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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 92 260.1-34

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mindlichen Verhandlung vom 19. Mérz 2013 unter Mitwirkung des Vor-
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05.11



sitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. HauR3ler sowie der Richterin Hartlieb, der Rich-
ter Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Ing. Schmidt-Bilkenroth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10392 260.1 ist am
10. Februar 2003 unter Inanspruchnahme der Prioritdten der zwei japanischen Pa-
tentanmeldungen 2002-33044 vom 8. Februar 2002 und 2002-114451 vom
17. April 2002 mit der Bezeichnung ,Geschaumtes Koaxialkabel mit hoher Prazi-
sion und Verfahren zur Herstellung desselben® beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eingereicht und am 17. Februar 2005 in deutscher Ubersetzung offenge-

legt worden.

Im Prifungsverfahren sind die Druckschriften

D1 DE 3332905C2
D2 EP 0655751 A2
D3 JP 2003-051220 A
D4 DE 69221154 T2
D5 EP 1103987 Al
D6 EP 0748 509 B1
D7 WO 95/21450 Al
D8 US 4638114

D9 DE 694 15583 T2
D10 DE 199 18 539 Al



in Betracht gezogen worden.



Auf die Ladung zur Anhoérung haben die Anmelderinnen in ihrer Eingabe vom
7. Juni 2007 mitgeteilt, dass aus ihrer Sicht zur Klarung der im Ladungszusatz auf-
gelisteten Fragen eine mundliche Anhdrung nicht erforderlich erscheint. Sie haben
daher darum gebeten, das Verfahren schriftlich fortzusetzen und diesem die neu
beigefligten Patentanspriiche 1 und 14 sowie die bisherigen, aus der Eingabe vom
7. Mai 2007 stammenden Patentanspriiche 2 bis 13 und 15 bis 22 zugrunde zu le-

gen.

Mit Beschluss vom 13. Mai 2008 hat die Prufungsstelle die Anmeldung zurickge-

wiesen. Darin ist ausgefuhrt, dass im Patentanspruch 1 gefordert ist, dass

- die Toleranz des AuRRendurchmessers des Innenleiters
4/1000 mm oder weniger betragt,

- die Toleranz der AufRendurchmessergréf3e des gesch&umten
Isolators £ 0,02 mm betragt,

- die Toleranz der AuRRendurchmessergrof3e des AuRRenleiters
+2 % des AuBendurchmessermittelwertes betragt,

- die Gestalt desselben als eine vollstandig kreisrunde Gestalt
gebildet ist; und

- die Toleranz des Wellenwiderstandswerts zwischen dem Innen-
leiter und dem AulRenleiter mit dem dazwischen eingefligten ge-

schaumten Isolator £1 Q betragt.

Jedoch werde durch den Patentanspruch 1 ein Zusammenhang zwischen diesen
zweifellos wiinschenswerten Eigenschaften des Koaxialkabels und konkreten kon-
struktiven Mal3Bhahmen nicht hergestellt. Somit sei der Patentanspruch 1 nicht ge-
eignet, ein zweifelsfreies Schutzrecht zu begriinden, da gemaf 8 34 Abs. 3 Nr. 3

PatG in den Patentanspriichen anzugeben ist, wofur Schutz begehrt wird.



Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderinnen, die mit Schriftsatz vom
13. August 2008 beantragen:

1. den Zurickweisungsbeschluss vom 13. Mai 2008 aufzuheben
und

2. die Sache zur weiteren Prufung an das DPMA zurtckzuver-
weisen,

3. hilfsweise ein Patent auf Grundlage der Unterlagen gemaf
Schreiben vom 7. Juni 2008 zu erteilen,

4. hilfsweise die Sache zur weiteren Prufung der diesem Schrift-
satz beigeflgten Patentanspriche 1 bis 22 an DPMA zurtck-
zuverweisen,

5. hilfsweise ein Patent auf Grundlage der diesem Schriftsatz
beigefligten Patentanspriiche 1 bis 22 zu erteilen,

6. hilfsweise Termin zur mindlichen Verhandlung anzuberau-

men.

Mit Schriftsatz vom 12. Februar 2013 wird der hilfsweise gestellte Antrag auf

mundliche Verhandlung zuriickgenommen.

