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URTEIL
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zugestellt am
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als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle



betreffend das europaische Patent 1 163 864
(DE 501 03 712)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die am
28. November 2012 geschlossene mundliche Verhandlung durch die Richterin
Friehe als Vorsitzende sowie den Richter Dr.Huber, die Richterin
Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Dr.-Ing. Prasch und den Richter
Dr.-Ing. Dorfschmidt



fur Recht erkannt:

Das europdische Patent 1 163 864 wird mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland insoweit fir nichtig erklart, als es tber fol-

gende Patentanspriiche hinausgeht:

6. Verfahren zur Herstellung eines Mobelpaneels in Gestalt einer
Mobelplatte aus einem Holzwerkstoff, bei dem auf einem Paneelkorpus (30)
eine Kunststoffkante (10) aufgebracht wird, wobei eine Oberflache der
Kunststoffkante (10) aufgeschmolzen und die Kunststoffkante sodann mit
ihrer aufgeschmolzenen Oberflache auf den Paneelkorpus (30) geftigt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass

durch Laserbeaufschlagung nur eine dinne Schicht (12) der Kunststoff-
kante (10) aufgeschmolzen und mit dem Paneelkorpus verschmolzen wird,
wéahrend die restliche dickere Schicht (11) der Kunststoffkante (10) im fest-

phasigen Zustand gehalten wird.

7. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei eine
Kunststoffkante (10) mit Bereichen (11, 12) unterschiedlicher Harte, die ei-
nen Bereich kleinerer Harte und einen im Vergleich dazu mehr als doppelt
so dicken Bereich groRerer Harte umfassen, verwendet wird, wobei der Be-
reich kleinerer Harte aufgeschmolzen und mit dem Paneelkorpus ver-
schmolzen wird, und nur ein Teil der mit dem Paneelkorpus zu figende
Oberflache der Kunststoffkante aufgeschmolzen und mit dem Paneelkorpus

verschweil3t wird.

8. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die
Laserbeaufschlagung mit Laserlicht von einer Wellenlange im Bereich von

0,7 bis 30 um, vorzugsweise 0,8 bis 1,0 um durchgefuhrt wird.



9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die
Kunststoffkante (10) mittels einer Laservorrichtung (13, 14) mit einer

Strahlleistung im Bereich von 102 Watt aufgeschmolzen wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei eine
Laserbeaufschlagung der Kunststoffkante (10) derart erfolgt, dass eine Ein-
dringtiefe der Laserstrahlung weniger als 0,5 mm, vorzugsweise etwa 0,05
bis 0,2 mm betragt.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei weni-
ger als 50 % der mit dem Paneelkorpus (30) zu fiugenden Oberflache der
Kunststoffkante (10) aufgeschmolzen und mit dem Paneelkorpus ver-

schweil3t werden.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei die
Kunststoffkante (10) im Durchlauf an den Paneelkorpus (30) gefahren wird.

Im Ubrigen werden die Klagen abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des jeweils zu

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fir Deutschland

erteilten europaischen Patents 1 163 864 (Streitpatent), das am 8. Juni 2001 unter
Inanspruchnahme der deutschen Prioritat DE 100 29 043 vom 13. Juni 2000 an-

gemeldet wurde. Die Erteilung des Streitpatents wurde am 22. September 2004

veroffentlicht; es wird im Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr.



501 03 712 gefuhrt. Es betrifft eine Moébelplatte und ein Verfahren zu deren Her-

stellung und weist 12 Patentanspriiche auf, die samtlich angegriffen sind.

Die unabhéngigen erteilten Patentanspriche 1 und 6 haben in der Verfahrens-

sprache Deutsch folgenden Wortlaut:

1. Mabelpaneel, insbesondere Mobelplatie aus einem
Holzwerkstoff, mit einer auf den Paneealkorpus (30)
aufgebrachten Kunsistoffkante (10), wobei eine
Schweillverbindung zwischen der Kunststoffkante
(10} und dem Paneelkorpus (30) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoff-
kante (10) aus Kunststoffschichten (11, 12} unter-
schiedlicher Harte besteht, wobei ein Bereich gro-
Rerer Harte der Kunststoffkante (10) eine mehr als
doppelt so grolte Dicke als ein Bereich geringerer
Harte besitzt, und dass nur ein Tell der auf den Pa-
neelkorpus (30) gefigten Oberfiiche der Kunst-
stoffkante (10) mit dem Paneelkorpus (30) ver-
schweillt ist.

6. Verfahren zur Herstellung eines Mabelpaneels, ins-
besondere einer Mibelplatte aus einem Holzwerk-
stoff, bei dem auf einem Paneelkorpus (30) eine
Kunststoffkante (10) aufgebracht wird, wobei eine
Oberflache der Kunststoffkante (10) aufgeschmaol-
zen und die Kunststoffkante sodann mit ihrer auf-
geschmolzenen Qberflache auf den Paneelkorpus
(30} gefiigt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
durch Laserbeaufschlagung nur eine diinne Schicht
(12} der Kunststoffkante (10} aufgeschmolzen und
mit dem Paneelkorpus verschmodzen wird, wah-
rend dia restliche dickers Schichl (11) der Kunsl-
stoffkante (10) im festphasigen Zustand gehallen
wird.

Hinsichtlich der weiteren rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 5 und 7 bis 12

wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt ihr Patent mit gesonderten, jeweils beschrankten Hauptan-
trdgen zu den Patentansprichen 1 und 6, wobei diese Anspriche nach den
Hauptantragen jeweils auf eine Moébelplatte aus einem Holzwerkstoff beschrankt
werden, und hilfsweise mit weiter beschrankten Patentansprichen, ebenfalls ge-

sondert zu den Patentanspriichen 1 und 6.



Die Klagerinnen sind der Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents nehme die
angegebene Prioritat nicht wirksam in Anspruch; er sei unzulassig erweitert und

nicht patentfahig. Sie berufen sich insbesondere auf folgende Druckschriften:

D1 DE19955575A1
D2 DE4208991A1
D3 EP 1080854 Al
D4 WO 93/06995 Al
D5 DD 257 797 Al.

Die Klagerinnen zu 2) und zu 3) berufen sich weiter auf die

D6 EP 0997 261 B1

D9 DE1479239Al1

D10 Lueger, Lexikon der Technik, 1965, Band 7, Seiten 6 und 7 (von der Klage-
rin zu 3) als D10 bezeichnet)

D15 Dissertation Jorn Korte, ,Laserschwei3en von Thermoplasten®, 1997 (von

der Klagerin zu 3) als D11 bezeichnet)

die Klagerin zu 2) weiter auf die

D11 DD 268 649 A5
D12 DE 3813570 A1
D13 DE 2719186 Al
D14 Assembly Automation, Volume 20, No. 2, 2000, Seiten 136 bis 139
,High Power Diode Laser Transmission Welding of Plastics", Brian Bryden
D18 Walter Michaeli, Einfihrung in die Kunststoffverarbeitung, 4. Aufl. 1999,
Seiten 180 bis 195



und die Klagerin zu 3) auf die

D7  DE 296 12 598 Ul
D8 DE 26 58 201 Al.

Nach Ansicht der Klagerinnen ist die patentierte Erfindung dartber hinaus nicht

ausfuhrbar offenbart.

Die Klagerinnen beantragen,

das europdische Patent 1 163 864 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

1. soweit die Vorrichtungsanspriche 1 bis 5 betroffen sind, das
Patent durch Beschrankung des unabhéngigen Anspruchs 1 be-
schrankt aufrechtzuerhalten, indem im Anspruch 1 das Wort ,ins-
besondere” ersetzt wird durch ,in Gestalt einer”;

2. hilfsweise, das Patent durch Beschrankung des unabhéangi-
gen Anspruchs 1 beschréankt aufrechtzuerhalten, indem im An-
spruch 1 der Begriff ,nur ein Teil* ersetzt wird durch ,nur bis 50 %"
und der abhangige Anspruch 4 gestrichen wird;

3. weiter hilfsweise, das Patent durch Beschrankung des unab-
hangigen Anspruchs 1 beschrankt aufrechtzuerhalten, indem im
Anspruch 1 der Begriff ,nur ein Teil* ersetzt wird durch ,weniger
als 25 %" und der abhangige Anspruch 4 gestrichen wird;

4.  weiter hilfsweise, das Patent durch Beschradnkung des unab-
hangigen Anspruchs 1 beschrankt aufrechtzuerhalten, indem im
Anspruch 1 der Begriff ,nur ein Teil* ersetzt wird durch ,nur Rand-

bereiche*;



5. weiter hilfsweise, dass im Patentanspruch 1 zwischen ,der
auf dem Paneelkorpus gefiigten Oberflache der Kunststoffkante®
und ,mit dem Paneelkorpus verschweifl3t ist* eingefugt wird: ,auf-
geschmolzen wurde und*;

6. soweit die Verfahrensanspriiche 6 bis 12 betroffen sind, das
Patent durch Beschrankung des unabhéngigen Anspruchs 6 be-
schrankt aufrecht zu erhalten, indem im Anspruch 6 das Wort
.insbesondere* ersetzt wird durch ,in Gestalt*;

7. hilfsweise, das Patent durch Beschrankung des unabhangi-
gen Anspruchs 6 beschréankt aufrechtzuerhalten, indem im An-
spruch 6 die Worte ,auf den Paneelkorpus (30) gefugt" ersetzt
werden durch die Worte ,auf eine nicht-aufgeschmolzene Oberfla-
che des Paneelkorpus (30) gefugt®;

8. und die Klagen im Ubrigen abzuweisen.

Die Klagerinnen beantragen weiter

die Nichtigerklarung des Patents auch im Umfang der Hilfsan-

trage.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerinnen entgegen.

Die Beklagte halt ihr Patent fur rechtsbestéandig auch bei Zugrundelegung des
Stands der Technik am Anmeldetag des Streitpatents und nicht am Prioritatstag.
Der Gegenstand des Streitpatents sei patentfahig, ausfuhrbar und nicht unzulassig

erweitert.

Hinsichtlich der Unteranspriiche ist die Beklagte der Ansicht, dass die Patentan-
spruche 2 und 5 eigenstandig patentfahig sind. Die Klagerin zu 1) hat in der
mindlichen Verhandlung am 13. November 2012 ,die gesonderte Verteidigung

der Unteranspriche 2 und 5" als verspatet gerugt.



Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis nach § 83
PatG zugestellt. Auf Bl. 360 ff. der Akten 4 Ni 45/10 wird Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klagen sind zuléssig, jedoch nur teilweise begrindet. Soweit das Patent in der
erteilten Fassung - durch Fallenlassen des urspringlichen Hauptantrags - nicht
mehr verteidigt wird, war es ohne Sachprufung fur nichtig zu erklaren (BPatG
GRUR 2009, 46, 47 - lonenaustauschverfahren). Im Ubrigen fiihrt der geltend ge-
machte Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfahigkeit (Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr.1 Int-
PatUG, Art. 138 Abs. 1 lita EPU i. V. m. Art. 56 EPU) zur teilweisen Nichtigerkla-
rung des Streitpatents in dem im Tenor genannten Umfang und zur teilweisen Ab-

weisung der Klagen.

1. Das Streitpatent betrifft ein Mdbelpaneel in Gestalt einer Mdbelplatte aus ei-
nem Holzwerkstoff mit einer auf den Paneelkorpus aufgebrachten Kunststoffkante

sowie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Paneels.

Die im Mobelbau haufig verwendeten MDF-Platten (mitteldichte Holzfaserplatten,
Span- oder Pressspan-Platten) werden fertigungstechnisch in grof3en Einheiten
hergestellt und dabei in der Regel (im Sichtbereich) flachig mit einem Kunststoff-
dekor versehen. Die entsprechend auf Mafd geschnittenen Mdobelpaneele bzw.
-platten werden anschlieBend zumindest an ihren Sichtkanten an den Platten-
schmalseiten (Schnittflachen) mit einem Kunststoffoand kaschiert. Mit derartigen
Bandern (Dekorbander, Furnierkanten, Umleimer) erreicht man dabei das Ziel,

zum einen optisch ein einheitliches und ansprechendes AuReres zu erhalten, zum



anderen den Korpus auch funktional zu schitzen, wobei hier insbesondere die
Erzielung einer glatten, gegebenenfalls abgerundeten Oberflache sowie der

Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit zu nennen sind.

Nach Abschnitt [0002] des Patents wirden Kunststoffkanten auf Kanten von
Holzwerkstoffplatten gewohnlich maschinell auf speziellen Anlagen aufgefahren.
Die Verklebung erfolge entweder Uber einen Heil3schmelzkleber, der im Durchlauf
aufgewalzt wird, oder durch einen Kleber, der vorher schon auf die Kunststoff-
kante aufgebracht worden sei und mittels einer HeiR3luftdusche wieder verflissigt
und anschlieRend zusammen mit der Kante im Durchlauf aufgewalzt wirde. Als
nachteilig wird in [0003] angegeben, dass die Leimfuge des bisher verwendeten
Schmelzklebers bei Benutzung bzw. Reinigung deutlich sichtbar sei, da die Kle-
befuge Schmutz aufnehme. Es kénne Feuchtigkeit eindringen, die die Qualitat des
Mobelpaneels beeintrachtigen konne. Dartber hinaus kénne eine Fugenverfar-

bung entstehen, die die Frontoptik von z. B. M@beln sichtbar beeintrachtige.

Der Erfindung liegt nach dem Streitpatent (Absatz [0004]) die Aufgabe zugrunde,
ein verbessertes Paneel bzw. ein verbessertes Verfahren zur Herstellung eines
solchen Paneels zu schaffen, die Nachteile im Stand der Technik bekannter L6-
sungen zu vermeiden und insbesondere ein Paneel mit einer dauerhaften und op-
tisch makellos bleibenden Verbindung zwischen Paneelkorpus und Kunststoff-

kante zu schaffen.

2. Zur L6sung der im Patent angegebenen Aufgabe lehrt der Patentan-
spruch 1 gemall Hauptantrag einen Gegenstand mit folgenden gegliederten

Merkmalen:

1.1 Mdbelpaneel, in Gestalt einer Mébelplatte aus einem Holzwerkstoff,
1.2  mit einer auf den Paneelkorpus aufgebrachten Kunststoffkante,

1.3  wobei eine Schweil3verbindung zwischen der Kunststoffkante und dem Pa-

neelkorpus vorgesehen ist,



dadurch gekennzeichnet, dass

1.4 die Kunststoffkante aus Kunststoffschichten unterschiedlicher Héarte be-
steht,

1.5 wobei ein Bereich gréRerer Harte der Kunststoffkante eine mehr als doppelt

so grol3e Dicke als ein Bereich geringerer Harte besitzt, und

1.6  dass nur ein Teil der auf den Paneelkorpus gefugten Oberflache der Kunst-

stoffkante mit dem Paneelkorpus verschweil3t ist.

Die Losung der Aufgabe lehrt ebenso ein Verfahren nach Patentanspruch 6 nach

dem Hauptantrag mit folgenden gegliederten Merkmalen:

6.1 Verfahren zur Herstellung eines Mobelpaneels in Gestalt einer Mébelplatte

aus einem Holzwerkstoff,
6.2 bei dem auf einem Paneelkorpus eine Kunststoffkante aufgebracht wird,

6.3 wobei eine Oberflache der Kunststoffkante aufgeschmolzen und die
Kunststoffkante sodann mit ihrer aufgeschmolzenen Oberflache auf den

Paneelkorpus gefligt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass

6.4 durch Laserbeaufschlagung nur eine dinne Schicht der Kunststoffkante

aufgeschmolzen und mit dem Paneelkorpus verschmolzen wird,

6.5 wahrend die restliche dickere Schicht der Kunststoffkante im festphasigen

Zustand gehalten wird.

3. Als zustandiger Fachmann ist vorliegend ein Fachhochschul-Ingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau oder Holztechnologie anzusehen, der bereits mehr-
jahrige Erfahrung in der Konstruktion von Maschinen fir die Holzindustrie besitzt.
Er kennt sich mit der Anwendung von Lasern in der Fertigungstechnik aus oder
zieht einen diesbezuliglichen Fachmann zu Rate. Er verfligt Uber kein umfassendes
Kunststoff-Fachwissen, kennt jedoch die im Bereich der Kunststoffkanten einge-
setzten spezifischen Kunststoffe und Klebwerkstoffe.



Entgegen der Auffassung der Beklagten war der Fachmann nicht im Sinne eines
svorher/nachher* zu definieren. Die Beklagte ist davon ausgegangen, dass der
Fachmann vor der patentgeméaf3en Erfindung ein anderer als nachher gewesen sei
(da ihm der Einsatz eines Lasers im Verfahren nicht bekannt gewesen sei). Mal3-
geblicher Fachmann ist, wer Ublicherweise mit einschlagigen technischen Ent-
wicklungsarbeiten betraut ist, wie sie die durch das Streitpatent zu I6sende Auf-
gabe stellt. Das bedeutet, dass der hier relevante Fachmann das Fachwissen hat,
zu dem der Stand der Technik und das Allgemeinwissen an dem Anmeldetag des
Patents gehoéren, und das Fachkonnen, das ihm auf Grund seiner Ausbildung zur
Verfigung steht (vgl. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Auflage, RdNrn.
126, 128, 131 zu § 4 PatG).

4. Der seitens aller Klagerinnen erhobene Angriff auf die rechtmallige Inan-
spruchnahme der Prioritéat der deutschen Patentanmeldung DE 100 29 043 ist
seitens der Beklagten nicht ernsthaft entgegnet worden. Die Prioritat wurde nicht

wirksam in Anspruch genommen.

Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 11. September 2001 (GRUR
2002, 146 - Luftverteiler) kann die Prioritat einer urspriinglichen Anmeldung ledig-
lich dann wirksam in Anspruch genommen werden, wenn die beanspruchte Merk-
malskombination eines Gegenstands dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer
Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehorig offenbart ist. ,Einzel-
merkmale kdnnen nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedli-
cher Prioritat miteinander kombiniert werden“ (vgl. BGH a. a. O., S. 149). Sowohl
Merkmal 1.6 (teilweise Verschmelzung) als auch Merkmal 6.4 (Laserbeaufschla-
gung) in den unabhangigen Patentanspriichen sind nicht in den urspriinglichen
Unterlagen der DE 100 29 043 offenbart.

Somit gilt als Tag der urspringlichen Offenbarung des Streitpatents der Anmel-
detag der europaischen Patentanmeldung (8. Juni 2001).



1. Das Mobelpaneel liegt gemal3 der Anspruchsfassung des Patentanspruchs 1
nach Hauptantrag in Gestalt einer Mobelplatte aus einem Holzwerkstoff vor
(Merkmal 1.1). Das Kunststoffband, das auf den Paneelkorpus aufgebracht wer-
den soll, wird in Merkmal 1.2 sowie nahezu durchgehend im Streitpatent mit
Kunststoffkante bezeichnet, es bildet sozusagen auf dem fertigen Paneel die
Kunststoffkante aus. Lediglich in Absatz [0006] ist bei der Beschreibung einer L6-
sung aus dem Stand der Technik von einem Kunststoffband als synonymer Begriff
die Rede. Der Fachmann wird somit vom Offenbarungsgehalt der Streitpatent-
schrift im Hinblick auf die Gesamtdimensionierung ein Ubliches Kunststoffband in
Betracht ziehen, obwohl die in den Figuren skizzierten ,Kunststoffkanten* (10) in
Relation zur Stirnflache der Mobelplatte (30) extrem dick gezeichnet sind (lediglich
prinzipskizzenartige Darstellung). Das Band bzw. die Kunststoffkante aus dem

Stand der Technik (Figur 3) ist jedoch entsprechend dargestellt.

Die Kunststoffkanten weisen nach Merkmal 1.4 Kunststoffschichten mit unter-
schiedlicher Harte auf, wobei nach Merkmal 1.5 ein Bereich gro3erer Harte mehr
als doppelt so dick als ein Bereich geringerer Harte sein soll. Dabei ist prinzipiell
der Schichtaufbau nicht auf lediglich zwei Schichten beschrankt, zudem ist die
Position der harteren und weicheren Schicht im Kantenband nicht ndher spezifi-
ziert. Im Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 1 besteht die Kunststoffkante aus zwei
Schichten, wobei die dickere und hartere Schicht im auf die Mobelplatte aufge-
brachten Zustand auf3en liegt, wahrend die diinnere, weichere Schicht die Verbin-
dung zur Stirnflache des Maobelkorpus bildet. Zu deren Verbindung ist eine
SchweilR3verbindung (Merkmal 1.3) vorgesehen, wobei lediglich ein Teil der ge-
fugten Oberflache der Kunststoffkante mit dem Korpus verschweildt ist (Merk-
mal 1.6).

