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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 019 510.2-34

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 26. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Stré3ner, der Richterin Dr. Hock sowie der Richter Brandt und

Maile

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung 10 2004 019 510.2-34 ist am 22. April 2004 unter
der Bezeichnung ,Aus Kunststoff bestehendes Gehéause fir elektronische Einrichtun-
gen und Verfahren zu seiner Herstellung" von der F... KG in

W... beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden. Die Patent-
anmeldung ist zwischenzeitlich auf die jetzige Beschwerdefuhrerin Ubertragen wor-

den.

Im einzigen Prifungsbescheid vom 2. August 2005 fihrte die zustandige Prufungs-

stelle fur Klasse HO5K u. a. mit Bezugnahme auf die Druckschriften

DE 198 29 248 A1l (Druckschrift 1) und

DE 100 65 856 Al (Druckschrift 2)

aus, dass aufgrund des im Prifungsverfahren ermittelten Standes der Technik

eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden kénne.

Dem widerspricht die Anmelderin mit Schriftsatz vom 11. November 2005 (einge-
gangen am 16. November 2005) unter Beibehaltung der urspriinglichen Patentan-

spruche.

Die Anmeldung ist daraufhin durch Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse HO5K

des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2006 zurtickgewiesen



worden. Als Begrindung ist eine fehlende Neuheit des Gegenstands des zum
Zeitpunkt der Zuriickweisung geltenden Anspruchs 1 im Hinblick auf die Lehre der

Druckschrift 1 genannt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 27. Januar 2006 eingelegte Be-

schwerde der Anmelderin.

Mit Zusatz zur Ladung vom 12. Juli 2010 wird die Anmelderin u. a. noch auf die

dem Senat bekannt gewordene Druckschrift

JP 63-284888, einschl. englischsprachiges abstract
(Druckschrift 3)

hingewiesen, welche bei der Beurteilung der Patentfahigkeit des Anmeldege-
genstands von Relevanz ist. Hierauf reicht die Anmelderin mit Eingabe vom
19. Oktober 2010 neue Patentanspriiche nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfs-

antrdgen 1 und 2 ein.

In der mundlichen Verhandlung vom 26. Oktober 2010 verfolgt die Beschwerde-
fuhrerin ihre Anmeldung - durch Streichen der jeweiligen Verfahrens-ansprtiche -
lediglich mit den Vorrichtungsansprichen gemald den Antrdgen vom
19. Oktober 2010 weiter.

Sie stellt den Antrag,
den Beschluss der Prifungsstelle H 05 K des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 10. Januar 2006 aufzuheben und das Pa-

tent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriiche 1 bis 9, eingereicht mit Schriftsatz vom
19. Oktober 2010, Beschreibung Blatt 2/9, eingereicht mit Schrift-



satz vom 19. Oktober 2010, Blatt 3/9 gemald Offenlegungsschrift,
Zeichnung 5 Blatt (5 Figuren) gemaf} Offenlegungsschrift.

Hilfsweise stellt sie den Antrag, das Patent mit folgenden Unterlagen zu

erteilen:

Patentanspriiche 1 bis 8, eingereicht mit Schriftsatz vom
19. Oktober 2010, Beschreibung Blatt 2/9, eingereicht mit Schrift-
satz vom 19. Oktober 2010, Blatt 3/9 gemald Offenlegungsschrift,
Zeichnung 5  Blatt (5 Figuren) gemall  Offenlegungsschrift
(1. Hilfsantrag).

Weiter hilfsweise stellt sie den Antrag das Patent mit folgenden Unterlagen zu er-

teilen:

Patentanspriiche 1 bis 7, eingereicht mit Schriftsatz vom
19. Oktober 2010, Beschreibung Blatt 2/9, eingereicht mit Schrift-
satz vom 19. Oktober 2010, Blatt 3/9 gemald Offenlegungsschrift,
Zeichnung 5  Blatt (5 Figuren) gemall  Offenlegungsschrift
(2. Hilfsantrag).

