35 W (pat) 434/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Gebrauchsmuster 94 04 291

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 11. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Mullner sowie die
Richter Lokys und Dr. Friedrich

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurtickgewiesen.

2. Der Beschwerdefiuihrer trat die Kosten des Verfahrens.

Grinde

Am 8. Marz 1994 hat die Beschwerdegegnerin unter Inanspruchnahme der Priori-
tat der deutschen Patentanmeldung 43 19 965 vom 14. Juni 1993 das Streit-
gebrauchsmuster 94 04 291 mit der Bezeichnung "Gehéause, das seinen Innen-
raum gegentber elektromagnetischen Strahlen abschirmt " angemeldet. Das
Gebrauchsmuster ist am 16.Juni 1994 mit 17 Schutzansprichen in das

Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.

Durch rechtskréftigen Beschluss des Bundespatentgerichts vom
30. September 1998 (Az.: 5 W (pat) 425/97) ist das Streitgebrauchsmuster inso-
weit teilweise geldscht worden, als es uber die im damaligen Beschwerdeverfah-
ren als einzigem weiterverteidigten Hauptantrag Il am 30. September 1998 einge-

reichten Schutzanspriche 1 bis 12 hinausging.



Gegen das Streitgebrauchsmuster hat u.a. der Antragsteller am
21. November 2003 einen weiteren Loschungsantrag gestellt, den er nach Ablauf
der Hochstlaufdauer umgestellt hat auf Feststellung der anfanglichen Unwirksam-
keit. Die Antragsteller stitzten ihre Loschungsantrage auf insbesondere
31 Druckschriften:

1) Paul lvanfi: "Verarbeitung von Ein- und Mehrkomponenten-
Kleb- und Dichtstoffen." In: Adh&sion 1988, Heft 3, Seiten 10
bis 19,

2)  Prof. Dr.-Ing. E. Steinmetz: "Zukunftsorientierte Klebstoffe fur
Metall- und Nichtmetallverbindungen”, Haus der Technik,
Fachbuchreihe, Vulkan-Verlag-Essen (1991) Seiten 102 bis
105,

3) CHO-Bond and CHO-SHIELD, Firma Chomerics, 1988,

4) US4 011 360,

5) Technical Bulletin 46, CHO-Bond 1038, Firma Chomerics,
1987,

6) Freiprogrammierbare Auftrags- und Vergusssysteme, Firma
Hilger und Kern, Mannheim, 1986,

7) DE 3936534 A1,

8) JP 5-7177 A mit beglaubigter deutscher Ubersetzung,

9) DE 3934845 A1,

10) JP 5-86198 U mit beglaubigter deutscher Ubersetzung,

11) Geoffrey D. King: "Improved Foam in Place Gasketing Mate-
rial", SAE Technical Paper Series 900201, 1990,

12) Takeuchi: "Neueste Silikon Technologie", CMC-Verlag
(1986) Seite 195 mit englischer Ubersetzung,

13) JP 61-149399 U mit beglaubigter deutscher Ubersetzung,

14) Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry, 5. Auflage
1993, Vol. A24, Seiten 68 bis 80,



15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Rompp Chemie Lexikon, Band 5, 1991, Georg Thieme Ver-
lag Stuttgart-New York, Stichwort: Silicone, Seiten 4168 bis
4172,

Rompp Chemie Lexikon, Band 2, 1990, Georg Thieme Ver-
lag Stuttgart-New York, Stichwort: Elektrisch leitfahige Poly-
mere, Seiten 1110 bis 1112,

Rompp Chemie Lexikon, Band 3, 1990, Georg Thieme Ver-
lag Stuttgart-New York, Stichwort: Kunststoffe, Seiten 2398
bis 2403,

R6mpp Chemie Lexikon, Band 5, 1991, Georg Thieme Ver-
lag Stuttgart-New York, Stichwort: Polymere, Seiten 3545 bis
3548,

Dr. Eckhart Louis: "Dichtungstechniken mit Siliconkautschu-
ken" In: Die Chemische Produktion (1979) Seiten 24 bis 26,
H. J. Mair und S. Roth: "Elektrisch leitende Kunststoffe"
(1989) Carl Hanser Verlag Miinchen Wien, "Vorwort" Seiten
XXI und XXII,