Der Begriff des Verschweil3ens bedarf der Auslegung, die sich nach den Grund-
séatzen zu Art. 69 Abs. 1 EPU richtet, wonach der Patentanspruch nach seiner

technischen Bedeutung fir den Fachmann auszulegen ist. Vorliegend handelt es



sich im eigentlichen Sinn um keine SchweilRverbindung, denn unter Schweil3en
versteht der Fachmann eine stoffschllissige Fugeverbindung, bei der beide betei-
ligten und zu figenden Teile aufgeschmolzen werden, um dann eine stoffschlis-
sige Verbindung zu ergeben. Beim Schweil3en wird haufig ein Schweil3zusatz-
werkstoff eingesetzt (werkstoff- und verfahrensspezifisch), insbesondere beim
Schweil3en von thermoplastischem Kunststoff konnen jedoch auch lediglich beide
beteiligten Teile angeschmolzen und miteinander verbunden werden. Da gemafR
Merkmal 1.1 Moébelplatten aus einem Holzwerkstoff eingesetzt werden und dieser
keine Schmelzphase bilden kann, versteht der Fachmann im vorliegenden Fall das
Verschweil3en derart, dass lediglich die thermoplastische (weiche) Kunst-
stoffphase Uber den Erweichungspunkt an- oder aufgeschmolzen und an-
schlieend mit dem Faserwerkstoff im Wesentlichen stoffschllssig verbunden
wird. Eine derartige, stoffschllissige Verbindung kann der Fachmann jedoch prin-
zipiell nur als Klebeverbindung zweier Teile ansehen, von denen ein (Kunststoff-)
Teil an- bzw. aufgeschmolzen ist und den Kleber bildet. Diese Sichtweise wird
auch durch das Streitpatent mehrfach selbst gesttitzt, indem in Absatz [0014] ge-
sagt wird, dass ,das Aufschmelzen der Oberflache der Kunststoffkante zur ,Ver-
klebung” fuhrt. An anderer Stelle - jeweils die gesamte Erfindung betreffend - wird
zwar beschrieben, dass das streitpatentgeméfRe Verfahren in Abgrenzung vom
Stand der Technik kein ,Schmelzkleberverfahren sei [0029] und dass ,eine kle-
berfreie Verbindung zwischen der Kunststoffkante und dem Paneelkorpus vorge-
sehen” ist [0010]; doch damit ist offensichtlich lediglich die Vermeidung ,tblicher®,
zusatzlich aufgetragener Klebermaterialien gemeint. Denn bereits im gleichen
Absatz [0010] wird dies so erlautert, wonach ,der Kleber...sozusagen von der
Kunststoffkante selbst gebildet wird. Damit ist eindeutig formuliert, dass die Ober-
flache des ein- oder mehrschichtigen Kunststoffbandes - oder gegebenenfalls nur
ein Teil davon - aufgeschmolzen wird und dabei den Kleber bildet. Ein Kunststoff,
der jedoch durch Aufschmelzen einen Klebstoff bildet, ist nichts anderes als ein
HeilRkleber (Schmelzklebstoff, Hotmelt). Zusatzlich zur reinen Klebewirkung ergibt
sich selbstverstandlich ein mehr oder weniger grof3er Anteil an ,physikalischer*

Bindungswirkung aufgrund des Formschlusses der gegebenenfalls in die Holzfa-



serstruktur sowie in die Mikrostruktur der rauen Oberflache eindringenden

Schmelzphase.

In der Streitpatentschrift werden die Begriffe Schweil3en, Kleben und Heil3kleben
damit zumindest teilweise missverstandlich oder auch widerspruchlich verwendet.
Es soll offensichtlich unterschieden werden zwischen den im Stand der Technik
zumindest auch eingesetzten ,reaktiven* Klebwerkstoffen - deren Komponenten
unter Umstanden ebenso ,aufschmelzbar® sein kdnnen - und den aufzuschmel-
zenden thermoplastischen Kunststoffschichten, wobei der Unterschied zu
Schmelzklebwerkstoffen aus dem Stand der Technik im Einzelnen weder in den
Patentanspriichen noch in der Beschreibung fachgerecht zum Ausdruck kommt.
Da weder Kunststoffe noch Klebwerkstoffe verbindlich genannt sind und sich dem
Fachmann auch sonst keine weiteren Details diesbeziglich erschlieen, nimmt er
aus dem gesamten Offenbarungsgehalt der Streitpatentschrift fir die auf- bzw.
anzuschmelzende Schicht einen thermoplastischen Kunststoff an, der als
Schmelzkleber zur Anbindung an einem Holzwerkstoff geeignet erscheint - und
sich im potentiell méglichen einschichtigen Kantenband als Werkstoff fur dieses

eignet.

Auslegungsbedaurftig ist ebenfalls, was in Merkmal 1.6 mit dem ,Teil der auf dem
Paneelkorpus gefugten Oberflache® gemeint ist, wenn die Kunststoffkante nur par-
tiell mit dem Paneelkorpus verschweil3t ist. Die gefligte Oberflache ist also gréRer
als die geschweil3te Oberflache, und somit beinhaltet die gefligte Oberflache
zwingend auch nicht geschweil3te Oberflachenbereiche. Da nicht ausdricklich
gesagt ist, dass nur ein Teil der verschweil3baren Oberflache auch verschweif3t ist,
ist es unerheblich, ob diese Flache grundsétzlich fur eine Aufschmelzung zur
Verfiigung steht oder nicht. Die gefligte Oberflache ist somit als projizierte Flache
der Kunststoffkante auf die zu kaschierende Kante des Holzpaneels zu betrach-

ten.

2. Das Herstellverfahren nach Anspruch 6 unterscheidet sich - neben dem

Kategoriewechsel - in seinen charakteristischen Merkmalen zum Teil wesentlich



vom Gegenstand nach Anspruch 1. Es ist bereits kein mehrschichtiger Aufbau mit
einem harteren und weicheren Kunststoff gefordert, wahrend der Energieeintrag
zum Aufschmelzen der Oberflache der Kunststoffkante nun konkret tber einen
Laser erfolgt (Merkmal 6.3). Ferner ist nach den Merkmalen in 6.3 und 6.4 ledig-
lich gesagt, dass eine Oberflache der Kunststoffkante aufgeschmolzen und an-
schlieBend gefligt wird, wobei durch Laserbeaufschlagung nur eine diinne Schicht
aufgeschmolzen wird, wahrend die restliche dickere Schicht der Kunststoffkante
im festphasigen Zustand verbleibt (Merkmal 6.5). Damit ist offen, ob lediglich ein
Teil der Oberflache oder ,eine” [gesamte] ,,Oberflache der Kunststoffkante aufge-

schmolzen” wird (Merkmal 6.3).

Entgegen der Auffassung der Klagerinnen kommt es bei der Ermittlung des Sinn-
gehalts des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und bei der Auslegung einzel-
ner Merkmale nicht darauf an, dass der Begriff des ,Verschmelzens” in der ur-
sprunglichen Offenbarung nicht enthalten ist und die Auslegung moglicherweise
zu einer unzulassigen Erweiterung fuhren konnte (BGH GRUR 2012, 1124, 1126,
RdNr. 28 - Polymerschaum). Fiur das Verstandnis entscheidend ist im Zweifel die
Funktion, die das einzelne technische Merkmal fir sich und im Zusammenwirken
mit den Ubrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeifiihrung des erfin-
dungsgemalden Erfolgs hat (BGH, a. a. O., RdNr. 27).

Das ,Verschmelzen” des Paneelkorpus mit der aufgeschmolzenen Oberflache der
Kunststoffkante ist dabei entsprechend dem bereits oben zu Patentanspruch 1
erorterten Aspekt zu bewerten, wonach ,eine Schweil3verbindung zwischen der
Kunststoffkante und dem Paneelkorpus vorgesehen ist“. Auch gemaR Merkmal 6.4
findet kein ,Verschmelzen“ im Sinne einer SchweiRverbindung statt, sondern es
findet ein ,Fugen“ der aufgeschmolzenen Oberflache der Kunststoffkante mit dem
aus Holzwerkstoffen bestehenden Paneelkorpus mit einem nicht ndher definierten

Anteil an chemischer und physikalischer Bindungswirkung statt.



3. Die mit den Hauptantragen verteidigten Patentanspriiche 1 bis 12 weisen
nach Artikel 138 (1) c) und d) EPU keine unzulassige Erweiterung des Inhalts ge-
genuber den urspringlichen Anmeldeunterlagen der EP 1 163 864 auf.

Die Klagerinnen zu 1) bis 3) machen eine unzuldssige Erweiterung des Gegen-
stands des Patentanspruchs 6 hinsichtlich der in der Offenlegungsschrift EP
1163 864 Al offenbarten Fassung geltend. In der Offenlegungsschrift in Pa-
tentanspruch 12 sei die Formulierung ,,...mit dem Paneelkorpus verschweif3t wird*
offenbart, wohingegen der aus den Patentanspriichen 9 und 12 zusammenge-
setzte Patentanspruch 6 des Streitpatents insofern gedndert sei, dass in Merkmal
6.4 anstatt ,geschweil3t* nun ,verschmolzen* formuliert ist. Da bereits beim ubli-
chen VerschweilRen die beteiligten Flgepartner miteinander verschmolzen wer-
den, ergibt sich durch die Verwendung dieser zwei Begriffe praktisch als Syno-
nyme fur den Fachmann keine Erweiterung des Gegenstands des Verfahrens
nach Anspruch 6 oder wird etwas anderes beansprucht, als in den Anmeldeunter-
lagen offenbart wurde (vgl. BGH GRUR 2010, 512, 515, RdNr.28 m. w. N.
- Hubgliedertor Il). Das einseitige ,Verschweil3en* entspricht im vorliegenden Fall
demzufolge aus der Sicht des Fachmanns dem einseitigen ,Verschmelzen®.

In Bezug auf die Formulierung ,dinne Schicht in Merkmal 6.4 wird ebenfalls eine
unzulassige Erweiterung des Gegenstands des Patentanspruchs 6 durch die Kla-
gerinnen geltend gemacht. In der Offenlegungsschrift ist in diesem Zusammen-
hang explizit lediglich von einer ,sehr diinnen Schicht* die Rede [0011]. Dort ist
allerdings formuliert, dass ,insbesondere ... nur eine sehr dunne Schicht der
Kunststoffkante aufgeschmolzen werden* kann. Davor ist in den Absatzen [0010]
und [0011] allgemein vom ,Aufschmelzen der Oberflache* die Rede, wie es im

Anspruch 6 in Merkmal 6.3 bereits steht.

