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Die unter Inanspruchnahme der Prioritat vom

5. Oktober 1983 einer Anmeldung in Deutschland am

24. September 1984 eingegangene europaische Patent-
anmeldung 84 111 369.9 wurde mit Entscheidung vom

10. November 1987 durch die Prufungsabteilung zurick-

gewiesen.

Die Zuruckweisung erfolgte mit der Begrundung, daf der
Gegenstand des seinerzeit geltenden, am 16. Marz 1987
eingegangenen Anspruchs 1 in unzulassiger Weise abgeandert
worden sei (Artikel 123 (2) EPU) und daB der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 ohne die unzuldssige Erweiterung
mangels einer erfinderischen Tatigkeit nicht patentfahig
sei. Auch die Merkmale des Anspruchs 2 sowie die uUbrigen
Unterlagen lieBen nach Auffassung der Priufungsabteilung
nichts erkennen, was als patentfdhig unter Schutz gestellt
werden kénnte. Zur Begrundung des Mangels an erfinderi-
scher Tatigkeit hat die Prifungsabteilung auf die
Dokumente

D1: HEARING INSTRUMENTS, Band 34, Nr. 2 Seiten 45-47,
T.F. LONGWELL et al: "Flexible circuitry, leadless
components and vapor phase soldering"” und

D2: US-A-4 354 065
Bezug genommen.

Gegen die Entscheidung der Priufungsabteilung hat die An-
melderin am 22. Dezember 1987 unter gleichzeitiger Ent-
richtung der Beschwerdegeblilhr Beschwerde eingelegt und
beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
das Patent aufgrund der gultigen Unterlagen zu erteilen.
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Hilfsweise wurde die Anberaumung einer mindlichen Verhand-
lung beantragt.

Eine Beschwerdebegriundung ging am 4. MArz 1988 zusammen
mit einem neuen einzigen Patentanspruch und einer neuen

Beschreibung ein.

In einer die Ladung zur mindlichen Verhandlung begleiten-
den Mitteilung des Berichterstatters wurde die Auffassung
vertreten, daB mit den neuen Unterlagen der Einwand der
unzulassigen Anderung derselben nach Artikel 123 (2) zwar
behoben sei, daf der Einwand mangelnder erfinderischer
Tatigkeit aber nach wie vor berechtigt erscheine.

In der am 21. Februar 1989 durchgefiihrten mindlichen Ver-
handlung hat die Anmelderin noch einen abgeanderten ein-
zigen Patentanspruch in Form eines Hilfsantrages vorge-
legt.

Die Anmelderin beantragt nunmehr die Erteilung eines Pa-
tentes auf der Grundlage des einzigen Anspruchs vom

4. Marz 1988 als Hauptantrag und auf der Grundlage des in
der mundlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs als
Hilfsantrag. Diese Anspriche lauten wie folgt:

Hauptantrag:

"Hérgerdt mit einem wenigstens weitgehend in den &auBeren
Gehdrgang einfuhrbaren Gehduse (1) und einer das Gehéause
nach aufen abschlieBenden AbschluBplatte (2) sowie mit
einer im Gehduseinneren liegenden gedruckten Schaltung mit
elektrischen Bauelementen, bei dem die gedruckte Schaltung
auf einer biegsamen Folie (9) aufgebracht ist, die eine
von Bauelementen freie Biegezone (12) besitzt, dadurch
gekennzeichnet, daB ein erster Teil (13) der Folie (9) an
der Innenseite der AbschluBplatte (2) befestigt ist und
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denjenigen Schaltungteil tragt, der die von auBen bedien-
baren Bauelemente (5a) aufweist, daB ein Ausleger (11) der
Folie einen Teil der Schaltung (10) aufweist und entlang
einer von Bauelementen freien Biegezone (12) gegenuber dem
ersten Teil (13) der Folie in das Innere des Gehauses (1)
abgebogen ist und daf die Folie ein'zweites, von der In-
nenseite der Abschlufplatte aus in das Innere des Gehdauses
abgebogenes Teil (15) aufweist und eine an einem Deckel

(3) der AbschluBplatte (2) innen gelagerte Batterie (4a)
abdeckt."

Hilfsantrag:

"Horgerat mit einem wenigstens weitgehend in den &auferen
Gehdérgang einfuhrbaren Gehause (1) und einer das Gehduse
nach auBen abschliefBenden AbschluBplatte (2) sowie mit,
einer im Gehduseinneren liegenden gedruckten Schaltung mit
elektrischen Bauelementen, bei dem die gedruckte Schaltung
auf einer biegsamen Folie (9) aufgebracht ist, die eine
von Bauelementen freie Biegezone (12) besitzt, dadurch ge-
kennzeichnet, daf ein erster Teil (13) der Folie (9) an
der Innenseite der AbschluBplatte (2) befestigt ist und
denjenigen Schaltungteil tragt, der die von auBen bedien-
baren Bauelemente (5a) aufweist, daB ein Auéleger (11)- der
Folie einen Teil der Schaltung (10) aufweist und entlang
einer von Bauelementen freien Biegezone (12) gegenlber dem
ersten Teil (13) der Folie in das Innere des Gehduses (1)

abgebogen ist und daB die Folie einen von der Innenseite

. der AbschluBplatte (2) aus in das Innere des Gehauses (1)

hineinragenden Teil (15) mit weiteren Bauelementen auf-
weist, der neben einer an einem Deckel (3) der AbschlufB-
platte (2) innen gelagerten Batterie (4a) liegt, der in
seiner Form der Batterie angepaBt ist und der die Batterie

nicht Uberragt."