Die jeweiligen, auf ein aus Kunststoff bestehendes Gehause fur elektronische Ein-

richtungen gerichteten Anspriche 1 lauten:

Hauptantrag:

»L. Aus Kunststoff bestehendes Gehause flr elektronische Ein-
richtungen an dessen Wandung ein flexibler Trager mit min-

destens einer Leiterbahn angebracht ist, wobei



die Leiterbahn (2) lediglich auf einer Seite wenigstens eine
den Trager (1) bildende Schicht (6) aus einem Isoliermaterial
hat und mit ihrer anderen Seite mit der Innenwandung (4)

des Gehéauses (3) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Trager (1) Fenster (8) hat, die die Kontaktflachen (9) an
der Leiterbahn (2) freilegen.”

Hilfsantrag 1

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem
nach Hauptantrag durch das Anfligen des weiteren Merkmals

“...und dass die Leiterbahn (2) mit einem mit einer Kontaktflache

(9) verbundenen, elektronischen Bauteil (10) bestickt ist.”

Hilfsantrag 2

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem
nach Hilfsantrag 1 durch das Anfigen des weiteren Merkmals

.-..und dass die Wandung des Gehauses (3) eine Dicke D von 0,5

bis 4 mm, vorzugsweise von 1,0 bis 2,5 mm hat.”

Wegen der auf die jeweiligen Patentanspriche 1 nach Hauptantrag bzw. den
Hilfsantragen 1 und 2 riickbezogenen abhangigen Patentanspriiche sowie der

weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet, denn das aus Kunststoff beste-
hende Gehause fur elektronische Einrichtungen nach den jeweiligen Patentan-
spruchen 1 gemal} Hauptantrag bzw. gemafl den Hilfsantragen 1 und 2 erweist

sich nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung als nicht patentfahig.

a) Die Frage der Zulassigkeit der jeweiligen Anspruchssatze - sowohl nach
Hauptantrag wie auch nach den Hilfsantragen 1 und 2 - kann daher dahinstehen
(vgl. .BGH, GRUR 1991, 120, 121 Abschnitt 1.1 - ,Elastische Bandage®).

b) Nach Angabe der zugehdrigen Offenlegungsschrift ist die vorliegende
Patentanmeldung unter anderem auf ein aus Kunststoff bestehendes Gehause fur
elektronische Einrichtungen gerichtet, an dessen Wandung ein flexibler Trager aus
einem Isoliermaterial mit mindestens einer Leiterbahn angebracht ist (vgl. Offenle-
gungsschrift, Abs. [0001]).

Da elektronische Einrichtungen, insbesondere solche, die in Kraftfahrzeugen ein-
gesetzt werden, schwierigen Umgebungsbedingungen Stand halten mussen, ist
es bekannt, dieselben mit Kunststoff zu umgiel3en. So werden beispielsweise fle-
xible Leiterbahnen vor mechanischen Beschadigungen oder vor Oxidation dadurch
geschutzt, dass sie mit einem thermoplastischen Material hinterspritzt werden. Be-
kannte, gattungsgemal3e Geh&use dienen daher zum Schutz oder als Trager fur
die Leiterbahn und eventuell daran angebrachte elektronische Bauteile (vgl. Of-
fenlegungsschrift, Abs. [0002]).

Hierbei geht die vorliegende Anmeldung bei allen Antrdgen von einem nachstlie-

genden Stand der Technik nach Druckschrift 3 aus, aus welchem ein Gehause mit

den Merkmalen des jeweils gleichlautenden Oberbegriffs der Anspriiche 1 nach
Hauptantrag bzw. nach den Hilfsantrdgen bekannt ist (vgl. Schriftsatz vom
19. Oktober 2010, Seite 3, 3. Abs.).



Dieser Stand der Technik weist jedoch den gravierenden Nachteil auf, dass die auf
die Leiterbahnfolie aufgebrachten elektronischen Bauteile in die Wandung des Ge-
h&auses integriert sind. Um dies zu erreichen, missen die Bauteile bereits wahrend
des SpritzgieRvorgangs an der flexiblen Leiterbahnfolie befestigt sein, was dazu
fuhrt, dass diese wahrend des Spritzgiel3vorgangs den dort herrschenden hohen
Temperaturen bzw. dem hohen Druck ausgesetzt sind, was zu einer Beschadigung
der Bauelemente fuhren kann (vgl. Eingabe vom 19. Oktober 2010, Seiten 3 und 4,

seitentbergreifender Abs.).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Anmeldungsgegenstand als technisches Prob-
lem die Aufgabe zugrunde, ein konstruktiv einfach aufgebautes Gehause fir elekt-
ronische Einrichtungen zu schaffen, das leicht herstellbar ist, indem es kosten-
gunstig gefertigt werden kann und das sicher in seiner Anwendung ist (vgl.
gleichlautender Abs. [0006] der jeweiligen Beschreibungen geméald Hauptantrag

bzw. den beiden Hilfsantragen).