Der mit Eingabe vom 7. Juni 2007 am 8. Juni 2007 eingegangene Patentan-
spruch 1 lautet gegliedert:

M1 Geschaumtes Koaxialkabel mit hoher Prézision, umfassend:

M2 einen Innenleiter mit einer Vielzahl von silberplattierten Weich-

kupferdrahten, die miteinander verdrillt sind;

M3 einen geschaumten Isolator mit einer niedrigen dielektrischen

Konstanten,



M3a der aus einem pordsen Bandkorper hergestellt ist, der auf ei-
nem AulRenumfang des Innenleiters gebildet ist;

M4 einen AuRRenleiter, der aus einer Anzahl von Weichkupferdrah-
ten mit einer doppelschichtigen plattierten Schicht aus unterer
silber- oder nickelplattierter Schicht und oberer zinnlegierungs-
plattierter Schicht hergestellt ist, die auf dem AufRRenumfang

des geschaumten Isolators geflochten sind; und

M5 eine aul3ere Ummantelung, die aus Harz mit Hitzebestandig-
keit hergestellt und auf dem Auf3enumfang des Auf3enleiters

gebildet ist,

M6 worin die Toleranz des AufRendurchmessers des Innenleiters

4/1000 mm oder weniger betragt;

M7 die Toleranz der AuRendurchmessergréfRe des geschaumten
Isolators £ 0,02 mm betragt,

M8 die Toleranz der AulRendurchmessergrofRe des Aul3enleiters

+2 % des AuBendurchmessermittelwertes betragt,

M9 die Gestalt desselben als eine vollstandig kreisrunde Gestalt

gebildet ist; und

M10 die Toleranz des Wellenwiderstandswerts zwischen dem In-
nenleiter und dem Aul3enleiter mit dem dazwischen eingeflg-

ten geschaumten Isolator +1 Q betragt.



Der mit Schriftsatz vom 13. August 2008 am 14. August 2008 eingegangene Pa-
tentanspruch 1 lautet gegliedert:

M1 Geschaumtes Koaxialkabel mit hoher Prazision, umfassend:

M2‘ einen Innenleiter (1) mit einer vollstandig kreisrunden Gestalt
und mit einer Vielzahl von silberplattierten Weichkupferdrah-

ten, die miteinander verdrillt und bewegbar sind;

M3‘ einen geschaumten Isolator (2) mit einer niedrigen dielekiri-

schen Konstanten,

M3a‘der aus einem porésen Bandkorper (21) mit einer Porositat
von 60 % oder mehr hergestellt ist, der auf einem Aul3enum-

fang des Innenleiters (1) gebildet ist;

M4‘ einen AuRRenleiter (3), der aus einer Anzahl von Weichkupfer-
drahten mit einer doppelschichtigen plattierten Schicht aus
unterer silber- oder nickelplattierter Schicht und oberer zinn-
legierungsplattierter Schicht hergestellt ist, die auf dem Au-
Renumfang des geschaumten lIsolators (2) geflochten sind,

und

M5 eine &ulRere Ummantelung (4), die aus Harz mit Hitzebestan-
digkeit hergestellt und auf dem AufRenumfang des Aul3enlei-
ters (3) gebildet ist,

M6‘ wobei die Toleranz des AuRendurchmessers des Innenleiters

4/1000 mm oder weniger betragt;



M11 die Toleranz des AulRendurchmessers der silberplattierten
Weichkupferdréhte, die den Innenleiter bilden, 2/1000 mm
betragt und

M12 die Gestalt des Isolators (2) und des Aul3enleiters (3) voll-
standig kreisrund ist,

M7¢ die Toleranz des AuRendurchmessers des geschaumten Iso-
lators (2) auf £ 0,02 mm und

M8‘ die Toleranz des Aullendurchmessers des AuRRenleiters (3)
+2 % durch

M8a einen Formschritt, in dem der Isolator (2) in innigem Kontakt

mit dem Innenleiter gebracht wird, und

M8b einen Formschritt, in dem der Auf3enleiter (3) in innigem Kon-
takt mit dem Isolator (2) gebracht wird, eingestellt sind.

Wegen des nebengeordneten Patentanspruchs 14 und der Ubrigen Unteranspri-
che sowohl gemalR der Eingabe vom 7. Juni 2007 als auch gemafR des Schriftsat-
zes vom 13. August 2008 wird ebenso auf den Akteninhalt verwiesen wie auch

wegen der tbrigen Einzelheiten.

1. Die Beschwerde der Anmelderinnen ist zuldssig, bleibt in der Sache aber ohne

Erfolg.