D. Wolfer: "Elektrisch leitende Kunststoffe" (1989) Carl Han-
ser Verlag Munchen Wien, "Elektrisch leitfahiger Siliconkau-
tschuk und seine  Anwendung", Seiten 215 bis 236,

S. Roth: "Elektrisch leitende Kunststoffe" (1989) Carl Hanser
Verlag Minchen Wien, "Selbstleitende Kunststoffe, Einlei-
tung",

W. Hechtl: "Silicone Chemie und Technologie" (1989) Vul-
kan-Verlag Essen, "Chemie und Technologie des kaltharten-
den Siliconkautschuks", Seiten 49 bis 51,

H. Lucke: "Dichtungsmassen-Dichtungsprobleme”, In:
Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH, Berlin (1973) Seiten
10 bis 13,

Technische Richtlinie des Glashandwerks Nr. 1, 4. erweiterte
Ausgabe 1986, "Dichtstoffe fur Verglasungen und An-



schlussfugen”, Verlag Karl Hofmann Schorndorf, Seite 26,
Punkt 8.5.3,

26) W. Endlich: "Opto-elektronische Sensoren”. In: "kleben &
dichten Adhasion", Jahrgang 36, 12/92, Seiten 24 und 25,

27) "Rationelles Dosieren”. In: Adhéasion (1989) Heft 12, Seite
38,

28) Paul Ivanfi: "Kleb- und Dichstoffverarbeitung: Gerate und
Anlagen fur punkt- und linienférmige Auftragung”. In: Adha-
sion (1985) Heft 1 — 2, Seiten 17 bis 20,

29) US 5121329 A,

30) Beglaubigte deutsche Ubersetzung von JP 1-171092 A,

31) M. Keck: "Dosieren von Flussigkeiten und Pasten”. In: Adh&-
sion 6/92.

Mit Beschluss vom 21. Marz 2005 hat die Gebrauchsmusterabteilung | des Deut-
schen Patent- und Markenamts die Feststellungsantrdge zuriickgewiesen. In der
Begriindung wird ausgefihrt, dass das Streitgebrauchsmuster die innere Prioritat
der Patentanmeldung 94 19 965 zu Recht in Anspruch nehme. Damit gehdre die
Entgegenhaltung JP 5-86198 U nicht zum Stand der Technik. Gegeniber dem be-
ricksichtigungsfahigen Stand der Technik sei der Gegenstand des Streit-
gebrauchsmusters neu und beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt. Wegen
der weiteren Einzelheiten wird auf die Begrindung des Beschlusses vom

21. Méarz 2005 verwiesen.

Gegen den ihm am 9. Juni 2006 zugestellten Beschluss hat der Antragsteller mit
Schreiben vom 7. Juli 2006, eingegangen am 8. Juli 2006, Beschwerde eingelegt.
Zur Begrindung tragt er sinngemalf vor, dass das prioritatsbegrindende Patent
durch das Bundespatentgericht durch Urteil vom 21. April 2005 (AZ 2 Ni 47/03) fur
nichtig erklart worden sei, weshalb auch die Lehre des Streitgebrauchsmusters
nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhen kdnne. Die mit der Beschwerde be-



antragte Verfahrenskostenhilfe sowie die Beiordnung eines Vertreters hat der Se-

nat mit Beschluss vom 30. Mérz 2009 zuriickgewiesen.

Der geltende Schutzanspruch 1 hat laut dem Beschluss vom 30. September 1998
des Bundespatentgerichts (AZ: 5 W (pat) 425/97) folgenden Wortlaut:

"Gehause (1, 4), insbesondere fir elektronische Funktionsele-
mente (2), das seinen Innenraum gegenuber elektromagnetischer
Strahlung abschirmt, mit einer in einem vorbestimmten Ab-
schnitt (3a), mindestens eines Gehauseteils (1) angeordneten Ab-
schirmdichtung (8), die elastisches sowie leitfahiges Material auf-
weist,

wobei die Abschirmdichtung als Abschirmprofil (8; 180) aus einem
elastischen und leitfahigen Material direkt auf dem Abschnitt (3a)
eines Gehauseteils (1) und nur mit diesem festhaftend verbunden
gebildet ist,

derart, dass das Abschirmprofil auch nach wiederholten Offnen
des Gehauses eine gute Bestandigkeit aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Abschirmprofil (180) mindestens bereichsweise aus
mehreren, Ubereinander oder neben- und Ubereinander angeord-
neten Materialstrangen aufgebaut ist,

wobei jeder Strang (181 bis 184) an Ort und Stelle mit dem Ge-
hauseteil (1) und/oder einem anderen Strang festhaftend verbun-

den gebildet ist.”

