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Sachverhalt und Antrage

1v.

C7134.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent
Nr. 1 022 787 in geandertem Umfang aufrechtzuerhalten.

Einzige Beschwerdefuhrerin ist die Einsprechende 03.

Dem vorliegenden Streitpatent liegt die Teilanmeldung
Nr. 99 124 677 aus der am 31. Mair 1989 von der Firma
Siemens AG eingereichten Anmeldung Nr. 89 109 835

zugrunde.

In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte
die Beschwerdefuhrerin die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin, Patentinhaberin, beantragte die

Zuruckweisung der Beschwerde.

Die Anspriche 1 bzw. 7 in der von der
Einspruchsabteilung in geandertem Umfang

aufrechterhaltenen Fassung lauten:

"1. Verfahren zum Herstellen eines
oberflachenmontierbaren Opto-Bauelements, bei dem

- an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen
mit Kunststoff ein Grundkorper (1) mit einer Vorderseite
und einer Ruckseite und mit einer von der Vorderseite
ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet wird und
nachfolgend ein optischer Sender oder Empfanger (8) iIn
der Vertiefung (5) angeordnet und mittels Bond-Draht-
Verbindung mit einem elektrischen Anschlul3 (6) des

Leiterrahmens verbunden wird,



C7134.D

-2 - T 0600708

- der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlisse (6,7)
aufweist, die, gesehen von der Grundkorpermitte, schmale
Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche
aufweisen, die jeweills zusammenhangen,

- der Grundkorper (1) derart ausgebildet wird, dass die
elektrischen Anschlisse (6,7) auf einander
gegenuberliegenden Seitenflachen des Grundkdrpers (1) im
Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkérper (1)
herausragen, und

- die elektrischen Anschlisse (6,7) In den schmalen
Bereichen zur Riuckseite des Grundkérpers (1) hin gebogen
werden und im weiteren Verlauf in den breiteren
Bereichen auf Hohe der Ruckseite des Grundkorpers (1) zu
dessen Mitte hin gebogen werden und an der Riuckseite des

Grundkodrpers vollstandig an diesen angelegt werden."

7. Oberflachenmontierbares Opto-Bauelements [sic], bei
dem

- an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen
mit Kunststoff ein Grundkorper (1) mit einer Vorderseite
und eilner Ruckseite und mit einer von der Vorderseite
ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet ist,

- in der Vertiefung (5) ein optischer Sender oder
Empfanger (8) angeordnet ist, der mittels Bond-Draht-
Verbindung mit einem elektrischen Anschlul? (6) des
Leiterrahmens verbunden ist,

- der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlisse (6,7)
aufweist, die, gesehen von der Grundkorpermitte, schmale
Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche
aufweisen, die jeweills zusammenhangen,

- der Grundkorper (1) derart ausgebildet ist, dass die
elektrischen Anschlisse (6,7) auf einander
gegenuberliegenden Seitenflachen des Grundkdrpers (1) im
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Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkorper (1)
herausragen, und

- die elektrischen Anschlisse (6,7) In den schmalen
Bereichen zur Ruckseite des Grundkorpers (1) hin gebogen
sind und 1m weiteren Verlauf i1n den breiteren Bereichen
auf HOhe der Rickseite des Grundkorpers (1) zu dessen
Mitte hin gebogen sind und an der RiUckseite des

Grundkorpers vollstandig an diesem anliegen.”

Es wird auf die folgenden Dokumente Bezug genommen:

D1 JP Design Nr. 744802 mit Englischer Ubersetzung
D3: JP 62 213223 A mit Englischer Ubersetzung
D5: JP 63 38201 A mit Englischer Ubersetzung

Die Beschwerdefuhrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Bei der Einreichung der Teilanmeldung sei die Anmelderin
nicht mit der Anmelderin der Stammanmeldung identisch
gewesen und dem anschliel3enden Antrag der
Beschwerdegegnerin auf Korrektur der Anmelderbezeichnung
fur die Teilanmeldung seil von der Eingangstelle zu
Unrecht stattgegeben worden. Damit sei die dem
Streitpatent zugrunde liegende Anmeldung nicht als
Teilanmeldung wirksam geworden. Der wirksame Zeitrang
des Streitpatents sei somit das Eingangsdatum der
zugrunde liegenden Anmeldung. Damit stinde die
Veroffentlichung der Stammanmeldung dem Streitpatent
neuheitsschadlich entgegen.
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Zudem beruhe der Gegenstand der Anspriche 1 und 7 nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit. Aus dem Dokument D1
seil ein Opto-Bauelement bekannt, von welchem das
Bauelement gemall dem Streitpatent sich nur dadurch
unterscheide, dass die Anschlisse i1In den breiteren
Bereichen auf Hohe der Riuckseite des Grundkorpers zu
dessen Mitte hin gebogen seien. Ausgehend von D1 lielie
sich die zu l6sende objektive Aufgabe sowohl als
Verbesserung der Lotbarkeit als auch als Reduzierung des
Eindringens von Feuchtigkeit formulieren. Die
beanspruchte Lésung sei fur den Fachmann aufgrund seines
Fachwissens oder der Lehre der Dokumente D3 oder D5
nahegelegt. Zudem sei der Gegenstand der Anspriche 1 und
7 durch die Kombination von D3 und dem Fachwissen des