So hat der Senat im Rahmen der von ihm zu treffenden Ermessensentscheidung
angesichts der Entscheidungsreife der Sache von einer Zuriickverweisung gemalf
8 79 Abs. 3 PatG abgesehen und in der Sache selbst entschieden. Auf der Grund-
lage des vorliegenden Materials war eine abschlie3ende Sachentscheidung moég-
lich (vgl. BGH BIPMZ 1992, 496-498 — Entsorgungsverfahren).

Im Ubrigen ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl in der Fassung vom
7. Juni 2007 als auch in der Fassung vom 13. August 2008 nicht ausfiihrbar im
Hinblick auf § 34 Abs. 4 PatG. Dabei ist die unter 3. beantragte hilfsweise Ertei-
lung des Patents auf der Grundlage des von den Anmelderinnen irrtimlich be-
nannten Schreibens vom 7. Juni 2008 so zu verstehen, dass die Erteilung auf der

Grundlage der Eingabe vom 7. Juni 2007 begehrt wird.

2. Die Anmeldung betrifft gemald Beschreibung (siehe Offenlegungsschrift Ab-
satz [0001]) ein geschaumtes Koaxialkabel mit hoher Prazision, in dem ein Isolator
auf dem AuRBenumfang eines Innenleiters von einem pordsen, sich verjingenden
Korper gebildet wird und ein Auf3enleiter von einem geflochtenen Abschirmkorper
gebildet wird. Zusatzlich betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung eines geschaumten Koaxialkabels mit hoher Préazision, in dem ein Isolator
auf dem AulRenumfang eines Innenleiters von einem pordsen Bandkorper gebildet
wird und ein Aul3enleiter aus einem Geflechtkorper mit elektrisch leitfahigen diin-
nen Drahten besteht (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0002]).

Laut Beschreibung (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0003]) hat es in den ver-
gangenen Jahren mit der Weiterentwicklung einer hochinformationsorientierten
Gesellschaft einen wachsenden Bedarf an einer Erhohung der Ubertragungsge-
schwindigkeit und Verbesserung der Ubertragungsprazision von Informationsiiber-
tragungsgeraten gegeben. Somit wird verlangt, dass in einem Koaxialkabel die
Ubertragungsgeschwindigkeit erhoht und die Ubertragungsprazision verbessert
wird. Jedoch gibt es bei einem herkémmlichen Koaxialkabel verschiedene Proble-
me (siehe Offenlegungsschrift Abséatze [0006] bis [0016]).
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Der Anmeldung liegt daher die Aufgabe (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0017])
zugrunde, ein geschdumtes Koaxialkabel mit hoher Prazision bereitzustellen, das
die Ubertragungsgeschwindigkeit erhdhen, die Prazision hinsichtlich des Wellen-
widerstandswertes verbessern, die Biegsamkeit des Kabels verbessern, eine vor-
ab festgelegte mechanische Festigkeit, selbst wenn eine mechanische Beanspru-
chung, wie zum Beispiel Biegen, Verdrillen, Zusammendriicken oder Schwingen
und dergleichen auf das Kabel ausgelbt wird, durch Reduzieren genannter Bean-
spruchung beibehalten und die Anderung des Wellenwiderstandswertes reduzie-

ren kann.

Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung (siehe Offenlegungsschrift
Absatz [0018]), ein Verfahren zur Herstellung eines geschaumten Koaxialkabels

mit hoher Prazision bereitzustellen.

Als hier zustandiger Fachmann wird ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elek-
trotechnik angesehen, der Uber eine mehrjahrige Berufserfahrung in der Entwick-
lung von Koaxialkabeln verfugt und hinsichtlich der Herstellung solcher Kabel in ei-
nem Team mit einem Fertigungstechniker oder Maschinenbau-Ingenieur zusam-

menarbeitet.

3. Die Patentanspriiche 1 bis 22 sowohl in der Fassung vom 7. Juni 2007 als auch
in der Fassung vom 13. August 2008 gehen aus den urspriinglichen Patentan-
spruchen 1 bis 22 hervor und mdégen im Rahmen der urspringlichen Unterlagen
zuldssig geandert worden sein, da sie keine Angaben enthalten, die den Gegen-

stand der Anmeldung in der urspringlichen Fassung erweitern.

Jedoch kann diese Frage im Hinblick auf die folgenden Ausfihrungen dahinge-

stellt bleiben.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung vom 7. Juni 2007 ist
nicht ausfuhrbar im Hinblick auf § 34 Abs. 4 PatG.
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Die Erfindung ist in den ursprunglichen Unterlagen der Anmeldung namlich des-
halb nicht ausfuhrbar offenbart, weil der zu schitzende Gegenstand im Patentan-
spruch durch offene Bereichsangaben fir physikalische Eigenschaften tber die
dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene L&sung
hinaus soweit verallgemeinert wirde, dass der Patentschutz Gber den Beitrag der
Erfindung zum Stand der Technik hinausginge (BGH GRUR 2010, 414-

416 - Thermoplastische Zusammensetzung).