Bezuglich der Unteranspriiche 2 bis 12 und weiterer Einzelheiten wird auf den

Akteninhalt verwiesen.



1. Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet.

2. Bei der abschlieRenden Beurteilung das Streitgebrauchsmusters gegeniber
dem gesamten im Verfahren befindlichen Stand der Technik erweist sich dieses
als schutzfahig. Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts hat daher den Antrag auf Feststellung der anfanglichen Unwirksamkeit

des Streitgebrauchsmusters zu Recht zuriickgewiesen.

a) Die verteidigten Schutzanspriiche 1 bis 12 des Streitgebrauchsmusters sind
zulassig. Sie stellen gegentber dem eingetragenen Schutzrecht eine zuldssige

Beschrankung des Gegenstandes dar.

Solche Beschrankungen sind jedenfalls dann zuléassig, wenn der Gegenstand der
verteidigten Anspriche hinter dem der eingetragenen Anspriche zurtckbleibt (vol
Bundespatentgericht GRUR 1988, 530, 532 — "Schalung fur Betonbehalterwande).

Ein solcher Fall liegt hier vor.

Der verteidigte Anspruch 1 sttitzt sich seinem technischen Inhalt nach auf die ein-
getragenen Anspriiche 1, 3 und 5. Im Unterschied zum eingetragenen Anspruch 4,
der sinngemal auf eine Verklebung von Gehauseteilen gerichtet ist, soll nach dem
eingetragenen Anspruch 5 das Gehause leicht zu 6ffnen und zu schlie3en sein,
was nur dann mdoglich ist, wenn das jeweilige Abschirmprofil nur mit einem
Gehauseteil festhaftend verbunden ist. Die Uber den eingetragenen Anspruch 5
hinausgehende Einschrankung des Gegenstandes nach Anspruch 1, der zufolge
das Abschirmprofil auch nach wiederholten Offnen des Gehauses eine gute
Bestandigkeit aufweist, findet ihre Offenbarungsstiitze in der auf Seite 4, le Abs.

der Beschreibung angegebenen Aufgabenstellung.



Auch die auf den Anspruch 1 zurtickbezogenen Unteranspriche 2 bis 12 sind zu-
lassig, da sie den urspringlich eingetragenen Anspriichen 2, 5, 7 bis 9, 11 12 und

14 bis 17 entsprechen.

b) Die innere Prioritat vom 14.Juni 1993 aus der Stammanmeldung
DE 43 19 965.8 wurde zu Recht in Anspruch genommen, weil die Gegenstande

der Schutzanspriche 1 bis 12 bereits in der Stammanmeldung offenbart sind.

Bei der Beurteilung der sachlichen Identitdt der Gegenstande des Stammpatents
und des Streitgebrauchsmusters in geltender Fassung sind die Mal3stdbe der
Neuheitsprifung heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 133 — "Elektronische

Funktionseinheit").

Abschirmprofile aus mehreren Materialstrangen sind in der Stammanmeldung in
den Anspriichen 3, 13 bis 15 sowie 18 und 20 offenbart. Das Abschirmprofil aus

mehreren Materialstrangen dbereinander oder neben- und Ubereinander aufzu-

bauen, ist in den Beschreibungsteilen zu den Figuren 2b, 2c, 2f, 2g, 2i und 2k of-
fenbart, insbesondere die Anordnung von Materialstrangen Ubereinander oder

aufeinander.

Somit geht die Lehre des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters zurtick
auf die urspringliche Stammanmeldung, und zwar auf den Anspruch 7, urspriing-
liche Aufgabenstellung gemald Seite 4, Z. 25 bis Seite 5, Z. 6, auf die urspringli-
chen Anspriche 13 und 14 i. V. m. der Beschreibung Seite 6, Abs. 1 und den Fi-
guren 2b, 2c, 2f, 2g, 2i und 2k sowie der jeweiligen zugehérigen Beschreibung,
der zufolge auch eine Anordnung von Materialstrangen Ubereinander oder neben

und tbereinander explizit genannt ist.