einschlagigen Fachmannes nahegelegt.

VII11. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen wie folgt

argumentiert:

Da das Streitpatent auf einer Teilanmeldung beruhe,

konne sie nur den Anmeldetag der Stammanmeldung erhalten.
Die Stammanmeldung koénne damit keinen

neuheitsschadlichen Stand der Technik fur das
Streitpatent darstellen.

Der Grund, der von der Beschwerdegegnerin beantragten
Korrektur nach Regel 88 EPU 1973 der Anmelderbezeichnung
seil von der Eingangstelle zu Unrecht stattgegeben worden,
kénne Im Einspruchsverfahren nicht geltend gemacht

werden.

Zudem habe die Eingangstelle die Anmelderbezeichnung fir
die Teilanmeldung zu Recht berichtigt, da es sich hier

C7134.D
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um einen unter Regel 88 EPU 1973 durchaus korrigierbaren
Fehler gehandelt habe.

Weiter beruhe der Gegenstand der Anspriche 1 und 7 auch
auf einer erfinderischen Tatigkeit gegenuber dem
zitierten Stand der Technik. Der nachstliegende Stand
der Technik folge aus Dokument D1, das ebenfalls ein
Opto-Bauelement zeige. Die zu losende objektive Aufgabe
sei ausgehend von D1 eine Verbesserung der Lotbarkeit,
wie dem Streitpatent auch zu entnehmen sei. Die
beanspruchte Lésung sei aber den Dokumenten D3 und D5

nicht zu entnehmen und auch durch Fachwissen nicht

nahegelegt.
Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Anmelderin der Teilanmeldung, Neuheit

2.1 Dem vorliegenden Streitpatent liegt die Teilanmeldung
Nr. 99 124 677 zugrunde. Die Teilanmeldung wurde am
10. Dezember 1999 eingelegt. Dabeil wurde die Firma Osram
Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG als Anmelderin
angegeben. Als zugehorige frihere Anmeldung
(Stammanmeldung) wurde die am 31. Mai 1989 von der Firma
Siemens AG eingereichte Anmeldung Nr. 89 109 835
angegeben.

Zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Teilanmeldung war
allerdings die Firma Siemens AG Im europaischen
Patentregister noch als Anmelderin der Stammanmeldung
eingetragen.
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Erst mit dem Antrag der Firma Siemens AG vom 31. Januar
2000 wurde am gleichen Tag fur die Stammanmeldung der
Rechtsibergang von der Firma Siemens AG auf die Firma
Osram Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG in das
europaische Patentregister eingetragen.

Mit einer Mittelung vom 4. Mai 2000 der Eingangsstelle
des EPA wurde der Anmelderin der Teilanmeldung
mitgeteilt, dass die Anmelderin der Teilanmeldung zum
Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung nicht
identisch mit der Anmelderin der Stammanmeldung gewesen
sei, und dass, falls der Fehler innerhalb eines Monats
nach Zustellung dieser Mitteilung nicht behoben werde,
die Anmelderin durch eine Mitteilung nach Regel 69(1)
EPU daruber informiert werde, dass die oben genannte

Anmeldung nicht als Teilanmeldung anerkannt werden koénne.

Daraufhin beantragte die Firma Siemens AG, mit einem
Schreiben vom 12. Mai 2000, gestiutzt auf Regel 88 EPU
1973, die Anderung der Anmelderin der Teilanmeldung in
Siemens AG.

Zur Begrundung wurde vorgebracht, dass zum Zeitpunkt der
Einreichung der Teilanmeldung die Stammanmeldung
materiell-rechtlich bereits von der Firma Siemens
Aktiengesellschaft auf die Firma Osram Opto
Semiconductors GmbH & Co. OHG Ubergegangen sei, jedoch
diese Ubertragung zum Zeitpunkt der Einreichung der
Terlanmeldung gegenuber dem EPA noch nicht wirksam
geworden sei. Dies seil bei der Einreichung der
Teilanmeldung uUbersehen worden. Deshalb seir irrtimlich
die Firma Osram Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG schon

als Anmelderin der Teilanmeldung angegeben.
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Mit einem Schreiben vom 2. Juni 2000, teilte die
Eingangstelle mit, dass dem Antrag auf Korrektur der
Anmelderin stattgegeben worden sel.

