23 W (pat) 18/01 Verkindet am
10. April 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 35 856. 7 - 52

hat der 23. Senat ( Technischer Beschwerdesenat ) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 10. April 2003 unter Mitwirkung des Richters

Dr. Meinel als Vorsitzendem sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und

Dr. HauBler

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-

fungsstelle fur Klasse G 12 B des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 14. Februar 2001 aufgehoben.

BPatG 154
6.70



Die Sache wird zur weiteren Prifung auf der Grundlage folgender
Unterlagen an das Deutsche Patent- und Markenamt zurlckverwie-

sen:

Anspruch 1 und 2, Beschreibungsseiten 1 bis 3 und 6, diese Un-
terlagen uUberreicht in  der mundlichen Verhandlung vom
10. April 2003, urspringliche Beschreibungsseiten 4 und 5, und Fi-

gur 1 der offengelegten Zeichnungen.

Der weitergehende Beschwerdeantrag wird zurlickgewiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung ist unter der Bezeichnung , Transparente Abde-
ckung far Sensoren® am 29. Juli 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt

eingereicht worden.

Mit Beschluss vom 14. Februar 2001 hat die Priufungsstelle fir Klasse G 12 B des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurickgewiesen. Sie hat ihre
Entscheidung damit begrindet, dass der Gegenstand nach dem damals gelten-

den, ursprunglich eingereichten Anspruch 1 im Hinblick auf den aus der

- deutschen Offenlegungsschrift 44 10 895 [= D1]

bekannten Stand der Technik nicht neu sei. Nach Wegfall des tragenden Patent-
anspruchs 1 seien auch die auf ihn riickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 9, die
zudem gegenuber dem aufgezeigten Stand der Technik nichts Patentfahiges auf-

wiesen, gleichfalls nicht gewahrbar.



Im Prufungsverfahren waren noch die Entgegenhaltungen

- deutsche Offenlegungsschrift 40 06 420 [= D2]
- deutsche Patentschrift 933 481 [= D3] und
- deutsche Auslegeschrift 1 030 042 [= D4]

in Betracht gezogen worden.

Angesichts des inhaltlich nebengeordneten Patentanspruchs 6, der auf einen an-
deren Gegenstand als der Patentanspruch 1 gerichtet ist, namlich auf ein ,Hilfs-
mittel zum Abldsen der transparenten Abdeckung nach einem der Anspriche 1 bis
5% wurde im Prifungsbescheid vom 8. Oktober 1999 zudem die Einheitlichkeit der

vorliegenden Anmeldung in Frage gestellt.

Gegen den vorgenannten Zurlckweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde

der Anmelderin.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin die Patentfahigkeit der Gegenstande
gemal den ursprunglichen Anspruchen 1 und 6 damit begrundet, dass die vorste-
hend genannte Druckschrift D1 keinen Hinweis enthalte, die Abdeckung flr in
einem Gehause angebrachte Sensoren |6sbar zu verkleben; die D1 beschreibe
auch kein Hilfsmittel, welches dazu geeignet sei, die Abdeckung zu entfernen. Die
Gegenstande nach den ursprunglichen Patentansprichen 1 und 6 seien von da-

her neu.

Sie beruhen nach Auffassung der Anmelderin auch auf einer erfinderischen Tatig-
keit, da der D1 an keiner Stelle zu entnehmen sei, die Abdeckung an der auf3eren
Oberflache der dort offenbarten Stof3stange so zu gestalten, dass sie von der

StoRRstange geldst werden kann. Insofern seien in der D1 auch keine Hinweise zu



erkennen, welche den Fachmann dazu anregen kénnten, ein Hilfsmittel zum Ab-

heben der Abdeckung vorzusehen.