Die Beschrankung in Merkmal 6.4 auf eine dinne Schicht muss jedoch nicht nur
aus der Formulierung der oben zitierten Stelle in Absatz [0011] abgeleitet werden.
In Absatz [0023] der Offenlegungsschrift ist gerade in Bezug auf die ,einschich-

tige* Kunststoffkante (ohne harte und weiche Bereiche) des Ausflhrungsbeispiels



nach Figur 2 allgemein und ohne Dickenbeschrankung offenbart, dass ,die der
Mobelplatte (30) zugewandte Seite der Kunststoffkante (10) mittels Laserlicht
aufgeschmolzen* wird. Weiter ist in diesem Absatz beschrieben (Spalte 5, Zei-
len 13 ff.), dass ,vorzugsweise ... die Bearbeitungsparameter der Laservorrichtung
derart gewahlt* werden, ,dass eine Umsetzung des Laserlichts in Warme nahe der
Oberflache der Kunststoffkante erfolgt®. Ferner kann in vorteilhafter Weiterbildung
vorgesehen sein, ,dass die Eindringtiefe der Laserstrahlung weniger als 0,5 mm,
insbesondere bis etwa 0,2 mm* betragt. ,Die Tiefe der tatsachlich flissig werden-
den Aufschmelzzone kann dabei weniger als 100 um, vorzugsweise bis zu 50 um
betragen®. Damit ist eine immer weitere (vorteilhaftere) Abstufung zu immer din-
neren aufzuschmelzenden Oberflachenbereichen zu erkennen, deren ,obere
Grenze" in der Offenlegungsschrift nicht festgelegt ist. Insgesamt entnimmt der
Fachmann damit den urspriinglichen Unterlagen auch einen Aufschmelzbereich,
der einer diinnen Schicht entspricht, zumal bei einem bereits an sich schon ,din-

nen“ Dekor-Kunststoffoand die Begriffe diinn sowie sehr dinn relativ sind.

Entsprechend ist auch die Formulierung im Hinblick auf ,die restliche dickere
Schicht* der Kunststoffkante in Merkmal 6.5 zu sehen, da bereits der sachliche

Inhalt des Merkmals 6.5 eine zwingende Folge von Merkmal 6.4 darstellt.

4. Die nach Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beanspruchte Lehre ist
i. S. v. Artikel 138 (1) a) EPU nicht patentfahig; sie mag zwar neu sein, beruht je-
doch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Denn sie ergab sich fur den ange-
sprochenen Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung in naheliegender Weise aus

dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik.

Die Druckschrift D2 (DE 42 08 991 A1) beschreibt ein Kantenband aus Kunststoff
(Umleimer), das aus mindestens zwei, beispielsweise durch Coextrusion herge-
stellten Schichten besteht (Patentanspruch 1). Das Kantenband ist zur Beschich-
tung von Holz- oder Holzwerkstoffkanten zur Herstellung von Mdbeln oder Mdbel-
teilen vorgesehen (Merkmale 1.1 und 1.2), wobei die Verbindung Uber einen

Schmelzkleber bei Temperaturen von 80 bzw. 120 bis 245°C hergestellt wird



(Merkmal 1.3). Der Schmelzkleber kann dabei einerseits erhitzt auf die Holzwerk-
stoffkante (Patentanspruch 21) aufgetragen oder alternativ als Schmelzklebe-
schicht auf dem Kunststoffband vorliegen und vor dem Auftrag auf die Mobelkante

hitzeaktiviert werden (Patentanspruch 22).

Gemal der Zeichnungsbeschreibung ist in der D2 ausgefuhrt, dass bei samtlichen
Ausfiuhrungsformen der dargestellten Kantenb&nder (Figuren 1 bis 4) oberhalb der
Haftschicht oder Haftfolie (11) eine Polyolefinschicht (12) (oder eine polyolefinhal-
tige Schicht) angeordnet ist (Spalte 10, Zeilen 20 ff.). Eine Polyolefinschicht aus
beispielsweise Polypropylen hat eine Schmelzetemperatur von etwa 160 bis
165°C, so dass die im Verfahren nach Patentanspruch 22 eingesetzten Schmelz-
kleber mit einer Aufschmelztemperatur ab 80°C damit weit unterhalb der
Schmelztemperatur von Polypropylen liegen kdnnen. Aufgrund der starken Korre-
lation von Harte und Schmelztemperatur bei Kunststoffen ist damit implizit die
Harte der entsprechenden Schmelzkleberschicht niedriger als der im Wesentli-
chen das Hauptgerust der Kunststoffkante bildende ein- oder mehrschichtige Po-
lyolefin-Werkstoff (Merkmal 1.4). Die Polyolefinschicht (12) weist gemaR der Fi-
gur 2 auch eine mehr als doppelt so grof3e Dicke auf wie die Haftschicht (11), so

dass ebenfalls das Merkmal 1.5 aus der D2 bereits bekannt ist.

Das Merkmal 1.6, wonach nur ein Teil der auf den Paneelkorpus gefligten Ober-
flache der Kunststoffkante mit dem Paneelkorpus verschweildt ist, kann der D2

jedoch nicht entnommen werden.

In der DE 296 12 598 Ul (D7) ist eine Kantenschutzleiste aus polymerem Werk-
stoff beschrieben, die zur Abdeckung von Schnittkanten an plattenférmigen Bau-
teilen fUr die M6belindustrie und damit bestimmungsgemald auch fur Holzpaneele
vorgesehen ist (Beschreibungseinleitung). Die Kantenschutzleiste weist einen
mehrschichtigen Profilaufbau auf, wobei wenigstens eine hart eingestellte Deck-
schicht (11) und eine weichere Innenschicht (2) vorgesehen sind (Patentan-
spruch 1). Die Schichtdickenverhéltnisse sind zwar vorteilhafterweise derart, dass

die weichere Innenschicht dicker als die aul3ere, hartere Schicht ist (Seite 2, letz-



ter Absatz), gemal Patentanspruch 4 kann jedoch auch ein Schichtdickenverhalt-
nis der Deckschicht zur Innenschicht von 2:1 vorgesehen sein, so dass damit das

Grenzverhéltnis von Merkmal 1.5 erreicht wird.

Das Fugeverfahren der Kantenschutzleiste an die Schnittkante von plattenférmi-
gen Bauteilen ist in der D7 nicht beschrieben; lediglich in der Beschreibungsein-
leitung ist in Bezug auf die allgemeine Kenntnis derartiger Kantenschutzleisten
erwahnt, dass bandartige Profile ,im Wege des Klebens auf die Schnittkanten von
Mobelplatten aufgefahren werden®. Der Begriff ,Kleben* umfasst dabei in dieser
allgemeinen Formulierung das Heil3kleben eines Schmelzklebers zwar mit, offen-

bart eine Schmelzkleberverbindung jedoch nicht ausdrtcklich.

Die Zielsetzung der D7 ist insbesondere, Radien in Eckbereichen von Mdbelplat-
ten ohne Spaltbildung sauber abzudecken (Seite 1, Absatz 2), was aufgrund er-
hohter Flexibilitat der Kantenbander mdglich sei. Da es bei diesen ,Radienfiihrun-
gen* an der Unterseite der Bander zu Druckspannungen und an der Oberseite zu
Zugspannungen komme, fuhre dies héufig dazu, dass die Randbereiche der Kan-
tenschutzleiste nach auf3en gedriickt wirden und die Randabdichtung der Kanten
nicht mehr gegeben sei (sogenanntes ,Schiisseln®). Die Zielsetzung ist dabei ent-
sprechend zum Streitpatent jedoch auch, eine ausreichende Fugendichtigkeit zu
erzielen, so dass keine Feuchtigkeit in die Spanplatten eintreten kann (Seite 1,
Absatz 4). Zur Lésung dieser Problematik sieht die D7 unter anderem vor, in eine
.nnere Deckschicht (14)* Langsnuten (141, 142, 143) einzubringen. Diese von
aul3en unsichtbaren Nuten ,dienen zur Steigerung der Flexibilitdt der Kanten-
schutzleiste (1) beim Biegen um die Eckbereiche (31) der Werkstoffplatten®
(Seite 5, Absatz 3). Diese mit Nuten versehenen Flachenbereiche stehen somit fur
eine Fugeverbindung (Kleben) nicht mehr zur Verfiigung, wodurch somit nur ein
Teil der auf den Paneelkorpus gefiigten Oberflache der Kunststoffkante mit dem

Paneelkorpus (klebetechnisch) verbunden ist (Merkmal 1.6).

Damit kennt der Fachmann, ausgehend von der D2, die Mdéglichkeit, mehrschich-

tige Kantenbander mit unterschiedlicher Harte und auf3en liegender, harterer



Schicht ,biegeweicher” einzustellen, sofern diese auf gekrimmten Schnittkanten
von Mobelpaneelen eingesetzt werden sollen. Derartige Beschichtungen von ge-
krimmten bzw. gerundeten Paneelkanten gehdren zur stéandigen Praxis der An-
wender in der Mdbelindustrie, und damit kennt auch der Entwickler entsprechen-
der Fertigungs- und Bearbeitungsmaschinen dieses Phanomen. Demzufolge
kennt der Fachmann die D7 mit der dort angesprochenen grundsatzlichen
Problematik der Randabdichtung in zumindest engeren Radienbereichen sowie
die in der D7 genannten Loésungsmadglichkeiten. Der Fachmann zieht die D7 auch
deshalb in Betracht, weil sie einen &hnlichen Schichtaufbau des Kantenbandes hat
wie bei den Bandern in der D2 sowie beim Streitpatentgegenstand. Merkmal 1.5
des Patentanspruchs 1 des Streitpatents fordert lediglich, dass die beiden defi-
nierten Kunststoffschichten vorliegen, nicht jedoch wo diese platziert sein missen
und ob nicht eine zusétzliche (hartere) Schicht auf der Innenseite angebracht sein
kann, wie dies bei zwei Varianten der D7 mit den angebrachten Langsnuten der
Fall ist. Damit zeigen die Ausfuhrungsbeispiele der Figuren 5 und 6 einen Schicht-
aufbau, der dem des Anspruchs 1 des Streitpatents mit Ausnahme der exakten

Dickenverhaltnisse nahezu entspricht.

Die D7 zeigt dem Fachmann damit bereits grundsatzlich, dass mit Langsnuten
versehene Kunststoffbdnder einerseits in speziell biegebelasteten Bereichen und
andererseits auch an geraden Stirnseiten mit nur partieller Klebeverbindung auf
Mobelpaneele aus Holzwerkstoffen bestandig aufgeklebt werden kdnnen. Dies
kennt der Fachmann also, und daher lag es nahe, diese Losung der Erh6hung der
Flexibilitat durch Langsnuten auf das Kunststoffband der D2 zu lbertragen. Aus
diesem Grund regt ihn dies dazu an, ausgehend von der D2, Kunststoffkanten le-

diglich teilweise mit den Stirnseiten der Mébelpaneele zu ,verschweil3en®.