2.2 Hiergegen wendet sich die Beschwerdefuhrerin. Eine
Korrektur nach Regel 88 EPU 1973 hatte nicht erfolgen
dirfen. Dann aber liege keine wirksame Teilanmeldung vor.
Damit sei der Zeitrang des Streitpatents der Eingangstag
der ihm zu Grunde liegenden Anmeldung. Damit aber sei
der Inhalt der Stammanmeldung neuheitsschadlich
gegenuber der als Teilanmeldung eingereichten Anmeldung
des Streitpatents. Das Ganze sei also so zu behandeln,
wie wenn eine Prioritat nicht wirksam in Anspruch

genommen worden sei.

2.3 Die Kammer vermag dieser Argumentation nicht zu folgen.
Dabeil kann es letzten Endes dahinstehen, ob - wofur
vieles spricht - die Korrektur seinerzeit zu Recht
erfolgt ist oder nicht. Selbst wenn die Korrektur
seinerzeit nicht hatte erfolgen durfen, fanden die von
der Beschwerdefuhrerin daraus gefolgerten Konsequenzen
im EPU keine Stutze.

Wie die GroRRe Beschwerdekammer in der Entscheidung

G 1/05 ausgefihrt hat, ist "der einzige Anmeldetag, der
einer Teilanmeldung nach dem EPU zuerkannt werden kann,
[---] aufgrund der in Artikel 76 (1) Satz 2 zweiter
Halbsatz EPU enthaltenen Fiktion der Anmeldetag der
Ursprungsanmeldung [...]-. Im EPU ist nicht vorgesehen,
dass eine Teilanmeldung den Tag threr tatsachlichen
Einreichung beim EPA als Anmeldetag erhalt" (siehe

G 1/05, Abl. 2007, 362, Grunde 11.1).

C7134.D
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Demnach gibt es, wie von der Beschwerdegegnerin
zutreffend vorgebracht, fir eine als Teilanmeldung
eingereichte europaische Patentanmeldung nur zwei
Alternativen. Entweder, sie wird nicht als Teilanmeldung
behandelt, dann kommt Uberhaupt kein
Patenterteilungsverfahren in Gang, oder sie wird als
Terlanmeldung behandelt, dann kann sie nur den
Anmeldetag der Ursprungsanmeldung haben. Aus der
Tatsache, dass die dem Streitpatent zugrunde liegende
Anmeldung als Teilanmeldung eingereicht und als
Teilanmeldung behandelt wurde, folgt somit zwingend,
dass ihr der Anmeldetag der Ursprungsanmeldung zukommt.
Die Ursprungsanmeldung kann damit auch keinen
neuheitsschadlichen Stand der Technik fur das

Streitpatent darstellen.

In dieser Hinsicht unterscheidet sich der vorliegende
Fall grundlegend von der Uberpriufung der RechtsmaRigkeit
eines Prioritatsanspruchs. Das Prioritatsrecht hat die
Wirkung, dass fur die Anwendung des Artikels 54 Absatze
2 und 3 und des Artikels 60 Absatz 2 der Prioritatstag
als Anmeldetag der européischen Patentanmeldung gilt.
Stellt sich die in Anspruch genommene Prioritat als
nicht gultig heraus, so tritt diese Wirkung nicht ein,
und der Tag der tatsachlichen Anmeldung bleibt als
Anmeldetag bestehen.

Auch ist eine Uberprifung der RechtmaRigkeit der von der
Eingangstelle vorgenommenen Berichtigung der
Anmelderbezeichnung fur die Teilanmeldung Im
Einspruchsverfahren im EPU nicht vorgesehen. Die
Einspruchsgrinde sind in Artikel 100 EPU abschlieRend
geregelt. Weitere Grunde konnen Im Einspruchsverfahren
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gegen die erteilte Fassung des Patents nicht geltend
gemacht werden.

Grundsatzlich heilt die Patenterteilung etwaige formelle
Fehler und Mangel im Erteilungsverfahren, so auch eine
mogliche rechtswidrige Bewilligung eines

Korrekturantrags durch die Eingangsstelle nach Regel 88
EPU 1973. Das erteilte Patent kann auch nicht deswegen

in einem Einspruchsverfahren widerrufen werden, da kein
gesetzlicher Einspruchsgrund vorliegt (vgl. auch Schulte,
"Patentgesetz mit EPU", 8. Auflage, 839 PatG bzw.