Die Angabe, dass das Profil aus mehreren Ubereinander angeordneten Material-
strdngen aufgebaut ist, kann schon ihrem Wortsinn nach nicht auf Féalle be-

schrankt werden, dass die Strange lotrecht (vertikal) tbereinander angeordnet



sind. Sie umfasst bereits ihrem Wortsinn entsprechend auch die Ausfiihrungsfor-
men, die in den Figuren 2g und 2k der Stammanmeldung wiedergegeben sind.
Auch hier ist es trotz der leichten Schragneigung nach der Wortbedeutung sach-
lich gerechtfertigt, von Materialstrangen zu sprechen, die Ubereinander angeord-

net das Abschirmprofil bilden.

Daher ist die Prioritat aus der Stammanmeldung wirksam in Anspruch genommen
worden, so dass die Druckschrift 10) (= JP 5-86196 U) im vorliegenden Verfahren
nicht zum Stand der Technik zahlt (vg. 8 3 GebrMG).

c) Nach der Beschreibungseinleitung geht das Streitgebrauchsmuster von einem
Gehause aus, wie es im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegeben ist. Nach den
weiteren Angaben in der Beschreibung werden in dem abgeschirmten Innenraum
solcher Gehause elektronische Bauelemente eingesetzt, um deren stdérungsfreien
Betrieb auch in elektromagnetischen Feldern zu gewahrleisten. Offnungen solcher
Gehause werden mittels elastischer leitfahiger Dichtungen abgeschirmt.

Es hat sich als nachteilig erwiesen, dass fur eine hinreichende Abschirmung die

Fertigung und Anbringung solcher Dichtungen kompliziert und aufwandig ist.

Der Erfindung liegt als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen Gehau-
seaufbau der eingangs genannten Gattung anzugeben, welcher sich unterschied-
lichsten Anforderungen auf einfache Weise — und auch bei miniaturisierter Bau-
weise — anpassen lasst; der Aufbau soll insbesondere auch bei einfach und preis-
wert in groReren Stickzahlen herzustellenden Gehausen realisierbar sein; das
Gehause soll mit einem den elektromagnetischen und mechanischen Anforderun-
gen genugenden Abschirmprofil versehen sein, welches auch nach wiederholtem
Offnen des Gehauses eine gute Bestandigkeit aufweist (vgl. die Beschreibung
Seite 4, le Abs.).
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Gelost wird diese Aufgabe mit einem Gehduseaufbau mit den Merkmalen des
Schutzanspruchs 1. Es kommt hierbei wesentlich darauf an, dass das Abschirm-

profil mindestens bereichsweise aus mehreren, Ubereinander oder neben- und

ubereinander angeordneten Materialstrangen aufgebaut ist, die untereinander
oder mit dem Gehéauseteil festhaftend verbunden sind, wobei die Materialstrange

selbst sich durch Auftrag mit einer Nadel ergeben.

Hierbei muss hervorgehoben werden, dass in dem Nichtigkeitsverfahren
2 Ni 47/03 das Streitpatent DE 43 19 965 C3 mit einem Anspruchssatz verteidigt
wurde, demzufolge gemal Anspruch 2 auch Abschirmprofile aus mehreren Mate-

rialstrangen aufgebaut sein konnten, d. h. auch eine blof3e Nebeneinander-Anord-

nung von Materialstrangen war mitumfasst. Aufgrund der im Vergleich zum Streit-

gebrauchsmuster allgemeineren Fassung des damaligen Anspruchs 2 wurde das

Stammpatent fir nichtig erklart.

Der Ausgang des genannten Nichtigkeitsverfahrens hat daher fir das vorliegende

Streitgebrauchsmuster keine Bedeutung.

d) Die anfangliche Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters kann gegentiber
dem im Verfahren genannten Stand der Technik nicht festgestellt werden, so dass
die vorliegende Beschwerde des Antragstellers keine hinreichende Aussicht auf
Erfolg hat und somit auch dessen Antrag auf Gewahrung von Verfahrenskosten-

hilfe zurtickzuweisen ist.