VII.

00743

4 T 159/88

Die Argumente der Beschwerdefihrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Die Erfindung bezieht sich auf IDO ("in dem Ohr")-Gerate,
bei denen das Hauptproblem darin zu sehen ist, den durch
das Gehause vorgegebenen Einbauraum optimal zu nutzen.
Dies ist besonders schwierig im Hinblick auf die Notwen-
digkeit, jedes Gehduse speziell an die individuelle Ge-
horgangsform des Trdgers des Hdrgeridtes anzupassen.

Das dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zugrunde liegende und
sich auf IDO-Gerate beziehende Dokument D1 offenbart zwar
schon die Anordnung der gedruckten Schaltung im Zentral-
bereich einer biegsamen Folie mit biegsamen Auslegern. An
deren Enden befinden sich Kontaktanordnungen fiir den
Anschluf an das Mikrofon, den Lautsprecher, die Batterie-
kontakte und den Lautstarkeregler.

D1 enthalt jedoch keinen Hinweis darauf, daB der die ge-
druckte Schaltung enthaltende Zentralbereich an der Innen-
seite der AbschluBplatte befestigt werden kénnte, dap
dieser Bereich in einen ersten und einen zweiten Teil un-
terteilt ist, wobei der zweite Teil der Folie zur Ab-
deckung der Batterie herangezogen ist, und daB schlieBlich
ein Teil der Schaltung auf einem Ausleger angeordnet ist.
Diese Verteilung der Bauelemente der erfindungsgemiaBen
Schaltung auf drei Bereiche der biegsamen Folie (Figuren 2
und 3: Teile 11, 13, 15) ist gegenitber D1 neu und kann
auch aus D1 nicht als naheliegend entnommen werden.

Mit Ricksicht auf die Bestimmung des Artikels 123 (2) EPU
ist das die Folienbefestigung iber die von auBen bedien-
baren Bauelemente betreffende Merkmal wieder aus dem An-
spruch entfernt worden. Es sollte aber als Vorteil der Er-
findung angesehen werden, daB die offenbarte Befestigung



5 T 159/88

der Folie an der Abschlufiplatte diese Méglichkeit erdff-

net.

Das Dokument D2 ist weder fur sich noch in Verbindung mit
D1 geeignet, den Anmeldungsgegenstand nahezulegen. Da es
sich bei dem Ausfuhrungsbeispiel um ein HDO (hinter dem
Ohr)-Gerat handelt, besteht nicht das Problem der Anpas-
- sung der Gehauseform an individuell unterschiedliche Ge-
hérgangsformen. Dementsprechend sind auch die Schaltungs-
bauteile auf starren und im Gehduse fixierten Montagepiat—
ten (15, 18) angeordnet, und nur deren Leitungsverbindung
(39, 40) macht Gebrauch von einer flexiblen Folienanord-
nung. Diese hat jedoch keine Verbindung mit dem Gehiuse.
Es liegt also keine erst durch die Flexibilitdt ermég-
lichte Bewegbarkeit der Bauteile in freie Montageraume
vor. SchlieBlich ist auch der Lautstdrkenregler (8) nicht

am Gehausedeckel befestigt.

Die erfolgreiche Markteinfihrung des Anmeldungsgegenstan-
des (ca. 120 000 Stuck) sollte auch als Indiz fur das Vor-

liegen einer Erfindung gewertet werden.

Der Anspruch gemdB Hilfsantrag zeichnet sich vor allem:
durch die Aufnahme des Merkmals aus, wonach auch der zwei-
te Teil der Folie Bauelemente aufweist. Ferner wurde die
die Batterie seitlich abdeckende Lage dieses zweiten Tei-
les naher prazisiert. Zur Offenbarung dieser Merkmale wird
auf die urpsringlichen Anmeldungsunterlagen, Seite 2, Zei-
len 22 bis 27, Seite 4, Zeilen 5 bis 8 sowie die Zeichnung

Bezug genommen.
Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
der Regel 64 EPU; sie ist daher zuldassig. '

00743 e/
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Ein Einwand nach Artikel 123 (2) ist nicht zu erheben. Die
in den Anspruch gemadf Hilfsantrag zusdtzlich aufgenommenen
Merkmale sind den von der Anmelderin genannten Teilen der
ursprunglichen Unterlagen (Vergleiche vorstehenden Ab-
schnitt VII, letzter Absatz) zweifelsfrei entnehmbar.