Die Anmelderin hat ferner neue Anspriche 1 bis 6 eingereicht und hilfsweise die
Erteilung eines Patents auf der Grundlage dieser neugefassten Patentansprliche

beantragt.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag betrifft eine transparente Abdeckung fur in einem
Gehause angebrachte Sensoren, wobei die I6sbare Verklebung der Abdeckung
mit dem Gehause durch ein beidseitig klebendes Klebeband oder eine beidseitig
klebende Klebefolie erreicht wird, deren beide Klebeseiten unterschiedliche Haft-

kraft aufweisen.

Der Patentanspruch 3 gemal} Hilfsantrag ist auf ein Hilfsmittel zum Ablosen der
transparenten Abdeckung nach Anspruch 1 gerichtet. Die Anmelderin hat geltend
gemacht, die Verwendung einer beidseitig klebenden Folie oder eines beidseitig
klebenden Klebebandes sei der Druckschrift D1 nicht zu entnehmen; die Ge-
genstande gemal’ den Anspruchen 1 und 3 nach Hilfsantrag seien demnach neu.
Nachdem der D1 auch nicht zu entnehmen sei, wie eine Verklebung der Abde-
ckung mit einem die Sensoren enthaltenden Gehause gestaltet werden kann, be-
ruhten die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 3 nach Hilfsantrag auch auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Die ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften D2, D3 und D4 stehen nach
Meinung der Anmelderin weder den Gegenstanden gemal den urspringlichen
Ansprichen 1 und 6 noch denen der Anspriiche 1 und 3 nach Hilfsantrag patent-

hindernd entgegen.

Nachdem seitens des Senats in der mindlichen Verhandlung erneut die Einheit-
lichkeit der vorliegenden Anmeldung in Frage gestellt und zudem bezweifelt wor-

den ist, ob der Gegenstand des ursprunglichen Anspruchs 6 bzw. der des neuen



Anspruchs 3 gemal Hilfsantrag patentfahig ist, hat die Anmelderin erklart, sie ver-
zichte auf das beanspruchte Hilfsmittel zur Ablésung der transparenten Abde-

ckung.

Auf die Feststellung des Senats hin, er betrachte nicht die D1, sondern die D2 als
nachstliegenden Stand der Technik, hat die Anmelderin nach Erorterung der
Sach- und Rechtslage zuletzt im Rahmen eines einzigen Antrags neue Anspriuche
1 und 2 vorgelegt und die Auffassung vertreten, dass das nunmehr beanspruchte
Gehause mit einer transparenten Abdeckung durch den nachgewiesenen Stand

der Technik nicht patenthindernd getroffen sei.

Die Anmelderin hat insbesondere die Auffassung vertreten, dass keiner der ent-
gegengehaltenen Druckschriften ein Hinweis oder eine Anregung flur die erfin-
dungswesentliche Merkmalskombination zu entnehmen sei, wonach das zur Ver-
bindung eines Gehauses mit einer transparenten Abdeckung verwendete beidsei-

tig klebende Klebeband oder die beidseitig klebende Klebefolie

- auf beiden Seiten unterschiedliche Haftkraft aufweisen,

- wobei jeweils die Klebeseite mit der groeren Haftkraft auf die transparente

Abdeckung aufgebracht wird,

wodurch die Klebefolie oder das Klebeband beim Ablosen der transparenten Ab-
deckung an dieser verbleibt. Erfindungsgemal’ werde somit, wie die Anmelderin in

der miundliche Verhandlung geltend gemacht hat, eine rickstandsfreie Losung der

Verbindung zwischen Gehause und Abdeckung erreicht. Hierdurch kénne verhin-
dert werden, dass Reste des Klebebandes oder der Klebefolie beim Ablosen der
transparenten Abdeckung in das Gehause fallen und dort die Sensoren verunrei-

nigen oder beschadigen.



Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse G 12 B des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2001 aufzuheben und

das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Anspruch 1 und 2, Beschreibungsseiten 1 bis 3 und 6, diese Un-
terlagen Uberreicht in der mundlichen Verhandlung vom
10. April 2003, ursprungliche Beschreibungsseiten 4 und 5, und Fi-
gur 1 der offengelegten Zeichnungen.