Artikel 76 EPU, Rdn. 78, 79).

Hieran andert im Ubrigen die Tatsache, dass das
vorliegende Streitpatent in geanderter Fassung vorliegt,
nichts, da auch in diesem Fall die vorstehende
Zasurwirkung des Erteilungsakts auf etwaige formelle

Fehler und Mangel im Erteilungsverfahren greift.

Im Ergebnis ist dies auch nichts Ungewdhnliches. So ist
auch 1n anderen Fallen, wie etwa bei einem Patent, das
trotz eines zu Unrecht gewdhrten
Wiedereinsetzungsantrages nach Artikel 122 EPU erteilt
wurde, hinzunehmen, dass etwaige formelle Fehler und
Mangel i1m Erteilungsverfahren durch die Patenterteilung
geheilt und 1n einem Einspruchsverfahren nicht mehr
nachgepriuft werden (vgl. J 0022/86 (Abl. 1987, 280)).

Der Inhalt der Stammanmeldung kann somit nicht
neuheirtsschadlich gegentuber dem Streitpatent sein.

Der Gegenstand der Anspriche 1 und 7 ist auch gegenuber
dem weiteren im Verfahren zitierten Stand der Technik

neu. Es wurden Ubrigens von der Beschwerdefihrerin keine
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weiteren Neuheitseinwdnde iIm Bezug auf die anderen sich

im Verfahren befindlichen Dokumente geltend gemacht.

3. Erfinderische Tatigkeit

3.1 Der zum Gegenstand des unabhangigen, auf ein Verfahren
zur Herstellung eines oberflachenmontierbaren Opto-
Bauelements gerichteten Anspruchs 1, sowie des
unabhangigen auf das entsprechende Opto-Bauelement
gerichteten Anspruchs 7, nachstliegende Stand der

Technik wird von dem Dokument D1 gebildet.

Das Dokument D1 zeigt, von den Parteien unbestritten,
ein oberflachenmontierbares Opto-Bauelement, bei dem

- an einem Leiterrahmen (Leadframe) (6, 7) mittels
Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkérper (1) mit einer
Vorderseite und einer Rickseite und mit einer von der
Vorderseite ausgehenden Vertiefung ausgebildet ist,

- in der Vertiefung ein optischer Sender (LED) (8)
angeordnet ist, der mittels Bond-Draht-Verbindung (8a)
mit einem elektrischen Anschluss (6) des Leiterrahmens
verbunden ist,

- der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlisse (6,7)
aufweist, die, gesehen von der Grundkodrpermitte, schmale
Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche
aufweisen, die jeweils zusammenhangen,

- der Grundkorper (1) derart ausgebildet ist, dass die
elektrischen Anschlisse (6,7) auf einander
gegenuberliegenden Seitenflachen des Grundkdrpers (1) im
Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkérper (1)
herausragen, und

- die elektrischen Anschlisse (6,7) In den schmalen
Bereichen zur Ruckseite des Grundkodrpers (1) hin gebogen

sind, im weiteren Verlauf auf HOhe der Rickseite des

C7134.D
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Grundkorpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen sind und an
der Riuckseite des Grundkorpers vollstdndig an diesem
anliegen (vgl. Figuren und Ubersetzung).

Somit zeigt das Dokument D1 ein Opto-Bauelement, von dem
sich der Gegenstand des Anspruchs 7 dadurch
unterscheidet, dass die elektrischen Anschlisse in den
breiteren Bereichen auf H6he der Rickseite des

Grundkodrpers zu dessen Mitte hingebogen sind.

Das Gleiche gilt auch fur den auf das entsprechende

Herstel lungsverfahren gerichteten Anspruch 1.

Der Effekt dieses Unterschiedes ist laut
Beschwerdegegnerin, dass hiermit eine bessere Lotbarkeit
des Bauelements erzielt wird, wie dies dem Streitpatent
zu entnehmen sei (vgl. Absatz [0019]). Insbesondere sei
erkannt worden, dass eine grol3flachigere Meniskusbildung
von Lot an den Geh&usekanten zu einer erhohten
mechanischen Stabilitat der Lotverbindung zwischen

Bauelement und Trager, beispielsweise einem PCB, fuhre.

In Dokument D1 weisen die Anschlisse an den Seiten des
Grundkorpers eine reduzierte Flache auf, sodass der
vorstehende, von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte
Vorteil der Erfindung nicht erzielt wird.

Die zu losende objektive Aufgabe, die sich hieraus in
Bezug auf D1 ableiten lasst, ist, die Lotbarkeit des

Bauelements zu verbessern.