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der jeweiligen Vorrichtung nach An-

spruch 1 gemald Hauptantrag bzw. den Hilfsantragen 1 und 2 gel6st.

Hierbei ist es nach Anspruch 1 gemald Hauptantrag wesentlich, dass der flexible
Trager Fenster (bzw. Freilassungen in der Folie, vgl. Ausfiihrungen der Anmelde-
rin in der mindlichen Verhandlung) hat, die die Kontaktflachen an der Leiterbahn
freilegen. Hierdurch wird in vorteilhafter Weise erreicht, dass die Bauelemente erst
nach dem Herstellen des Gehéauses von der Gehauseinnenseite her aufgebracht
werden kdnnen, was entsprechend zu einer geringeren Temperatur- und Druck-

belastung fuhrt.

Die entsprechende Vorrichtung nach Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 1 weist das
weitere Merkmal auf, dass die Leiterbahn mit einem mit einer Kontaktflache ver-
bundenen, elektronischen Bauteil bestiickt ist.



Nach Anspruch 1 gemafl Hilfsantrag 2 ist die beanspruchte Vorrichtung nach Hilfs-
antrag 1 auf3erdem durch konkrete Dickenangaben der Gehdusewandung weiter

eingeschrankt.

c) Das Gehaduse des Anspruchs 1l nach Hauptantrag beruht nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit des zustadndigen Fachmanns. Dieser ist bei der vorliegen-
den Anmeldung als ein mit der Entwicklung von Gehausen fir elektronische
Schaltungen betrauter, berufserfahrener Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elekt-

rotechnik mit Fachhochschulabschluss zu definieren.

Denn aus der Druckschrift 3 (vgl. englischsprachiges abstract, bzw. die entspre-

chenden Figuren im japanischen Original) ist in Worten der vorliegenden Anmel-
dung unstrittig ein aus Kunststoff bestehendes Gehause fir elektronische Ein-
richtungen gemafR den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt.
Insbesondere offenbart die dortige technische Lehre ein aus Kunststoff bestehen-
des Gehause flur elektronische Einrichtungen (circuit molded form, resin molded
form 22), an dessen Wandung ein flexibler Trager - im Ausgangszustand -mit min-
destens einer Leiterbahn angebracht ist (circuit body 15 u. a. bestehend aus wiring
film 11 having flexibiliy), wobei die Leiterbahn lediglich auf einer Seite wenigstens
eine den Trager bildende Schicht aus einem Isoliermaterial hat (wiring film 11) und
mit ihrer anderen Seite mit der Innenwandung des Geh&auses verbunden ist (vgl.
Fig. 5i. V. m. Fig. 2).

Dabei ist das Merkmal der Flexibilitat des Tragers sowohl beim Stand der Technik

gemal Druckschrift 3 als auch beim Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich im Zu-

sammenhang mit dem Verfahren zur Herstellung des Gehauses von Bedeutung.
In beiden Fallen ist der urspriinglich flexible Trager namlich mit der Innenwandung
des Gehauses verbunden und damit starr ausgebildet, so dass die fertig herge-
stellte Vorrichtung lediglich noch die isolierende Materialeigenschaft des Tragers

als Merkmal aufweist, womit die mindestens eine Leiterbahn so in eine Gehéause-



wand aus Kunststoff eingebettet ist, dass die Leiterbahn von einer isolierenden

Schicht- hier der Tragerfolie - zu Isolationszwecken bedeckt ist.