Die geltenden Ansprtiche 1 und 2 haben folgenden Wortlaut:

»1. Gehause mit einer transparenten Abdeckung (1) fur Sensoren,
wobei die transparente Abdeckung (1) mittels einer |6sbaren Ver-
klebung (2) mit dem Gehause (3) verbunden ist und die Verklebung
(2) ein beidseitig klebendes Klebeband oder eine beidseitig kle-

bende Klebefolie ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Klebeband oder die Klebefolie auf beiden Klebeseiten
unterschiedliche Haftkraft aufweisen, wobei das beidseitig klebende
Klebeband oder die beidseitig klebende Klebefolie mit der Klebe-
seite mit der groReren Haftkraft auf die transparente Abdeckung (1)
aufgebracht ist, wodurch die Klebefolie oder das Klebeband beim

Ablosen der transparenten Abdeckung (1) an dieser verbleiben.

2. Gehause nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die

transparente Abdeckung (1) eine Floatglasscheibe ist.”



Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist nur insoweit begriindet, als der an-
gefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache mit den in der mundlichen Ver-
handlung vorgelegten, neugefassten Patentansprichen 1 und 2 zur weiteren Pru-
fung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurlickzuverweisen ist, weil das
wesentlich geanderte Patentbegehren noch nicht ausreichend geprift ist (§ 79
Abs 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

1.) Die vorliegenden Patentanspriche sind zulassig.

So wurde im geltenden Patentanspruch 1 in zulassiger Weise die Bezeichnung
(,Gehause...” anstelle von ,Transparente Abdeckung...") geandert; inhaltlich stutzt
sich der Anspruch 1 auf die urspringlich eingereichten Patentanspriiche 1 und 3
bis 5. Die Wirkungsangabe im letzten Teilmerkmal des Anspruchs 1, wonach die
Klebefolie oder das Klebeband beim Ablosen der transparenten Abdeckung an
dieser verbleiben, findet sich in der urspringlichen Beschreibung (Seite 5, letzter
Absatz bis Seite 6, erster Absatz).

Der geltende Unteranspruch 2 entspricht bis auf die geanderte Bezeichnung in-

haltlich dem ursprunglichen Unteranspruch 2.

2.) Nachdem das Patentbegehren im Beschwerdeverfahren wesentlich geandert
worden ist und nunmehr auf die Verwendung von beidseitig klebender Klebefolie
bzw. beidseitig klebendem Klebeband mit Klebeseiten unterschiedlicher Haftkraft
gestutzt wird, ist der dem angefochtenen Beschluss zugrundeliegende Zurtckwei-
sungsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gegenuber der D1 entfallen, weil bei
diesem Stand der Technik jeglicher Hinweis auf die Verwendung derartiger Kle-

bemittel zur Befestigung einer transparenten Abdeckung an einem Gehause fehlt.



Aus der D2 ist — unbestritten — ein gattungsgemalles Gehause mit einer transpa-
renten Abdeckung flr Sensoren bekannt (vgl. die dortige Vorrichtung zum opti-
schen Erfassen von Fremdkorpern, welche Vorrichtung ausweislich der Figuren 1
und 2 mit zugehoriger Beschreibung, Spalte 1, Zeile 59 bis Spalte 2, Zeile 42, ein
Gehause (11) mit einer transparenten Abdeckung (Scheibe 16) aufweist und bei
welcher im Gehause (11) Sensoren (Strahlungssensor 12, Strahlungsempfanger
13) untergebracht sind, wobei die transparente Abdeckung (16) mittels einer 16s-
baren Verklebung mit dem Gehause (11) verbunden ist und wobei die Verklebung

durch eine beidseitig klebende Klebefolie (Folie 20) erfolgt ).