Laut Beschwerdefihrerin ist die beanspruchte Ldsung fur
den Fachmann aufgrund seines Fachwissens naheliegend.
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Insbesondere sei es fur den Fachmann selbstverstandlich,
eine grolere Flache an der Seite des Grundkdrpers zur
Verbesserung der Lotbarkeit vorzusehen. Es gebe im
Grunde nur zwei Moglichkeiten, die LotfFlache zu
vergroRern. Entweder werden die Lotflachen an der
Ruckseite des Grundkorpers zu dessen Mitte hin
vergrofert. Da jedoch der Grundkorper bei dem im
Dokument DI gezeigten Bauelement an der Rickseite in der
Mitte des Grundkorpers eine Ausnehmung aufweise, wilrden
die elektrischen Anschlisse nicht mehr vollstandig an
dem Grundkérper anliegen und nicht mehr vollflachig
unterstitzt. Zum anderen wirden sich die auf
gegenuberliegenden Seiten des Grundkdrpers angeordneten
elektrischen Anschlisse an der Rickseite des
Grundkodrpers einander annahern, was die Gefahr von
Kurzschlissen beil der Kontaktierung auf einem Substrat
erheblich erhoéhen wirde. Diese Moglichkeit zur
VergrofRerung der Lotflachen wirde der Fachmann daher

sofort verwerfen.

Die zweite Moglichkeit bestehe darin, die Lotflachen
gegenuber der in dem Dokument DI gezeigten Ausgestaltung
nach auflen hin, d. h. von der Mitte des Grundkdrpers aus
gesehen zu dessen Seitenflédchen hin zu vergrof3ern,
sodass die Lotflachen auf der Ruckseite des Gehauses bis
an die seitlichen Kanten des Gehauses heranreichen und
diese Kanten auch uUberspannen. Damit seien Im Ergebnis
auch an den Seitenflachen des Gehduses vergrofRerte
LotFlachen vorhanden. Eine grol3flachige Meniskusbildung
von Lot an den Seitenflachen werde dabei ermdglicht. Der
Fachmann werde also zwangslaufig diese zweite Variante
zur Vergroflerung der Lotflachen auswdhlen und so
unmittelbar zum Gegenstand des Streitpatents kommen.
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Wie allerdings zutreffend von der Beschwerdegegnerin
vorgebracht, waren fur einen Fachmann zahlreiche
Moglichkeiten denkbar gewesen, durch eine Veranderung
des Bauelements gemdfl} DI dessen Lotbarkeit zu verbessern.
Man hatte beispielsweise an eine die Lotbarkeit
verbessernde Beschichtung der elektrischen Anschlisse
denken kénnen, oder an eine maanderartige Gestaltung der
rickseitigen Bereiche der elektrischen Anschlisse, oder
an eine besondere Strukturierung der Oberflache der
rickseitigen Bereiche der elektrischen Anschlisse, oder

an zahlreiche weitere Alternativen.

Damit gibt es keinen Grund, weshalb der Fachmann gerade
die beanspruchte LOsung zur Verbesserung der Lotbarkeit
des Bauelements aus D1 gewdhlt hatte. Der Gegenstand der
Anspriche 1 und 7 ergibt sich somit fir den Fachmann
nicht in naheliegender Weise aus D1 und seinem

Fachwissen.

Laut Beschwerdefihrerin sei zudem die beanspruchte
Losung fur den Fachmann jeweils durch die Dokumente D3
und D5 nahegelegt.

Tatsachlich aber befassen sich die Dokumente D3 und D5
nicht mit der sich ausgehend von D1 stellenden
objektiven Aufgabe der Verbesserung der Lotbarkeit.

Insbesondere weist Dokument D3 zwar Anschlisse auf, die
In den breiteren Bereichen auf HOhe der Riuckseite des
Grundkorpers zu dessen Mitte hin gebogen sind. Diese
MalBnahme wird aber an keiner Stelle in D3 mit einer
besseren Lotbarkeit in Verbindung gebracht.
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In Dokument D5 sind die Anschlisse nicht auf HOhe der
Rickseite des Grundkorpers zu dessen Mitte hin gebogen.
Auch wird eilne bessere Lotbarkeit oder eine
gro3flachigere Meniskusbildung von Lot nicht erwahnt,
sodass der Fachmann auch hier keine Anregungen zur

L6osung der gestellten objektiven Aufgabe findet.

Damit ergibt sich der Gegenstand der Anspriche 1 und 7
fir den Fachmann auch nicht In naheliegender Weise aus
D1 in Kombination mit D3 oder D5.