Dartber hinaus kann der Fachmann veranlasst sein, die Nuten zu vertiefen, zu
verbreitern oder anderweitig zu gestalten (z. B. konische Kontur), denn bereits die
D7 sieht vor, die Tiefe der Nuten bis in die hartere Deckschicht hinein auszudeh-

nen (Seite 2, Absatz 4). Die Anpassung der Nuten wird der Fachmann dabei im



Wesentlichen hinsichtlich der notwendigen Flexibilitat vornehmen; die damit

grundsatzlich verbundene partielle Verschwei3ung stellt er hierbei nicht in Frage.

Alternativ wird der Fachmann ausgehend vom Kantenband der D2 und entspre-
chend dem Vorbild der D7 auch veranlasst sein, auf der Innenseite eine zusatzli-
che hartere Schicht mit Nuten vorzusehen, sofern er diese aufschmelzen kénnte.
Auch bei dieser Ausfuihrung gelangt der Fachmann zum Gegenstand des Streit-
patents nach Anspruch 1 gemald Hauptantrag.

Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag ist somit fur den

Fachmann nahegelegt und Patentanspruch 1 nicht bestandsfahig.

5. Das Verfahren zur Herstellung eines Mébelpaneels in Gestalt einer Mdbel-
platte aus einem Holzwerkstoff nach dem Patentanspruch 6 gemald Hauptantrag

ist patentfahig.

a) Das Verfahren ist neu in Bezug auf alle im Verfahren befindlichen
Druckschriften. Die Neuheit des Verfahrens nach Patentanspruch 6 gemafi
Hauptantrag wurde seitens aller Klagerinnen zumindest im schriftlichen Verfahren
angegriffen.

Die Druckschrift DE 199 55 575 Al (D1) umfasst Verfahren zum Anhaften eines
Deckmaterials an Seitenflachen von plattenférmigen Werkstticken. Als Beispiel fur
plattenférmige Werkstlicke werden Holz- und Pressspanplatten genannt (Spalte 5,
Zeile 53), die Deckmaterialien kénnen dinne Kantenstreifen aus einem Kunststoff-
Furnier sein (Spalte 6, Zeilen 6 bis 8). Der Fachmann wird dabei eine derartig be-

schichtete Spanplatte implizit als MObelpaneel in Betracht ziehen.

Das Verfahren zum Anhaften eines Dekormaterials auf ein plattenférmiges Werk-
stick besteht im Wesentlichen aus dem Bereitstellen eines band- oder streifen-
férmigen separaten Haftelements, das mit einem aktivierbaren Haftmittel versehen

ist (alternativ dazu wird das Haftelement tber ein Haftelement-Tragermaterial be-



reitgestellt). Das Haftmittel wird dabei zwischen das Deckmaterial und die gefor-
derte Werkstlickoberflache eingebracht, zumindest teilweise aktiviert und an-
schlieRend fortlaufend zusammengefuhrt (Patentanspriiche 1 bzw. 2). In der Be-
schreibung unterscheidet die D1 ihr Verfahren dabei grundsatzlich von zwei aus

dem Stand der Technik bekannten Auftragsvarianten:

- Auftragen eines mehr oder weniger flussigen Klebemittels auf das
Deckmaterial (Kunststoffband) und/oder die Werkstuickoberflache
(Spalte 3, Zeilen 50 ff.)

- Auftragen von Kunststoffkanten, die bereits vorbehandelt sind und
auf die bereits Klebermaterial (als Schmelzkleber) aufgebracht ist,
die hier explizit als Umleimer bezeichnet werden (Spalte 3, Zeilen
33 ff.).

Uberdies werden eine Reihe von Nachteilen der im Stand der Technik bekannten
Verfahren genannt (insbesondere Spalte 3, Zeile 33 bis Spalte 4, Zeile 46), von
denen sich die D1 abheben will. Damit wird verfahrensspezifisch gerade nicht eine
Oberflache der Kunststoffkante aufgeschmolzen, wie es das Merkmal 6.3 verlangt.
Da bereits keine dinne Schicht aufgeschmolzen wird kann auch keine ,restliche
dickere* Schicht im festphasigen Zustand gehalten werden, so dass neben Merk-

mal 6.3 auch Merkmal 6.5 nicht gezeigt ist.

Die Anwendung eines Lasers ist in der D1 zwar grundséatzlich beschrieben, aller-
dings an einer Stelle lediglich zur Aktivierung einer chemischen Reaktion
(Spalte 11, Zeilen 54 ff.) und an anderer Stelle in Bezug auf eine Haftmittel-Reak-
tionseinrichtung (Spalte 18, Zeilen 1 ff.). Die vielen genannten unterschiedlichen
Reaktionseinrichtungen sollen dabei eine Haftmittelreaktion entsprechend der
chemischen Zusammensetzung des Haftmittels erzeugen. Als Erwdrmungsein-
richtung - wie dies im Streitpatent der Fall ist - ist der Laser neben einer Vielzahl
von aufgezahlten Einrichtungen dagegen nicht benannt (Spalte 17, Zeilen 64 ff.).

Damit ist auch Merkmal 6.4 nicht bekannt.



Das Dokument DE 42 08 991 Al (D2) beschreibt ein Verfahren zur Oberflachen-
veredlung von Mobelkanten und Platten aller Art durch ein Kantenband aus
Kunststoff (Spalte 1, Zeilen 17 ff., Patentanspruch 21), bei dem ein mit Schmelz-
kleber vorbeschichtetes Kantenband durch Erhitzen der Schmelzklebeschicht auf
Uber 80 bis 245°C erwarmt wird. Die heiRe Schmelzkleberschicht wird an-
schlieBend unter Druck auf die Holz- oder Holzwerkstoffkante aufgebracht und

verklebt das Kantenband mit dem Holzwerkstoff.

Bezogen auf das Verfahren nach Anspruch 6 des Streitpatents sind damit aus der
D2 die Merkmale 6.1 bis 6.3 und 6.5 bekannt, eine Laserbeaufschlagung zum
Aufschmelzen einer dinnen Schicht des Kantenbandes gemalR Merkmal 6.4 ist
nicht beschrieben. Die D2 offenbart eine Laserbehandlung zur Haftaktivierung des
Kantenbandes, indem die Laserbehandlung als geeignete Bestrahlungsmethode
bezeichnet ist (Spalte 5, Zeilen 28 bis 40). Sie dient jedoch lediglich zur Aktivie-
rung der Oberflache des Kantenbandes entsprechend einer Ublichen, bevorzugt
genannten Koronaentladung. Dies ist etwas anderes als bei dem Verfahren des
Streitpatents, bei dem durch die Verschweil3ung mittels Laser das Aufschmelzen

der Kunststoffkante in sehr diinner Schicht exakt steuerbar ist.

Aus der DD 257 797 Al (D5) ist ein Verfahren zur Herstellung von klebstofffreien
Verbindungen eines thermoplastischen Kantenprofils mit einem Holzwerkstoff,
insbesondere einer Tischplatte, bekannt (Patentanspruch 1, Anwendungsgebiet
der Erfindung und Figuren). Das partielle (bereichsweise) Aufschmelzen der zu
fugenden Flache des Kantenprofils ,geschieht durch unmittelbare Erw&rmung,
z. B. durch ein elektrisches Heizelement®, kann allerdings auch durch ,mittelbare
Erwarmung, z. B. mittels HF-Technik” erfolgen (Seite 1, letzter Absatz). Nach dem
Erreichen eines Schmelzefiims wird die Kunststoffkante an die Fugeflache eines
Holzwerkstoffes (Mobelbauteil) gepresst (Patentanspruch 1), wobei eine ,klebe-
freie” Verbindung entstehen soll, die lediglich durch einen Mikroformschluss her-
rahrt und eine hohe Verbundfestigkeit garantiert (Seite 1, letzter Absatz). Auch aus

der D5 sind somit die Merkmale 6.1 bhis 6.3 und 6.5 bekannt, eine Laserbeauf-



schlagung zum Aufschmelzen einer diinnen Schicht der thermoplastischen Kunst-

stoffkante ist nicht beschrieben.

Die Druckschrift EP 1 080 854 A2 (D3) offenbart ein Verfahren zum Befestigen
von Deckleisten aus thermoplastischem Kunststoff auf den Schmalseiten von Mo-
belplatten, insbesondere Faserplatten. Dabei werden die Deckleisten entweder
L-Lunmittelbar auf die Schmalseiten aufgebracht® (Patentanspruch 1) oder die
Deckleisten werden ,unter Zwischenschaltung eines dunnflachigen Klebeauftrages
mit den Schmalseiten verklebt* (Patentanspruch 3). Die direkte ,Aufschweil3ung®
der Deckleisten ist gemald der Beschreibung (Spalte 1, Zeilen 31 ff.) beispiels-
weise einer HochfrequenzschweiRung mdglich (Merkmale 6.1 bis 6.3). Die restli-
che dickere Schicht der Kunststoffdeckleiste wird dabei selbstverstandlich im fest-
phasigen Zustand gehalten (Merkmal 6.5). Eine Laserbeaufschlagung zum Auf-

schmelzen einer diinnen Schicht ist aus der D3 nicht bekannt.

Das Dokument WO 93/06995 Al (D4) offenbart ein Verfahren zum Beschichten
von Kanten von Holzfaserplatten mit einem zweischichtigen Kantenband. Hierzu
wird eine Schmelzkleberschicht (3) mit niedrigerem Schmelzpunkt als die Schutz-
schicht (2) aufgeschmolzen und an die Kante der Holzfaserplatte gefugt (Pa-
tentanspruch 3). Da das in der Figur 1 gezeigte Kantenband zwei gleich dicke
Schichten ausweist und in der Beschreibung ansonsten nichts weiter Uber die
Schichtdicken ausgefihrt ist, sind bereits die Merkmale 6.3 und 6.5 des Verfah-
rens nach Patentanspruch 6 nach Streitpatent nicht bekannt. Auch tber eine La-
seranwendung zum Aufschmelzen ist nichts gesagt (Merkmal 6.4).

Alle weiteren Druckschriften liegen noch weiter ab und enthalten somit nicht sdmt-

liche Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 6 des Streitpatents.

b) Das nach Patentanspruch 6 nach Hauptantrag beanspruchte Verfahren
ergab sich fur den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem be-

kannten Stand der Technik.