Das beanspruchte Koaxialkabel soll gemaf der Aufgabe ein verbessertes Ubertra-
gungsverhalten haben und hoéhere Anforderungen an die Toleranz des Wellenwi-
derstands erfullen. Im Patentanspruch 1 ist das Koaxialkabel neben anderen
raumlich-korperlichen Merkmalen durch einseitige Bereichsangaben gekennzeich-
net, die Obergrenzen fir Herstellungstoleranzen angeben. So ist u. a. gemaf
Merkmal M6 vorgesehen, dass ,die Toleranz des Auflendurchmessers des Innen-

leiters 4/1000 mm oder weniger betragt”.

Die Anmeldung offenbart durch Angabe eines Herstellungsverfahrens nach Pa-
tentanspruch 14 zwar, wie ein solch beanspruchtes Koaxialkabel erhalten werden
kann. Damit kann ein Erzeugnis mit diesen Eigenschaften zu Gunsten der Anmel-
der absolut, d. h. unabhangig von seinem Herstellungsweg, geschitzt sein. Die of-
fenen Bereichsangaben in Patentanspruch 1 haben indessen zur Folge, dass der
Patentanspruch in dieser Fassung samtliche Koaxial-Kabel erfasst, bei denen u. a.
die Toleranz des AulRendurchmessers des Innenleiters 4/1000 mm oder weniger
betragt. Mit dem in der Patentschrift offenbarten Herstellungsverfahren kénnen je-
doch nicht samtliche Koaxialkabel mit einem Innenleiter erzeugt werden, dessen
AuRRendurchmesser eine in diesen Bereich fallende Toleranz, insbesondere die
Toleranz 0 mm, aufweist, da Fertigungsungenauigkeiten, auch hinsichtlich der
Werkzeuge selbst, einen mdglichst genau auf einen Wert zu erzielenden Aul3en-
durchmesser des Innenleiters Grenzen setzen. Auch wenn zukinftig noch gerin-
gere Toleranzen durch noch hochwertigere Fertigungsvorgange erzielt werden

konnen, zeigt die gesamte Anmeldung aber keinen Weg auf, wie der Fachmann
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derartige Koaxialkabel in die Hand bekommen kann (BGH GRUR 2010, 414-
416 - Thermoplastische Zusammensetzung, Rdn. 22).

Damit verallgemeinert diese generalisierende Formulierung den im Merkmal M6
beanspruchten Bereich Uber die erfindungsgemafie, dem Fachmann in der Be-
schreibung an die Hand gegebene L&ésung hinaus, weil ein einseitig offener Be-
reich durch eine Toleranzobergrenze definiert wird, ohne dass die Schranken, die
sich aufgrund von selbstverstandlich immer vorauszusetzenden und damit unver-
meidbaren Fertigungsungenauigkeiten ergeben, offenbart sind (BGH GRUR 2010,
414-416 — Thermoplastische Zusammensetzung, Rdn. 23).

In einem solchen Fall beansprucht der Satz Geltung, dass der moégliche Patent-
schutz durch den Beitrag zum Stand der Technik begrenzt wird, d. h. die ausfuhr-
bare Offenbarung erfasst in solchen Féllen nur die Bereiche, in denen sich die
Ausfuhrbarkeit aus den offenbarten oder dem nacharbeitenden Fachmann gelaufi-
gen MalRRnahmen ergibt. Damit wird dem Schutz spekulativ beanspruchter, weiter
Bereiche, zu deren ErschlieBung die Erfindung keinen Beitrag leistet und die in
vollem Umfang zu erreichen sie den Fachmann nicht in die Lage versetzt, und de-

ren ungerechtfertigter Monopolisierung entgegengewirkt.