Die Beschwerdefihrerin hat zudem vorgebracht, dass die
zu losende objektive Aufgabe ausgehend von D1 auch in
einer Reduzierung des Eindringens von Feuchtigkeit in

das Bauteil gesehen werden koénnte.

Das aus dem Dokument DI vorbekannte Opto-Bauelement
werde mit der Rickseite auf ein Substrat (z.B. ein PCB)
aufgelotet. Bei Einwirken von auferen Kraften parallel
zur Ebene des Substrats konnen sich die an den
Seitenflachen des Grundkorpers verlaufenden,
vergleichsweise schmalen und langen elektrischen
Anschlisse leicht verbiegen. Durch diese Verbiegung
komme es 1m Bereich der Durchtrittsstellen der
elektrischen Anschlisse durch die Oberfléche des
Gehauses zu einer Abldsung des Kunststoffmaterials des
Grundkorpers von dem metallischen Leiterrahmen, wobei an
den Abldsungsstellen Feuchtigkeit von aul’en in das
Gehause des Bauelements eindringen konne. Dies sei
insbesondere beil Opto-Bauelementen, deren Halbleiter-
Chips empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren, ein

gravierendes Problem.
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Der Fachmann, der das aus dem Dokument DI vorbekannte
Opto-Bauelement widerstandsftahiger gegen das Eindringen
von Feuchtigkeit machen wolle, finde die geeignete
L6osung 1m Dokument D3, das sich ausdricklich mit der
Verbesserung von oberflachenmontierbaren elektronischen
Bauelementen hinsichtlich der Widerstandsfahigkeit
gegenuber Feuchtigkeit befasse.

Die in Dokument D3 vorgeschlagene Losung sei fur den
Fachmann insbesondere der Figur 1 deutlich entnehmbar.
Dokument D3 zeilge einen Leiterrahmen 2 mit zwei
elektrischen Anschlissen, die von der Mitte des Gehauses
3 gesehen schmale Bereiche aufweisen, und zwar jeweils
Im Bereich der fensterartigen Ausnehmung 2a des
Leiterrahmens. An diese schmaleren Bereiche schlielien
sich dann wiederum breitere Bereiche an, die mit den
schmaleren Bereichen zusammenhangen und Uber die untere
Kante des Gehéuses zur Rickseite des Gehduses hin
gebogen seien, wo sie an der Rickseite des Gehauses
vollstandig anliegen. Die Ausgestaltung der elektrischen
Anschlisse seil somit identisch mit derjenigen des
Streitpatents.

Die technische Wirkung der in dem Dokument D3
beschriebenen Anschlusskonfiguration sei zudem auf der
Seite 3 der englischen Ubersetzung unter der Uberschrift
"Effect of the invention" erlautert. Dort sei
beschrieben, dass sich durch die Ausgestaltung des
Leiterrahmens mit schmalen und daran anschliel3enden
breiteren Bereichen eine verbesserte
Widerstandsfahigkeit gegen Feuchtigkeit ergebe. Aullerdem
hielle es an der angegebenen Textstelle wortlich:

"on the other hand, the structure having window portions

on the comb lead enables to provide superior strength to
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the structure having the narrowed width." (Hervorhebung
hinzugefiugt).

Die Lehre des Dokuments D3 beinhalte somit fir den
Fachmann zweierlei. Zum einen seien die elektrischen
Anschlisse 1n den Bereichen, in denen sie aus dem
Geh&use austreten, gemall dem Dokument D3 verschméalert
auszugestalten. Dadurch werde die Grenzflache zwischen
Gehause und elektrischen Anschlissen verringert und der
beim Umbiegen der elektrischen Anschlisse einwirkende
Biegestress reduziert. Die Gefahr von Beschadigungen im
Bereich der Durchtrittsstellen der elektrischen
Anschlisse durch die Gehauseauflenwand und somit die
Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit werde dadurch
vermindert. Zum anderen sei wichtig, dass die schmaleren
Bereiche der elektrischen Anschlisse eine ausreichende
mechanische Stabilitat aufweisen. Beil unzureichender
Stabilitat konne es namlich zur Verbiegung der
elektrischen Anschlisse und, daraus resultierend, zu
Undichtigkeiten des Gehéduses kommen. Um eine hohe
mechanische Stabilitat zu gewahrleisten, seien den
schmaleren Bereichen der elektrischen Anschlisse
nachgeordnete breitere Bereiche vorzusehen, wie iIn der
Figur 1 des Dokuments D3 dargestellt, und zwar in der
Weise, dass die elektrischen Anschlisse iIn i1hren
breiteren Bereichen an der Rickseite des Grundkorpers zu
dessen Mitte hin umgebogen seien.