Als néachstliegendes Dokument wurde seitens der Klagerinnen Uberwiegend von
der D5 (DD 257 797 Al) ausgehend argumentiert, denn aus dieser ist lediglich
das Merkmal 6.4 des streitpatentgemal3en Verfahrens nicht bekannt. Die in der D5
aufgefuhrten Moglichkeiten der Erwarmung des Kunststoffs bis dber die
Schmelztemperatur beschranken sich auf eine unmittelbare Erwarmung des
Kunststoffs, wobei beispielhaft ein elektrisches Heizelement oder ein im Bereich
der zu fligenden Flache befindlicher elektrischer Leiter genannt sind, und eine
mittelbare Erwarmung, hierzu ist exemplarisch die HF- (Hochfrequenz) Technik
angegeben. In allen in den Figuren gezeigten Ausfihrungsbeispielen ist jeweils

ein elektrisches Heizelement (5) dargestellt und beschrieben.

Die Moglichkeit der mittelbaren Erwarmung, insbesondere mit dem dazugehérigen
Beispiel der Hochfrequenztechnik, legt dem Fachmann ein Aufschmelzen der
dinnen Kunststoffschicht mittels Laser aus der D5 nicht nahe. Unter der Hochfre-
quenztechnik versteht der Fachmann ein hochfrequentes elektromagnetisches
Wechselfeld, mit dem gegebenenfalls indirekt eine Heizplatte erwédrmt oder der
Kunststoff gegebenenfalls direkt in diesem Wechselfeld bis tber die Schmelztem-
peratur erhitzt werden kann (Hochfrequenzschweil3en). Dies ist allerdings prinzipi-
ell nur mit Kunststoffen moglich, die einen ausgepragten Dipolcharakter aufwei-
sen. Jedenfalls gibt der Frequenzbereich der ,Hochfrequenztechnik® dem Fach-
mann keine Veranlassung, Frequenzspektren im Bereich des sichtbaren Lichts
oder eines Lasers in Erwéagung zu ziehen, die ,frequenztechnisch* wesentlich ,h6-

her” liegen.

Sofern der Fachmann die Aufgabe des Streitpatents I6sen will, die in der Streit-
patentschrift aufgefihrten Nachteile des Stands der Technik zu beseitigen und
insbesondere eine dauerhafte und optisch makellos bleibende Verbindung zwi-
schen Paneelkorpus und Kunststoffkante zu erzielen, die im Wesentlichen durch
eine Minimierung der Fugenbreite bei gleichzeitig dauerhafter Haftung zu erzielen
ist, so hat er hierzu bereits eine Vielzahl von Optimierungsmdglichkeiten. Diese
kénnen dabei u. a. beispielsweise im Bereich der Optimierung der Oberflache des

stirnseitigen Holzwerkstoffs, der Kantengeometrie der an der Kunststoffkante



rechtwinklig anliegenden, flachigen Paneelbeschichtung, der Schichtdicke des
Schmelzefilms zum Zeitpunkt der Fligung oder auch in der Nachbearbeitung der
gefluigten Kunststoffkante liegen. Eine der Optimierungslésungen kann dabei fur
den Fachmann durchaus sein, die Aufschmelzung einer dinnen Schicht der

Kunststoffkante mit zielgerichteter und reproduzierbarer Schichtdicke zu erzeugen.

Sollte der Fachmann die Anregung aus der D5 aufgreifen, eine mittelbare Erwér-
mung mittels Hochfrequenztechnik ndher zu beleuchten, so stol3t er auf die
Druckschrift D18 (Einfuhrung in die Kunststoffverarbeitung). Diese Druckschrift
wird er beriicksichtigen, denn entgegen der Ansicht der Beklagten handelt es sich
nicht um eine Schrift, die ,tiefstes Spezialwissen* darstellt, sondern vielmehr um
eine Darstellung, die ,Lernenden und Studierenden sowie Praktikern aus Industrie
und Handwerk eine Einfiihrung und einen umfassenden Uberblick Gber die we-
sentlichen Kunststoffverarbeitungsprozesse, ihre Funktionsweise und verfahrens-
technischen Hintergriinde zu vermitteln® sucht (vgl. D18, Vorwort zur dritten Auf-
lage). Unter Kapitel 7.2 - Schweif3en von Kunststoffen - findet er hierbei nahere
Informationen zum Thema HF-Schweiflen von Kunststoffen, wobei die dort
exemplarisch ausgebildete SchweiRvorrichtung (Seite 193, Bild 7.2.12) allerdings
das Schweil3en zweier Kunststoffplatten (-folien) zwischen zwei mittels Druck-
stempel zueinander eingespannter Elektroden aufzeigt und derart nicht auf die
Anwendung einer vorliegenden Kunststoffkante tbertragbar ware. Der Fachmann
erkennt zudem die in der D18 universell dargestellten verschiedenen Varianten
des Kunststoffschweil3ens, wobei er insbesondere die Heizkeil- und das Warm-
gasschweil3verfahren (als Heil3luftschweil3en) kennt. Er nimmt dabei auch das
Laserschweil3verfahren auf Seite 194 wahr und sieht dabei auch die besonderen
Eigenschaften dieses Verfahrens (Seite 194, Absatz 1). Der Fachmann misst dem
Laserstrahlschweil3verfahren jedoch trotzdem keine besondere Bedeutung bei, da
beide dort ausschlie3lich genannten Verfahrensvarianten fur ihn nicht geeignet
erscheinen. Das Laserstumpfschweil3en verlangt grundsatzlich zwei Flgepartner,
deren beide Oberflachen direkt bestrahlt werden und somit zwei Schmelzoberfla-
chen entstehen, die anschlielend unter Druck gefiigt werden. Das Laser-Durch-

strahlverfahren verlangt gemald der Beschreibung der D18 ebenfalls zwei Flge-



partner aus Kunststoff, wobei der zweite Fugepartner fir das Gber den ersten, im
Wesentlichen transparenten Flgepartner eindringende Laserlicht ,undurchsichtig"
sein muss, indem er ,mit Zuschlagstoffen (z. B. Rul3) eingefarbt ist* (Seite 194,
vorletzter Absatz). Erst unter dieser Bedingung kann eine Schweif3verbindung in
der Flgezone entstehen. Da dem Fachmann fur seine Anwendung der Kunststoff-
kante dieser zweite Flgepartner fehlt und der Holzwerkstoff diesen auch nicht ,er-
setzen“ kann, wird er von den in der D18 abschlie3end aufgefiihrten Varianten des
Laserstrahlschweil3verfahrens Abstand nehmen.

Sofern der Fachmann dessen ungeachtet ein einseitiges Aufschmelzen einer diin-
nen Schicht einer Kunststoffkante in Erwagung ziehen sollte, wird er dieses Ver-
fahren trotzdem nicht realisieren, da er sich einer Vielzahl von Problemfeldern ge-
genuber sieht. Bereits in der D18 ist die hohe Transparenz tUblicher Kunststoffe bei
kurzen und mittleren Wellenlangen (insbesondere im nahen Infrarotbereich, ca.
800 bis 1100 nm, Seite 194, Absatz 3) genannt. Insofern missten spezifische La-
sergerate im langwelligen Bereich eingesetzt werden (z. B. CO,-Laser), alternativ
oder erganzend musste das Kunststoffoand entsprechend angepasste Zuschlag-
stoffe zur Absorption der Strahlungsenergie enthalten. Zum Aufschmelzen von
dinnen Oberflachenschichten bei dinnen Kunststoffbandern sind umfangreiche
Entwicklungsarbeiten der Laservorrichtung wie auch bei allen Varianten von Kan-
tenbandern zu erwarten, so dass bestehende Kantenbénder gegebenenfalls nicht
mehr eingesetzt werden kdnnten. Entsprechend geeignete Kantenbander missten
demzufolge erst entwickelt werden. Dies erfordert ein langfristig abgestimmtes
Entwickeln von Lasergeraten und Kantenb&ndern unter Beteiligung der Kanten-
bandhersteller mit hohem Material- und Versuchsaufwand. Doch auch der Anwen-
der musste in diese Entwicklung mit einbezogen werden. Die Anpassung der La-
servorrichtung mit insbesondere einem Spiegelsystem, das in schwieriger, ubli-
cherweise stark staubbelasteter Umgebung entsprechend der individuellen Situa-
tion beim Anwender die Aufschmelzung des Kantenbandes kurz vor dem An-
pressvorgang an das Mobelpaneel unter diesen beengten Platzverhaltnissen
sicherstellen muss, legt einen Einsatz dieser Technologie fur diesen Anwen-

dungsfall ebenfalls nicht nahe. Die vorstehenden Probleme werden den Fach-



mann demnach eher davon abbringen, das Laserschwei3en ndher in Betracht zu

ziehen.

Auch die Hinzuziehung der D15 (Laserschweifl3en von Thermoplasten) fiihrt den
Fachmann nicht weiter im Vergleich zur D18. Zwar wird in der D15 (Seite 8,
1. Satz) ein Bezug des Laserstumpfschwei3verfahrens mit dem kontaktlosen
Heizelement- bzw. Heizstrahlerschweil3en gezogen, wie die Klagerin zu 2) hervor-
hob - also einem Verfahren, das bei Kantenbandern bekanntermal3en eingesetzt
wird - doch betrifft dieses Verfahren ebenfalls prinzipiell die Fiigung zweier Kunst-
stoffteile (,Halbzeuge”). Neben den genannten Vorteilen des Laserstumpf-
schweil3ens, wonach z. B. ,beliebig geformte Fligezonen prazise plastifiziert wer-
den koénnten, wird allerdings auch anschlie3end erwéhnt, dass ,bei diesem Ver-
fahren die Gefahr einer inhomogenen Verteilung der Schmelzeschichtdicke Uber
der Wandstarke des Fugeteils" entstehen kénne (Seite 8, Zeilen 2 bis 7). Mit die-
ser Problematik wird der Fachmann allerdings eher davon abgehalten, ein derarti-
ges Verfahren tUberhaupt in Erwagung zu ziehen, um ein relativ diinnes Kunst-
stoffband mit einer noch dinneren Schmelzeschicht zu versehen, da genau diese
Eigenschaft der kontrollierten, reproduzierten konstanten Schmelzschichtdicke
wesentlich fur die Eignung des Verfahrens ist. Dariber hinaus behandelt die D15
gleichfalls wie die D18 abschlieBend nur das Laserstumpfschweil3en (Kapitel 6)
und das Laser-Durchstrahlschweil3en (Kapitel 7), bei denen grundsatzlich zwei
Fugepartner aus Kunststoff zur Verfigung stehen. Die seitens der Beklagten gel-
tend gemachte fehlende Offenkundigkeit des Dokuments (Nachweis der Verof-
fentlichung) kann somit dahingestellt bleiben.