Ein solcher Geh&useaufbau ist dem Fachmann auch aus Druckschrift 2 grund-

satzlich bekannt. Denn gemal der dortigen Lehre sind Leiterbahnen direkt in die

innere Oberflache eines Gehauses integriert (vgl. Druckschrift 2, Abs. [0018]) wo-

bei die Leiterbahnen mit einem nicht leitfahigen Kunststoff umspritzt sind (vgl.
Druckschrift 2, Abs. [0019], Zeilen 55 bis 58). Hierbei weist der nicht leitfahige
Kunststoff zur Verbindung der Leiterbahn mit einem elektronischen Bauteil (Chip

4) Fenster auf, die die Kontaktflachen an der Leiterbahn freilegen (vgl. Druckschrift
2, einzige Figur i. V. m. Beschreibung Abs. [0018]).

Der Fachmann wird diese Lehre der Druckschrift 2, angesichts der Notwendigkeit

einer Bauteilbestiickung der mindestens einen Leiterbahn von der Gehauseinnen-
seite her aufgreifen und die entsprechenden Merkmale in gleicher Weise auch bei
der Lehre der Druckschrift 3 vorsehen. Somit gelangt er in naheliegender Weise

zu einem Gehause, welches neben den im Oberbegriff des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag angegebenen Merkmalen auch das einzige kennzeichnende Merkmal
aufweist, wobei die Fenster der freigelegten Kontaktflachen fir den Fachmann
selbstverstandlich dann im isolierenden Trager der Druckschrift 3 ausgebildet sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Téa-
tigkeit des Fachmanns; das Gehause nach Anspruch 1 nach Hauptantrag ist damit

nicht patentfahig.

d) Auch das Gehéause nach Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 ist nicht patentfahig.

Das jetzt beanspruchte Gehause umfasst die vorstehend abgehandelten Merkmale
des Anspruchs 1 nach Hauptantrag erganzt um das zusatzliche Merkmal, dass die
Leiterbahn mit einem mit einer Kontaktflache verbundenen, elektronischen Bauteil

bestiickt ist. Dieses Merkmal ist jedoch ebenfalls aus der Druckschrift 2 bekannt
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(vgl. Druckschrift 2, Abs. [0018], Zeile 45ff, ,Die Leiterbahnen 3 sind mit einem
Chip 4 zu[r] Verarbeitung von Daten verbunden...”), so dass auch diese Vorrich-

tung mit Bezugnahme auf die Ausfihrungen zu den entsprechenden Merkmalen
des Anspruchs 1 nach Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des

Fachmanns beruht.

e) Auch das Gehause nach Anspruch 1 gemaf3 Hilfsantrag 2 ist nicht patentfahig.

Im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfs-
antrag 1 durch das zusatzlich aufgenommene Merkmal, dass die Wandung des
Gehauses eine Dicke D von 0,5 bis 4 mm, vorzugsweise von 1,0 bis 2,5 mm hat;
eingeschrankt.

Diese MalRnahme liegt jedoch im Rahmen des fachmannischen Handelns, denn
der Fachmann wird bei der konstruktiven Festlegung der jeweiligen Gehausedi-
cken ohne besondere Schwierigkeiten oder wegflihrende Vorstellungen - insbe-
sondere bei Berticksichtigung einer gewtinschten Gehausestabilitdt und des Mate-
rialverbrauchs bei der Herstellung - auf ihm bekannte Konstruktionsprinzipien zu-
ruckgreifen und so in naheliegender Weise zu den jetzt beanspruchten Wan-
dungsdicken gelangen.

Auch ergibt sich aus der Zusammenschau des zusatzlich aufgenommenen Merk-
mals mit den restlichen Merkmalen des Anspruchs keine fir den Fachmann un-

vorhersehbare, Giberraschende Wirkung.

Mit Verweis auf die Ausfihrungen zu den entsprechenden Merkmalen des An-
spruchs 1 nach Hauptantrag bzw. nach Hilfsantrag 1, beruht daher auch der Ge-
genstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen Tétig-

keit des zustéandigen Fachmanns.
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f) Mit den jeweiligen Patentanspriichen 1 nach Hauptantrag bzw. nach den
Hilfsantragen 1 und 2 fallen aufgrund der Antragsbindung auch die jeweils
rickbezogenen Anspriche (vgl. BGH GRUR 2007, 862 Leitsatz -
.Informationsibermittlungsverfahren I[I* m. w. N.).

g) Beidieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurlickzuweisen.

Dr. StroRner Dr. Hock Brandt Maile

pro