Nach Auffassung der Kammer ist es allerdings fraglich,
ob die von der Beschwerdefuhrerin formulierte objektive
Aufgabe ausgehend von D1, eine Reduzierung des
Eindringens von Feuchtigkeit herbeizufihren, zutreffend
ist.
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Die Beschwerdefuhrerin beruft sich hierbeir auf eine
Angabe der Beschwerdegegnerin zu D1 im vorinstanzlichen
Verfahren (vgl. Schreiben vom 16. November 2004,
insbesondere Seite 6, zweiter Absatz).

Tatsachlich aber weist die Beschwerdegegnerin in dieser
Eingabe darauf hin, dass ein technischer Zweck fur die
zweistreifige Ausfihrung der elektrischen Anschlisse in
der D1 (damals El) nicht angegeben sei. Zwar fuhrt sie
dann aus, dass die zweistreifige Ausfihrung der
elektrischen Leiter gemall D1 das Bauelement anfallig fur
Scherkrafte mache und damit weitergehend das Risiko
einer Beschadigung des Bauelements, insbesondere einer
Delamination von elektrischen Leitern und Grundkoérper
erhohe. Diese Wirkung ist in D1 so aber nicht angegeben,
und es ist fraglich ob sie, sowie auch das SchlielRen
hieraus auf ein Feuchtigkeitsproblem, am Anmeldetage des
Streitpatents fur den Fachmann offensichtlich war. Damit
iIst es zweifelhaft, ob die objektive Aufgabe zu Recht

hierauf basierend formuliert werden kann.

Aber auch wenn dem Fachmann diese Einsicht zugeschrieben
wird, und er sich somit ausgehend von D1 mit der
objektiven Aufgabe befasst, eine Reduzierung des
Eindringens von Feuchtigkeit bei dem aus D1 bekannten
Bauelement zu erzielen, wird er anhand der D3 nicht zur

beanspruchten Losung gelangen.

In Dokument D3 wird namlich das Problem eindringender
Feuchtigkeit dadurch geldst, dass die Im Stand der
Technik vorhandenen ganzflachigen elektrischen
Anschlisse mit einer fensterartigen Ausnehmung versehen
werden, sodass die Grenzflache zwischen Gehause und

elektrischen Anschlissen verringert und der beim
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Umbiegen der elektrischen Anschlisse einwirkende
Biegestress reduziert wird. Hierdurch wird die Gefahr
von Beschadigungen im Bereich der Durchtrittsstellen der
elektrischen Anschlisse durch die GehauseaufRenwand und
somit die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit

vermindert.

Das Argument der Beschwerdefihrerin, der Fachmann wirde
D3 entnehmen, dass das Biegen der elektrischen
Anschlisse in den breiteren Bereichen Uber die untere
Kante des Gehéuses die Anschlisse weiter stabilisieren
und somit die Gefahr eines Eindringens von Feuchtigkeit
Iin das Gehause durch Verbiegung der Anschlisse durch
Scherkrafte reduzieren wirde, ist nicht Uberzeugend. Die
vorstehende, von der Beschwerdefihrerin zitierte Aussage
in D3 hinsichtlich einer besonderen Stabilitat
(“'superior strength™) bezieht sich namlich auf eine
andere in D3 angegebene Ausgestaltung, beil der keine
fensterartige Ausnehmung im Leiterrahmen vorgesehen ist,
sondern der Leiterrahmen nur schméler ausgebildet ist
(vgl. Seite 3 der englischen Ubersetzung unter der
Uberschrift "Effect of the invention').

Auch sonst ist eine solche stabilisierende Wirkung,
sowie eine damit verbundene Reduzierung des Eindringens
von Feuchtigkeit, D3 nicht zu entnehmen. Dokument D3
misst den Uber die untere Kante des Gehduses gebogenen
breiten Anschlissen gar keine Bedeutung zu, was sich
auch darin zeigt, dass eine solche Anordnung sich sowohl
in dem nach D3 erfindungsgeméalien Bauelement als auch in
dem in D3 als bekannt angesehenen Bauelement, das es
gegen eindringende Feuchtigkeit zu verbessern gilt,
wiederfindet.
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Der Gegenstand der Anspriche 1 und 7 ergibt sich somit
auch nicht unter der Aufgabestellung einer Reduzierung
des Eindringens von Feuchtigkeit fur den Fachmann in
naheli1egender Weise aus D1 und D3.

Die Beschwerdefuhrerin sieht zudem die beanspruchte
Losung 1m Hinblick auf die vorstehende, ausgehend von D1
formulierte Aufgabe einer Reduzierung des Eindringens

von Feuchtigkeit durch Dokument D5 nahegelegt.