Die Druckschrift D14 (High power diode laser transmission welding of plastics)
wird der Fachmann aus den bereits oben genannten Grinden nicht fur eine Zu-
sammenschau mit der D5 in Betracht ziehen. Er bekommt zwar auch hier den
Hinweis, dieses Schweil3verfahren anstelle des konventionellen ,hot plate®-
Schweil3verfahrens einzusetzen (Seite 138, linke Spalte, Absatz 1), wie die Klage-
rinnen zu 1) und 3) argumentierten, doch verlangt gerade das Laser-Durchstrahl-

schweil3en prinzipiell zwei Flgepartner (the technique relies on one transmitting



and one absorbing component..., Seite 138, Absatz 3). Es ist somit lediglich als
ein Ersatz des Heizelementschweil3ens fir zwei Flgepartner aus Kunststoff anzu-

sehen.

Das insbesondere seitens der Klagerin zu 3) herangezogene Dokument D9 (DE
1479 239 A) geht ebenfalls beispielsweise von einem Hochfrequenzverfahren
entsprechend der D5 aus und behandelt ,das Verbinden von Gebilden aus ther-
moplastischen Kunststoffen, insbesondere von Kunststoff-Folien® (Seite 2, Ab-
satz 2). Das in der D9 beschriebe Laserschweil3verfahren betrifft damit jedoch
ebenfalls ein Durchstrahlverfahren, bei dem ,die Energie der elektromagnetischen
Wellenstrahlung an der Verbindungsstelle durch einen Absorber in Warme umge-
wandelt wird“ (a. a. O.). Trotz des in Betracht gezogenen sehr breiten Spektrums
von einem Wellenlangenbereich von 0,18 um bis zu 1 mm (Seite 2, Absatz 3)
vermittelt demnach die D9, dass grundsatzlich ein Absorber zur lokalen Errei-
chung der Schmelztemperatur zwischen den zwei zu verschweil3enden Folien
notwendig sei (s. a. alle Ausfuhrungsbeispiele). Somit wird der Fachmann auch
diese nicht weiter in Betracht ziehen, da er die in der D9 vermittelte Lehre nicht auf

seine Anwendung Ubertragen kann.

Alle weiteren Druckschriften liegen weiter ab und kénnen dem Fachmann auch in
der Zusammenschau mit der D5 das Verfahren nach Anspruch 6 nicht nahelegen.

Sie wurden in der mindlichen Verhandlung auch nicht weiter herangezogen.

Das Dokument D1 (DE 199 55 575 A1) eignet sich ebenfalls nicht als Ausgangs-
punkt, um zum Gegenstand des Verfahrens gemalR Streitpatent nach Anspruch 6
zu gelangen, wie die Klagerin zu 1) argumentiert hat. Unter a) ist zur Neuheit aus-
gefuhrt, dass die D1 als Abgrenzung zum Stand der Technik gerade nicht die
Oberflache des Kunststoffbandes im Sinne eines HeilR3klebers aufschmelzen will,
wie in der Beschreibung insbesondere in Spalte 4, Zeilen 29 ff. sowie Spalte 8,
Zeilen 34 ff. ausdricklich beschrieben ist. Demnach wahlt der Fachmann die D1

bereits nicht als Ausgangspunkt seiner Uberlegungen.



Schlussendlich hat das Verfahren nach Anspruch 6 des Streitpatents fur den
Fachmann nicht nahegelegen. Aus dem Stand der Technik ist zum Anmeldezeit-
punkt bereits nicht bekannt, Kunststoff Uberhaupt einseitig mittels Laser anzu-
schmelzen, um diesen Werkstoff mit einem anderen, nicht aufschmelzbaren Mate-
rial zu fugen, so dass der hier angesprochene Fachmann in dieser Hinsicht keine
Anregungen erhalten kann. Zwar kennt er den Laser in verschiedenen Anwendun-
gen - auch im Bereich der Fertigung - und mag durchaus auch das Laserverfahren
fur das Anschmelzen einer Kunststoffkante gegebenenfalls in Betracht gezogen
haben, doch er findet fir seine Anwendung kein annaherndes Vorbild im Stand
der Technik. Die dort beschriebenen Verfahren der Lasertechnologie beschranken
sich durchgehend lediglich auf das Stirnwand- und das Durchstrahlverfahren, die
jedoch beide auf die von ihm madglicherweise hypothetisch angedachte patentge-
malde Anwendung nicht Ubertragbar erscheinen. Zudem sind im Stand der Tech-
nik diese Verfahren auch nicht im Sinne einer ,Flachenbeschichtung® beschrieben,
bei der in Massenproduktionen grof3e Flachen aufgeschmolzen und gefigt wer-
den, so dass sich auch hier der Fachmann auf ,Neuland* begibt. Das Verfahren
nach Patentanspruch 6 des Streitpatents beruht demnach auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

6. Die Klagerinnen konnten den Senat auch nicht davon lGberzeugen, dass das
Verfahren nach Patentanspruch 6 fur einen Fachmann gemaf Artikel 138 (1) b)

nicht ausfiuhrbar war.

Die Klagerinnen fuhrten aus, dass das Verfahren nach Anspruch 6 von einem
Fachmann nicht ausfuhrbar sei, da u. a. keine Lésung hinsichtlich der Problematik
der Transparenz der Ublicherweise als Kunststoff eingesetzten Werkstoffe genannt
sei. Insbesondere in dem in der Streitpatentschrift als vorzugsweise angegebenen
Spektrum von 0,8 bis 1,0 um Wellenlange ([0026], Patentanspruch 8) seien die
Ublichen Kunststoffe ABS, PVC, PE [0017] nahezu vollstdndig transparent, so
dass das Laserschweil3en unter diesen Bedingungen nicht ausfiihrbar sei. Dar-

Uber hinaus wirden die seitens der Beklagten dargelegten, zum Teil langwierigen



Entwicklungsschwierigkeiten dokumentieren, dass die Erfindung nicht ausfuhrbar

sei.

Die angesprochene hochgradige Transparenz der fir den Einsatz als Kantenmate-
rial vorgesehenen Kunststoffe mag insbesondere im ,kurzwelligen“ Bereich ein
besonderes Problem sein, allerdings kann der Fachmann als Losung geeignete
Absorber einsetzen. Diese muss er jedoch im Hinblick auf eine sichere Prozess-
sicherheit in Verbindung mit dem Kantenband erst entwickeln und optimieren.
Prinzipiell versteht der Fachmann jedoch, wie er zur Losung des Aufschmelzens
einer dinnen Schicht gelangen kann. Auch eine sehr lange Entwicklungs- und
Optimierungsdauer ist noch kein Grund, ein Verfahren als fir den Fachmann nicht
ausfuhrbar zu bezeichnen. Daruber hinaus sind Wellenbereiche angegeben (bis
30 um), die in dieser Hinsicht unkritischer sind, so dass den Absorbern eine gerin-
gere Bedeutung zukommt. Gegebenenfalls sind zur ausreichenden Absorption
hierzu bereits die Farbpigmente ausreichend, die in vorteilhafter Ausgestaltung
des Verfahrens auch in der Schmelzzone vorhanden sind [0029].

Nachdem dem Verfahren nach Anspruch 6 gemald Hauptantrag keiner der unter
Art. 138 (1) EPU genannten, von den Klagerinnen geltend gemachten Griinde
entgegensteht, hat der Patentanspruch 6 nach Hauptantrag Bestand.

7. Die ebenfalls angegriffenen, sich dem bestandsfahigen Patentanspruch 6
anschlieBenden Unteranspriiche 7 bis 12, die zuldssige Ausgestaltungen des
Verfahrens nach Anspruch 6 beinhalten, werden von diesem getragen, ohne dass
es hierzu weiterer Feststellungen bedurfte (BPatGE 34, 215).

V.

1. Die Hilfsantrage 1 bis 3 zum Patentanspruch 1 beschrdnken das Merk-
mal 1.6 dahingehend, dass anstelle der Formulierung ,nur ein Teil* die Begriffe



Hilfsantrag 1: Merkmal 1.6a: ...,nur bis 50%"...

Hilfsantrag 2: Merkmal 1.6b: ...,nur bis 25%"...

Hilfsantrag 3: Merkmal 1.6c: ...,nur Randbereiche”...

eingesetzt werden.

Damit findet eine weitergehende Beschrankung bzw. Differenzierung der Ver-
schweilRung dahingehend statt, dass nur spezifische GroRen oder Bereiche der
auf den Paneelkorpus gefiigten Oberflache der Kunststoffkante mit dem Paneel-
korpus verschweif3t sind. Uber einen quantitativen Flachenbereich sagt das
Merkmal 1.6.c des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 dabei nichts aus, hier

kénnen die Randbereiche auch ,sehr breit* vorliegen.

2. Die nach Patentanspruch 1 nach Hilfsantragen 1 bis 3 beanspruchte
Lehre ist ebenfalls nicht erfinderisch. Denn sie ergab sich fir den angesprochenen
Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung in naheliegender Weise aus den Druck-
schriften D2 und D7.

Sofern es fur den Fachmann nahegelegen hat, insbesondere an gekrimmten
Kanten von Moébelplatten geméaf der Zusammenschau der Dokumente D2 und D7
Nuten in den Kantenb&ndern vorzusehen und diese dort und auch an potentiell
angrenzenden geraden Kanten mit entsprechender partieller Fligung zu versehen,
fuhrt er hierzu entsprechende Versuche zur Optimierung der vorgesehenen ,Ver-
schweilung” durch. Diese Versuche werden dabei im Wesentlichen die Ausge-
staltung der Nuten im Hinblick auf Geometrie, insbesondere Breite, sowie der da-
mit verbundenen gefligten Flachenanteilen des Kantenbandes mit der Mébelplatte
zum Inhalt haben. Zur Absicherung seiner Ergebnisse fir die Praxis bestimmt der
Fachmann fir die jeweilige Anwendung auch den (Grenz-) Wert, bei dem noch

eine in Dauerstandsversuchen ermittelte, dauerhafte Verbindung erreicht werden



kann. In diesen Versuchen ist ihm eine ,untere Grenze" der partiell verschweif3ten

Flache nicht vorgegeben, so dass er diese Grenze selbst ausloten wird.

Die Druckschrift D7 nennt selbst keine Flachenanteile, so dass aus diesem Doku-
ment bereits keine Begrenzung ,nach unten“ beschrieben ist. Lediglich aus den
Figuren 5 und 6 sind exemplarisch jeweils drei Nuten eingezeichnet. Einen zu-
nehmend kleineren Fugeflachenanteil mit einer héheren Nutanzahl nimmt der
Fachmann fir den Fall an, dass die innere (innenliegende) Schicht nicht entspre-
chend weich ausgestaltet ist, wie er dies dem Ausflihrungsbeispiel nach den Figu-
ren 5 und 6 entnimmt. Bei einer (entsprechend) harteren inneren Schicht muss fir
eine hohe Biegeelastizitat des Kantenbandes eine hdhere Nutdichte vorhanden
sein, um die notwendige Querdehnungskompensation ausbilden zu kénnen. Der
Anteil an kumulierter Nutbreite bzw. an verbleibender Flgeflache ist somit auch
stark von der Ausgestaltung (Dicke und Materialzusammensetzung) des Kanten-
bandes abhéngig. Der Fachmann wird also zumindest in seinen Versuchen durch-
aus auch Flachenanteile von <25 % in Erwagung ziehen. Eine erfinderische Ta-
tigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Streitpatent ist jedenfalls mit einer
derartigen Begrenzung auf <50 oder <25 % der geflugten Flachenanteile nicht

verbunden.