Der Schutzanspruch 1 dieses Streitgebrauchsmusters hat den gleichen Wortlaut
wie der Patentanspruch 1 des deutschen Patents 43 45 582, das im Einspruchs-
verfahren durch Beschluss 23 W (pat) 323/05 vom 28. November 2006 mit den
erteilten Patentansprichen 1 bis 11 aufrechterhalten wurde, vgl. den zugehdérigen
Beschluss 23 W (pat) 323/05, auf dessen Begrindung gemafd Abschnitt 5) auf

Seiten 10 bis 12 Bezug genommen wird, um Wiederholungen zu vermeiden.



-11 -

In diesem Einspruchsverfahren wurden als Stand der Technik die Druckschrif-
ten 1) bis 9) und 11) bis 14) und 30) gemafl dem Bescheid der Gebrauchsmuster-
abteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2005 beriick-
sichtigt. Die Druckschrift 10) ist im Loschungsverfahren von anderen Beschwer-
defuhrern genannt worden, wahrend der Ubrige Stand der Technik gemafR den
Druckschriften 15) bis 29) und 31) nach dem vorstehend genannten Bescheid der
Gebrauchsmusterabteilung | auf die Eingabe des Beschwerdeflihrers vom
26. Februar 2004 an das Deutsches Patent- und Markenamt zurtickgeht.

Nach den vorstehenden Ausfihrungen gehort die  Druckschrift 10)
(= JP 5-86198 U) nicht zum Stand der Technik und kann weder fur sich noch in
Kombination mit anderweitigem Stand der Technik bertcksichtigt werden.

Von den zahlreichen vom Antragsteller und Beschwerdeflhrer zahlreich genann-
ten Druckschriften muss nur auf die Druckschriften 25) und 29) eingegangen wer-
den, weil die Ubrigen Schriften, z. B. als Lexika, von dem Abschirmungsgehause
gemalR Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters mit der speziellen Anord-

nung von mehreren Materialstrdngen weiter wegliegen.

Die Druckschrift 25) betrifft Dichtstoffe fur Verglasungen und Anschluf3fugen, wo-
bei nach Punkt 8.5.3. der Dichtstoff blasenfrei einzubringen ist mit ausreichendem
Anpref3druck an die Kontaktflachen und bei Uberbreiten Fugen ist der Dichtstoff
strangweise einzubringen, wobei der zugehdrigen Figur nach diese Strange in der

Uberbreiten Fuge lbereinander oder neben- und tUbereinander angeordnet sind.

Diese Druckschrift enthalt keinen Hinweis darauf, auch Abschirmprofile gegen
elektromagnetische Strahlung aul3erhalb einer Nut auf Gehauseteilen in der glei-

chen Weise aufzubauen.

Die Druckschrift 29) (US 5 121 329) betrifft eine Vorrichtung zum Herstellen von

dreidimensionalen Objekten aus Materialstrangen, deren Material bei Unter-
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schreiten einer vorgegebenen Temperatur erstarrt oder sich verfestigt, wie z. B.
Thermoplasten, vgl. dort das Abstract, die Anspriiche 1 und 27, zur Materialaus-
wahl Spalte 6, Abs. 2 und die Figuren 4 bzw. 10 mit zugehdriger Beschreibung in
Spalte 11 bzw. Spalte 14, le. Abs.

Materialien, die bei Raumtemperatur fest sind, wie Thermoplasten, sind fir den
Aufbau von Abschirmprofilen aus elastischen und elektrisch leitfahigen Material-
strangen ungeeignet, so dass diese Druckschrift dem Fachmann keinen Hinweis
geben kann, auch Abschirmprofile gegen elektromagnetische Strahlung auf Ge-
hauseteilen aus mehreren elastischen und elektrisch leitfahigen, Gbereinander

oder neben- und Ubereinander angeordneten Materialstrangen aufzubauen.

Somit erweist sich das durch Beschluss 5 W (pat) 425/97 teilgeloéschte Streit-
gebrauchsmuster als rechtsbesténdig, so dass der Antrag des Antragstellers auf
Feststellung der anfanglichen Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters zurecht

zuruckgewiesen worden ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs.1 GebrMG i.V. m. §84 Abs. 2

PatG, § 97 ZPO. Dass die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert, ist nicht

ersichtlich.

Mullner Lokys Dr. Friedrich

pro