Dokument D5 betreffe das bei oberflachenmontierbaren
Bauelementen bestehende Problem, dass im Bereich der
Durchtrittsstelle der elektrischen Anschlisse durch die
Gehauseoberflache bei Einwirken mechanischer Kréafte
Beschadigungen auftreten (vgl. englische Ubersetzung,
Seite 2, 2. Absatz). Durch solche Beschadigungen koénne
Feuchtigkeit in das Gehause eindringen und die Funktion

des Bauelements beeintrachtigen.

Dokument D5 schlagt vor, die elektrischen Anschlisse in
den Durchtrittsbereichen durch die Geh&useoberflache
schmaler auszugestalten als iIn den Ubrigen Bereichen
(vgl. englische Ubersetzung, Seite 2, 3. Absatz).

Laut Beschwerdefihrerin wirde der Fachmann zur
Verbesserung des Bauelements gemdl Dokument DI, angeregt
durch das Dokument D5, die elektrischen Anschlisse, wie
sie In D1 vorgesehen sind, (nur) iIn den Bereichen, 1In
denen sie aus dem Kunststoffgehause austreten, noch
schmaler gestalten, und damit zu Anschlissen gelangen,
die 1m Verlauf zur Ruckseite einen breiteren Bereich
aufweisen wirden und sich damit unter die iIm

Streitpatent beanspruchte Losung subsumieren liel3en.
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Die LOsung, die In D5 vorgeschlagen wird, ist allerdings
grundsatzlich nichts Anderes als das, was bereits iIn D1
angeregt wird, namlich eine Verschmalerung der
Anschlisse, dort wo sie aus dem Geh&use treten,
vorzusehen. Auch eilne Verbreiterung Im weiteren Verlauf
der Anschlisse ist in D1 bereits vorgesehen, und zwar

auf der Riuckseite des Gehduses. Es gibt keinerlei Anlass,
weshalb der Fachmann zu einer Verbreiterung Im weiteren
Verlauf der Anschlisse auf der Seite des Gehduses

greifen wirde, zumal In D5 hierzu keinerlei Angaben

gemacht werden.

Der Gegenstand der Anspriche 1 und 7 wird folglich auch
nicht unter dem Gesichtspunkt eines
Feuchtigkeitsproblems durch eine Kombination von D1 und

D5 nahegelegt.

3.9 SchlielRlich wurde von der Beschwerdefihrerin
argumentiert, der Gegenstand der Anspriche 1 und 7 sei
fir den Fachmann durch Dokument D3 und sein Fachwissen

nahegelegt.

Dokument D3 offenbare zwar kein Opto-Bauelement mit
optischem Sender oder Empfanger, es werde aber in D3
explizit darauf hingewiesen, dass die Lehre auf alle
elektronischen Bauteile anwendbar seir (vgl. englische
Ubersetzung, Seite 3, 7. Absatz).

Dokument D3 befasst sich allerdings konkret mit einem
Kondensatorbauelement, von welchem sich das beanspruchte
Opto-Bauelement grundlegend unterscheidet. So umfasst
das Bauelement aus Dokument D3 keinen Grundkdrper mit
einer Vertiefung, in der das elektronische (Opto-)

Bauteil angeordnet und Uber Bonddrahte mit den

C7134.D
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jeweiligen Anschlissen des Leiterrahmens verbunden ist.
Vielmehr werden die Anschlisse des Leiterrahmens direkt
mit den Elektroden des Kondensators verschweil3t und
anschlieRend die gesamte Einheit mit einer dinnen
Kunststoff-Ummantelung versehen.

Durch den vollig andersartigen Aufbau des Bauelements
gibt es keinen Grund dafur, dass der Fachmann von diesem
Dokument ausgehen wirde. Vielmehr wirde er von einem
naherliegenderen Stand der Technik, wie etwa Dokument D1,
das sich mit einem zum Gegenstand des Streitpatents
artgleichen Opto-Bauelement befasst, ausgehen, wie

vorstehend abgehandelt.

Aus den vorstehenden Grinden ergibt sich der Gegenstand
der Anspriche 1 und 7 somit nicht in naheliegender Weise
aus dem zitierten Stand der Technik und beruht damit auf
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973).

Die weiteren Anspriuche 2 bis 6 und 8 bis 12 sind
abh&ngig von Anspruch 1 bzw. 7 und stellen besondere
Weiterbildungen des Gegenstandes dieser Anspriche dar.
Der Gegenstand dieser Anspriuche beruht somit ebenfalls
auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

S. Sanchez Chiquero G. Eliasson
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