Auf eine partielle Fligung wird der Fachmann auch durch den allgemeinen Aspekt
der grundsatzlichen Ressourceneinsparung und Produktivitatssteigerung gelenkt,
denen er bei seinen Uberlegungen grundsétzlich und dauerhaft Rechnung tragt.
Denn dem Fachmann kann zugetraut werden, dass er bekannte Vorrichtungen
vereinfachen, vorhandene Komponenten verbessern oder raumsparend und
kostenguinstig durch Verwendung von weniger Teilen bauen will (Busse-
/Keukenschrijver, a. a. O., RdNr. 133 zu 8§ 4 PatG). Eine potentielle Einsparung
von insbesondere Energie und damit auch eine Erhdhung der Verfahrensge-
schwindigkeit (Produktivitat) mag bei den haufig eingesetzten schmalen Kanten-
bandern nicht relevant sein, die Bandbreite der in dem Ausgangsdokument D2
verwendeten Kantenbander geht jedoch bis zu Breiten von 200 mm (u. a. Pa-

tentanspriche 3 und 22). Bei zunehmenden Kantenbreiten und damit immer



groReren Flachenbereichen gewinnt eine partielle Aufschmelzung und Fligung des
Kantenbandes an das Mdbelpaneel eine entsprechend zunehmende Bedeutung.
Sofern das Kantenband durch eine hohe Dicke - die im Falle des Dokuments D2
bis zu 4000 um betragen kann (Patentanspruch 3) - dariber hinaus auch eine
hohe Biegesteifigkeit (in Querrichtung) aufweist, kann prinzipiell auch ein entspre-
chend kleiner Flugeanteil realisiert werden, ohne dass optische und funktionale
Beeintrachtigungen des Kantenbandes bzw. der Fugeverbindung durch eine parti-
elle Verschweil3ung zu erwarten waren. Auch hierzu fuhrt der Fachmann entspre-
chende Versuche zur Ermittlung von Mindestfuigeflachen durch, die ebenfalls nicht

prinzipiell durch einen Wert von 25 % begrenzt sind.

Dieser weitere Aspekt, der damit unabhangig von gekrimmten Mobelkanten, der
Problematik des ,Schiisselns” und von der Lésung durch in Kunststoffodnder ein-
gebrachte Nuten ist, wird vom Fachmann ebenfalls in Betracht gezogen. Da er
zudem zumindest aus der D7 weil3, dass eine partielle Verschweil3ung bzw. Ver-
klebung sowohl an gekrimmten wie auch an geraden Mobelkanten realisierbar ist,
hat fur ihn eine partielle VerschweiRung auch bis zu dem Bereich unter 25 % Fu-
geflache nahegelegen. Damit sind die Gegenstande der Patentanspriche 1 nach

den Hilfsantragen 1 und 2 jeweils nicht bestandsfahig.

Eine Verschweil3ung der Kunststoffbander an den Randern und damit eine fugen-
freie Anbindung an die Mobelkanten ist fir den Fachmann selbstverstandlich, da
gerade hier eine Abdichtung gegentber eindringender Feuchtigkeit sowie Schutz
vor mechanischer Beanspruchung (Kraftangriffspunkte) und nicht zuletzt eine fu-
genlose Optik zwingende Voraussetzungen fir eine einwandfreie Kantenanbin-
dung ist. Da gemald Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 Uber die Breite der
.Randbereiche” nichts gesagt ist (s. unter IV.1.), werden bei einer partiellen Ver-
schweil3ung des Kantenbandes in beliebiger Weise jedenfalls die Randbereiche
jeweils durchgehend mit dem Mobelpaneel verklebt sein. Nachdem dem Fach-
mann sowohl eine vollflachige wie auch durch L&ngsnuten unterbrochene

Fugeverbindung der Kunststoffbdnder kennt, ist fur den Fachmann auch eine



~Zwischenlésung“ mit der Anbindung lediglich einer (mittigen) Langsnut nahege-

legt.

Entsprechende Uberlegungen gelten im Ubrigen auch hinsichtlich der vorstehend
erorterten partiellen Verschweil3ung aus 6konomischen Griinden, wobei es hier
unter anderem auf die Breite sowie gegebenenfalls Dicke des Kantenbandes an-
kommt, inwieweit neben der Verklebung der Randbereiche lediglich ein (mittiger)
Bereich ausgespart wird. Damit ist fur den Fachmann auch unter diesem Aspekt
der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 nahegelegt und Pa-

tentanspruch 1 somit nicht bestandsfahig.

3. Der Hilfsantrag 4 zum Patentanspruch 1 enthalt das ge&nderte Merkmal
1.6d:

1.6d ... dass nur ... der auf den Paneelkorpus geftigten Oberflache der Kunst-
stoffkante aufgeschmolzen wurde und mit dem Paneelkorpus verschweif3t

ist.

Das dem Hilfsantrag 4 zugrunde liegende Merkmal 1.6.d ergénzt gegentber den
vorstehenden Fassungen, dass ein bestimmter Teil (der Flache der Kunststoff-
kante) aufgeschmolzen und mit dem Paneelkorpus verschweil3t ist. Diese Formu-
lierung erlautert damit lediglich das Aufschmelzen der Oberflache mit der Ver-

schweilRung bzw. Verklebung der Kunststoffkante mit dem Paneelkorpus.

4. Das gemal3 Hilfsantrag 4 geanderte Merkmal 1.6d, wonach nun ,nur ... der
auf den Paneelkorpus gefiigten Oberflache der Kunststoffkante aufgeschmolzen
wurde und mit dem Paneelkorpus verschweif3t ist®, ergibt fir den Fachmann keine
inhaltliche Anderung des Sachverhalts gegeniiber den jeweiligen Fassungen des
Patentanspruchs 1 der vorstehenden Haupt- und Hilfsantrage. Gemaf3 der Ausle-
gung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag (s. 0.) ist der Begriff des ,Ver-
schweil3ens” so zu verstehen, dass damit ein An- oder Aufschmelzen des Kunst-

stoffes und dem Verkleben des Kunststoffoandes mit der Kante des Mdbelpaneels



in Form eines HeilRklebers zu verstehen ist. Damit ist zwingend fur das Ver-
schweiRen auch das Aufschmelzen der entsprechenden Flachenanteile verbun-
den. Zudem ist unter Ill.1. hinsichtlich der Auslegung des Begriffs der ,geflgten
Oberflache” dargelegt, dass es unerheblich ist, ob der Uber die partielle Ver-
schweiRung hinausgehende Flachenanteil potentiell fur ein Aufschmelzen zur
Verfligung stand oder nicht. Demnach ergibt sich mit dem Merkmal 1.6d keine in-
haltliche Anderung gegeniiber den vorstehenden Merkmalsvarianten 1.6 bis 1.6c,
so dass auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 nicht auf

einer erfinderischen Téatigkeit beruht.

5. Die seitens der Beklagten in der miundlichen Verhandlung auf Nachfrage der
Vorsitzenden hilfsweise geltend gemachte Verteidigung der auf den Patentan-
spruch 1 rickbezogenen Unteranspriiche 2 und 5 hat gleichfalls keinen Erfolg,

denn ihre Gegenstande beruhen ebenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Das gegenstandliche Mobelpaneel mit einer darauf aufgebrachten Kunststoffkante
kann nicht durch ein Verfahrensmerkmal im Rahmen eines Product-by-Process-
Anspruchs Patentfahigkeit erlangen, dessen verfahrenstechnische Auswirkung im
Produkt der Fugeverbindung nicht sicher erkannt und somit dem Verfahren des
Aufschmelzens mittels Lasers (Patentanspruch 2) nicht eindeutig zuzuordnen ist.
Die Aufschmelzung der Oberflache eines Thermoplasts beispielsweise im Bereich
der gesamten ,nutfreien” Oberflache nach den Ausfihrungsbeispielen der Figuren
5 und 6 der D7 lasst sich mit den fir den angesprochenen Fachmann zur Verfu-
gung stehenden Mitteln in einer die Fugeverbindung ,zerstérenden Werkstoffpri-
fung” nicht eindeutig dem Aufschmelzverfahren mittels Laser zuordnen. Damit wird
dieses Merkmal der ,Laserschweil3verbindung” hinsichtlich seiner gegenstandli-
chen Ausgestaltung unerheblich, so dass auch der Patentanspruch 2 in Rickbe-

zug auf den Patentanspruch 1 nach Hauptantrag keinen Bestand hat.

Auch eine Aufschmelzschicht von 0,2 mm Tiefe oder weniger (Patentanspruch 5)
l&sst sich, sofern der Fachmann die Aufschmelztiefe tGberhaupt figetechnisch er-

kennen kann, mit allen im Stand der Technik bekannten Aufschmelzverfahren er-



zielen. Sowohl Uber Kontaktwarme als auch Uber Hei3luft oder energetische
Strahlung kénnen derart Ubliche Werte von Aufschmelztiefen realisiert werden. Die
Auftragung des Schmelzklebers auf die MAbelkante oder das Kantenband gemafi
der D2 ist hinsichtlich der Dicke nicht limitiert, so dass es im Belieben des Fach-

mannes steht, die Schichtdicke gemal seinen Anforderungen zu wahlen.

Demnach hat der Gegenstand des Patentanspruchs 5 mit Ruckbezug auf den An-
spruch 1 des Hauptantrags fir den Fachmann nahegelegen.

6. Die - neben den hilfsweise verteidigten und nicht fur patentfahig erachteten
Unteranspriche 2 und 5 - weiteren Unteranspriche 3 und 4 sind gleichfalls nicht
bestandsfahig, da weder geltend gemacht noch ersichtlich ist, dass ihre zusatzli-
chen Merkmale zu einer Patentfahigkeit fiuhren (BGH GRUR 2012, 149, 156

- Tz. 96 - Sensoranordnung).

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 92
Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1
PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.

Friehe Dr. Huber  Dr. Mittenberger-Huber  Dr. Prasch  Dr. Dorfschmidt
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