Der Gegenstand des Anspruchs 1, sowohl in der allgemeinen
Fassung gemaf Hauptantrag als auch in seiner préazisierten
Fassung gemdB Hilfsantrag, ist zwar neu; ihm fehlt jedoch
die erfinderische Tatigkeit.

Das Dokument D1, gegenuber dessen Offenbarung beide An-
spruchsalternativen abgegrenzt sind, offenbart bereits das
Grundprinzip der Problemldésung, von dem auch die Anmel-
derin Gebrauch macht: Um bei Einbau der Bauelemente in ein
IDO~Gerat in méglichst einfacher Weise eine Anpassung an
individuell unterschiedliche Gehauseformen zu erzielen
wird ein wesentlicher Teil der Schaltung auf dem Zentral-
bereich einer flexiblen Folie angebracht, der uber flexib-
le Ausleger der gleichen Folie auch mit weiteren Bauteilen
in Verbindung steht (Seite 45, Figur 1 und rechte Spalte,
Zeilen 2 bis 25). Einer der Ausleger ist mit einem Laut-
starkenregler verbunden (Seite 45, rechte Spalte, Zeilen
19 bis 24). DaB dieser Lautstarkenregler an der das Ge-
hause nach auBen abschlieBenden Abschlufplatte angeordnet
ist, muB als Selbstverstandlichkeit angesehen werden, be-
dingt durch die notwendige Bedienbarkeit bei im Ohr be-
findlichen Gerat.

Dann liegt es aber auch ohne weiteres auf der Hand, daB
dieser Raum unterhalb der AbschluBplatte neben der
Batterie so weit wie méglich auch fir weitere Bauelemente
genutzt werden sollte. Es ist nur eine einfache Ermessens-
frage inwieweit man auch Elemente der gedruckten Schaltung
dort unterbringen méchte. Der Grundgedanke der kennzeich-
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nenden Merkmale der Anspriche gemaf Haupt- und Hilfsantrag

“ist nun der, Teile der gedruckten Schaltung in diesem Raum

unterhalb der Abschlufplatte unterzubringen wahrend andere
Teile der gedruckten Schaltung in der bekannten Folienbau-
weise biegsam angepaft im tiefer liegenden Raum des Ge-
hauses verbleiben. Ein solcher Gedanke liegt aber véllig
im Rahmen normaler konstruktiver Uberlegungen beziglich
einer zweckmdBigen Raumaufteilung innerhalb des Gehauses
und fuhrt bei Anwendung der Anordnung der gedruckten
Schaltung auf einer flexiblen Folie gemaf D1 praktisch
zwangslaufig zur Befestigung eines Teiles der Folie an

der Innenseite der Abschlufplatte und zur flexiblen
Fihrung der Folie vorbei an der Batterie in den Innenraum.
Dabei ergibt es sich von selbst, daf die von Bauelementen
frei zu haltenden Biegezonen drei Bereiche (13, 15 und 11)

trennen:

- der an der Innenseite der AbschluBiplatte befestigte

Bereich 13 mit Bauelementen,

- der demgegenuber zum Innenraum hin abgebogene Bereich

15 neben der Batterie und

- der aufgrund der Anordnung auf einem Ausleger in den -~
noch freien Montageraum bewegbare Bereich 11 mit Bau-

elementen.

Schliefflich sind es dann fur den Fachmann auch nur noch
einfache Ermessens-Mafnahmen, die von aufen bedienbaren
Bauelemente (Potentiometer 5a im offenbarten Beispiel)
ebenfalls auf der Folie anzuordnen und den zweiten Bereich
15 der Form der daneben liegenden Batterie anzupassen

und/oder mit Bauelementen auszurusten.

Das Argument der Beschwerdefihrerin beziuglich der "Mog-
lichkeit" der Folienbefestigung Uber die von auBen bedien-
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baren Bauelemente kann nicht durchgreifen, da diese Még-
lichkeit nicht offenbart ist und sich auch nicht aufgrund
der ubrigen Offenbarung von selbst versteht.

Ebensowenig sieht sich die Kammer in der Lage, den angeb-
lich groBen wirtschaftlichen Erfolg mit einem Hérgeriat,
das die beanspruchten Merkmale aufweist, als Hinweis auf
eine erfinderische Tatigkeit zu werten, da ein wirtschaft-
licher Erfolg eines kompletten Gerates stets von allen
Konstruktionsmerkmalen, also auch von denjenigen, die
nicht Gegenstand des Patentanspruchs sind, sowie von
marktpolitischen Grinden abhadngt. Der wirtschaftliche
Erfolg eines Gerites ist daher im allgemeinen ein unge-
eignetes Kriterium fir die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit.

Sowohl der einzige Patentanspruch gemaB Hauptantrag als
auch der einzige Patentanspruch gemaB Hilfsantrag sind
daher mangels erfinderischer Tatigkeit ihrer Gegenstande
nicht gewahrbar.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird enschieden:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
. ‘ P
S. Fabiani P.K.J. van den Berg
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