Zustandiger Durchschnittsfachmann ist hier ein mit der Entwicklung und Fertigung
von Gehausen mit transparenter Abdeckung zur Aufnahme von Sensoren be-
fasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinen-
bau, der sich im Rahmen seiner Tatigkeit auch mit den verschiedenen Verkle-

bungstechniken beschaftigt.

Dieser Fachmann mag zwar erkennen, dass die beim gattungsbildenden Stand
der Technik gemaly der D2 verwendete beidseitig klebende Folie (20) an der
transparenten Abdeckung (16) und dem Gehause (11) aufgrund deren Oberfla-
chenbeschaffenheit moglicherweise unterschiedlich stark anhaftet. Es findet sich
fur ihn jedoch kein Hinweis daflr, die Klebefolie (20) an der transparenten Abde-
ckung (16) starker anhaften zu lassen als am Gehause (11), damit sie beim Ablo-
sen der transparenten Abdeckung (16) an dieser verbleibt, wie dies insoweit der
weitergehenden Lehre gemall dem kennzeichnenden Teil des neugefassten Pa-

tentanspruchs 1 entspricht.

Die eine Verglasung von Fensteroffnungen betreffende Entgegenhaltung D3 sowie
die eine Vorrichtung zur Halterung von Messgeraten betreffende Entgegenhaltung

D4 liegen vom Gegenstand gemal} geltendem Patentanspruch 1 noch weiter ent-



fernt. Diese beiden letztgenannten Druckschriften haben in der mindlichen Ver-

handlung im Ubrigen keine Rolle gespielt.

3.) Die vorliegende Sache ist jedoch noch nicht entscheidungsreif. Die Prifungs-
stelle hat in ihrem Prifungsbescheid vom 8. Oktober 1999 zu den nunmehr in den
geltenden Anspruch 1 aufgenommenen Merkmalen der urspruanglichen Unteran-
spruche 3 bis 5 lediglich pauschal auf die D2 verwiesen. Dieser Druckschrift sind
jedoch, wie vorstehend dargelegt wurde, zumindest die Merkmale der urspringli-
chen Unteranspriche 4 und 5, wonach die beidseitig klebende Klebefolie oder das
beidseitig klebende Klebeband auf den beiden Klebeseiten unterschiedliche Haft-
kraft aufweisen und mit der Klebeseite mit der grofieren Haftkraft auf die transpa-

rente Abdeckung aufgebracht ist, nicht zu entnehmen.

Die Beurteilung im o.g. Prufungsbescheid, die Anmeldungsunterlagen lie3en
nichts erkennen, worauf sich ein gewahrbarer Hauptanspruch stitzen koénnte,
kann insofern ohne nachprufbaren Stand der Technik keine Basis fur eine sachge-
rechte Entscheidung sein (vgl. hierzu BGH GRUR 1990, 111, Ls1, 113 |iSp -
, 1 ransportsicherung®; BPatG 23 W (pat) 8/01 vom 21. Januar 2003 in juris — ,Ge-
druckte Schaltung®; steht zur Veroffentlichung an).

Nachdem in der vorliegenden Sache nicht auszuschliel3en ist, dass ein einer Pa-
tenterteilung mdglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert —
insbesondere ist in der Klebstoffe (in Form von Filmen und Folien) und Klebever-
fahren betreffenden IPC-Klasse C 09 J ersichtlich noch nicht recherchiert worden
— und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstandigen Recher-
che des relevanten druckschriftlichen Standes der Technik ergehen kann, wofir in
erster Linie die Prufungsstellen des Patentamts mit ihrem Prufstoff und den ihnen

zur Verfugung stehenden Recherchemdoglichkeiten in Datenbanken berufen sind,



-10 -

ist die Sache im Rahmen der geltenden Patentanspriche 1 und 2 an das Deut-
sche Patent- und Markenamt zur weiteren Prufung und Entscheidung zurtuckzu-
verweisen (§ 79 Abs 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

Dr. Meinel Dr. Gottschalk Knoll Dr. Hauldler

Pr



	G r ü n d e
	I
	
	II



