkmale und die Fakultativ- oder Alternativmerkmale in Anspruch 1 gebildet wurden, dem Stand
der Technik zu entnehmen war. Anspruch 1 wére aufgrund seines Kombinationseffekts daher
jedenfalls neu. Gleichfalls lag flr die Mehrzahl dieser Kombinationen eine erfinderische Tatigkeit
Yolg

Allerdings war der Beschwerde insofern ein teilweiser Erfolg beschieden als Anspruch 1
einzuschranken wére. Das Patent war nach § 104 Abs 4 PatG ndmlich zu widerrufen, als es durch
die alternative Formulierung in einem Teilmerkmal auch eine Variante erfasste, bei der die freie
Konfigurierbarkeit und/oder freie Modifizierbarkeit nicht gegeben wére. Anspruch 1 war aus
diesem Grund dahin neu zu fassen, dass der Hinweis auf die Steuerung von quasi-kontinuierlichen
Funktionen der Beleuchtungseinrichtungen durch Nachbildung virtueller Dreh- und Schieberegler
als blofl fakultatives Merkmal aufscheint, das ohne freie Konfigurierbarkeit und freie
Modifizierbarkeit der Sensoroberflache nicht fir den Patentschutz ausreichte. Da Anspruch 1 in
modifizierter Form aber aufrecht blieb, hatten auch die von ihm abhangigen Anspriiche 2 bis 6
Bestand. Insofern musste die Beschwerde daher scheitern.

I11. Kritische Wirdigung und Ausblick

Eine Kombinationserfindung ist eine Erfindung, bei der alle kombinierten Merkmale einzeln jeweils
fir sich aus dem Stand der Technik bekannt sind, sog. ,,An-sich-Bekanntheit“.Bei einer
Kombinationserfindung wird der gewiinschte Erfolg stets nur durch das Zusammenwirken der
einzelnen Elemente erreicht. Die An-sich-Bekanntheit der Einzelteile einer Kombinationserfindung
ist unbeachtlich.! Unter Anwendung dieses Prinzips gelangten die obersten Patentrichter durchaus
vertretbar zur Auffassung, dass im gegenstandlichen Fall die patenttaugliche Erfindung deshalb
vorliegt, weil sich aus dem (neuen) Zusammenwirken mehrerer an sich bekannter Einzelmerkmale
ein besonderer Kombinationseffekt ergibt, der tiber die Summe der Einzelwirkungen hinausgeht.?
Der OPM pruft das Vorliegen einer erfinderischen Téatigkeit demzufolge ganz konkret auf
den erforderlichen Kombinationseffekt hin: Die dem Gegenstand des Streitpatents
zugrundeliegende Aufgabe, eine Bedienvorrichtung zu schaffen, die einerseits eine freie
Konfigurierbarkeit und/oder freie Modifizierbarkeit erlaubt und andererseits die damit gegebene
Flexibilitdt mit einer kostenminimalen Anordnung vereint, wird bei den Kombinationen mit den
Varianten der einzelnen Teilmerkmale, insbesondere der Bedienvorrichtung und den Funktionen der
Sensorflache auf Uberraschend einfache Weise geldst. Die Wirkung der Kombination der an sich
bekannten Merkmale geht bei diesen Varianten deutlich Uber die Summe der jeweiligen
Einzelwirkungen hinaus. Bei der freien Konfigurier- und Modifizierbarkeit, wie sie dem Stand der
Technik zu entnehmen ist, werden die Informationen, die im Streitpatent einfach auf der
Beschriftungsschablone eingetragen werden, auf der Sensorflache selbst dargestellt und mussen
(daher) zusatzlich programmiert werden. Dies verursacht einen erhdhten Programmieraufwand,
wodurch die Bedienungsfreundlichkeit gerade fir eine nicht spezialisierte Bedienperson
beeintrachtigt ist. Zudem ist auch die in der Bedienvorrichtung vorzusehende Software komplexer
und damit teurer, da sie auch die Beschriftung ermdoglichen muss. Demgegeniber erdffnet die
Kombination von freier Konfigurierbarkeit und/oder freier Modifizierbarkeit einerseits und einer
auswechselbaren, durch die Bedienperson einfach zu erstellenden Beschriftungsschablone der
Erfindung andererseits kostengiinstige und bedienungsfreundliche Lésungen.
Dem im Verfahren ermittelten Stand der Technik haben die Patentrichter keinen Hinweis entnehmen
konnen, aufgrund dessen die Durchschnittsfachperson diese Ldsungen in Erwagung gezogen hatte.
Insgesamt  sind daher die erforderliche Erfindungshéhe und Neuheit IS einer
Kombinationserfindung zu Recht bejaht worden.

1 vgl. OPM 8.10.1997, Op 1/96 — VerschluReinrichtung, OBI 1999, 11; Weiser, PatG?, 62 f jeweils mwN.
2 OPM 24.02.1993, Op 6/92 — Ski zum Fortbewegen auf Schnee, OBI 1994, 213 = PBI 1994, 146; Kucsko, Geistiges
Eigentum (2003), 849; Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz® (2011) § 1 PatG Rz 197, beide mwN.



IV. Zusammenfassung

Nach wohl gelbter Praxis der Patentbehtrden kann die Erfindungshéhe auch in einem
Kombinationseffekt liegen. Eine patenttaugliche Erfindung kann demzufolge auch dann vorliegen,
wenn sich aus dem (neuen) Zusammenwirken mehrerer an sich bekannter Einzelmerkmale ein
besonderer Kombinationseffekt ergibt, der iber die Summe der Einzelwirkungen hinausgeht.