Die Lehre der Anmeldung besteht nicht darin, ein Koaxialkabel mit den raumkor-
perlichen Merkmalen erstmals zur Verfigung zu stellen, sondern deren Herstel-
lung so zu verbessern, dass insbesondere der Aul3endurchmesser des Innenlei-
ters innerhalb maximaler Toleranzen liegt. Zur Lésung dieses Problems stellt die
Anmeldung ein Verfahren zur Verfigung, wie sich ein Koaxialkabel herstellen
lasst, dessen Innenleiter einen Auf3endurchmesser mit zuvor nicht erreichbarer
Toleranz bezogen auf einen Idealwert aufweist. Der Beitrag zum Stand der Tech-
nik erschopft sich darin, einen neuen Bereich fiur die maximale Toleranz des In-
nenleiterdurchmessers eines Koaxialkabels zu erschliel3en. Mit der vorliegenden
Anmeldung kann deshalb nur Schutz fiir denjenigen Bereich beansprucht werden,

der durch die erfindungsgemalfe Lehre zugéanglich gemacht worden ist. Da der
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AulRRendurchmesser des Innenleiters des Koaxialkabels nach Patentanspruch 1
aber nicht auf die maximale Toleranz beschrankt ist, die mit dem in der Anmel-
dung beschriebenen Verfahren erreicht werden kann, rechtfertigt die Offenbarung
den beanspruchten umfassenden Patentschutz nicht (BGH GRUR 2010, 414-416
— Thermoplastische Zusammensetzung, Rdn. 24).

Im vorliegenden Fall gelten diese Uberlegungen analog fiir die Merkmale M7 und
M8 des Gegenstands des Patentanspruchs 1. Nach diesen Merkmalen betragt die
Toleranz der AuRendurchmessergrol3e des geschaumten Isolators £ 0,02 mm und
die Toleranz der AufRRendurchmessergrof3e des AulRenleiters +2 % des Aul3en-
durchmessermittelwertes. Diese Angaben stellen keine beidseitig geschlossenen
Bereichsangaben fur physikalische Eigenschaften dar. Vielmehr geben diese bei-
den Merkmale an, dass die AulRendurchmessergrol3e des geschaumten Isolators
hdchstens 0,02 mm von einem idealen Sollwert und die Aul3endurchmessergréie
des Aul3enleiters hochstens 2 % vom AufRendurchmessermittelwert abweicht, so
dass auch hier einseitig offene Bereichsangaben fur physikalische Eigenschaften

vorliegen.

5. Auch der Gegenstand des Patentanspruchsl1l in der Fassung vom
13. August 2008 erflllt nicht die gesetzliche Anforderung des § 34 Abs. 4 PatG.

Die Merkmale M6, M7‘ und M8* dieses Patentanspruchs 1 sind inhaltlich nicht ge-
genuber den entsprechenden Merkmalen M6, M7 und M8 des Gegenstands des
Patentanspruchs 1 in der Fassung vom 7.Juni 2007 geandert. Damit aber
trifft - unbeachtlich der tbrigen Anderungen im Patentanspruch — die obige Beur-
teilung auch fur den Patentanspruch 1 in der Fassung vom 13. August 2008 zu.
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6. Da weder der Patentanspruch 1 in der Fassung vom 7. Juni 2007 noch der Pa-
tentanspruch 1 in der Fassung vom 13. August 2008 den gesetzlichen Anmeldeer-
fordernissen genigen, fallen aufgrund der Antragsbindung notwendigerweise auch
der jeweils nebengeordnete Patentanspruch 14 sowie die jeweiligen tbrigen Un-
teranspriche 2 bis 13 und 15 bis 22 (vgl. BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches
Speicherheizgerat).

7. Die Entscheidung ergeht aufgrund der mindlichen Verhandlung, die der Senat
fur sachdienlich erachtet hat (8 78 Nr. 3 PatG) und daher trotz Ricknahme des
Antrags der Anmelderinnen auf mundliche Verhandlung durchgefiihrt hat.

Ein Ubergang ins schriftliche Verfahren mit der Méglichkeit einer weiteren Anpas-
sung der Patentanspriiche war nicht veranlasst. Den Anmelderinnen war im Be-
schwerdeverfahren sowie im vorausgegangenen Amtsverfahren ausreichend Ge-
legenheit zur AuRerung gegeben worden. Dadurch, dass die Anmelderinnen auf
die Teilnahme an der anberaumten mundlichen Verhandlung und damit auf die
Moglichkeit, in der mundlichen Verhandlung ihre Antrage dem Ergebnis der Eror-
terung anzupassen, verzichtet haben, haben sie sich ihres Anspruchs auf Wah-
rung des rechtlichen Gehors freiwillig begeben. Wie ihnen bereits mit der Termins-
ladung mitgeteilt wurde, hatten sie damit zu rechnen, dass bei ihrem Ausbleiben

auch ohne sie verhandelt und entschieden werden wirde.

Dr. Haul3ler Hartlieb Veit Schmidt-Bilkenroth

PU



