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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2013 208 841

ECLI:DE:BPatG:2022:171022B14Wpat40.19.0



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
17. Oktober 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys.
Dr. Maksymiw sowie der Richter Schell, Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und der Richterin
Dr.-Ing. Philipps

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Am 14. Mai 2013 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung
10 2013 208 841.8 eingereicht worden, auf die am 19. Dezember 2016 die
Prufungsstelle fur Klasse B 32 B das Patent mit der Bezeichnung

.verfahren zum Herstellen eines Verbunds zumindest zweier Schichten*

erteilt hat.

Das Streitpatent umfasst 9 Patentanspriiche, von denen der einzige unabhangige

Patentanspruch 1 wie folgt lautet:



1. Verfahren zum Herstellen eines Verbunds (3) mit
zumindest zwei Schichten (1, 2) zum Kaschieren ei-
nes Verkleidungsbauteils, das die folgenden Schritte
umfasst:

Zuschneiden einer ersten Schicht (1) und einer zwei-
ten Schicht (2),

Bereitstellen zumindest einer Schablone (4),
Anordnen der zugeschnittenen ersten Schicht (1) in
der Schablone, wobei die erste Schicht durch die
Schablone (4) definiert ausgerichtet wird,

Anordnen der zweiten zugeschnittenen Schicht (2) in
der Schablone und zumindest abschnittsweise Uber
der ersten Schicht, wobei die zweite Schicht durch die
Schablone (4) definiert ausgerichtet wird,

sodass die erste und zweite Schicht durch die Aus-
richtung der Schablone zueinander definiert ausge-
richtet sind, und

Verbinden der ersten und zweiten Schicht durch ei-
nen Klebstoff,

wobei die Schablone aus zumindest zwei Teilscha-
blonen (4a, 4b) hesteht und die erste Schicht (1) in
der ersten Teilschablone (4a) und die zweite Schicht
(2) in der zweiten Teilschablone (4b) angeordnet
wird,

die zweite Teilschablone (4b) nach dem Anordnen
der ersten Schicht (1) in der ersten Teilschablone (4a)
Uber der ersten Teilschablone angeordnet wird, wo-
bei die erste und zweite Teilschablone definiert zu-
einander ausgerichtet sind, und

nach Anordnen der ersten Schicht und vor Anordnen
der zweiten Teilschablone durch eine Walze (5) Kleb-
stoff auf eine Oberflache der ersten Schicht (1) auf-
gebracht wird.

Gegen das Patent wurde Einspruch erhoben und der vollstandige Widerruf des

Patents beantragt.

Zum Stand der Technik hat die Einsprechende unter anderem folgende

Druckschriften vorgelegt.

D1 DE 199 11 815 Al
D2 DE 10210477 Al
D3 JP 2006-76125 A



D3c

D4

D4a

D5
D6
D7
D8
D9
D10

D11

D12

D12a

D13
D13a

Beglaubigte Ubersetzung der JP 2006-76125 A vom
23. Juni 2022 durch Prof. Dr. G..,
F...

WO 2013/066024 Al (japanischsprachige Patentanmel-
dung, veroffentlicht am 10. Mai 2013)

EP 2 774 758 Al (englischsprachige Patentanmeldung
zur D4, veroffentlicht am 10. September 2014)

DE 10 2006 055 861 B3

DE 10 2009 043 498 A1

DE 10231131 B4

DE 10 2004 014 942 A1

DE 10 2006 054 586 B3

Google, Recherche vom 2. Januar 2020, Stichwort
»polyolefin schmelzkleber”. 4 Seiten

National Institute of Industrial Research: Speciality
Plastics, Foams (Urethane, Flexible, Rigid) Pet &
Preform Processing Technology Handbook. Asia Pacific
Business Press: Delhi (India), 2005. S. 238-239. — ISBN
81-7833-028-8

JP 6-269580 A

Beglaubigte Ubersetzung der JP 6-269580 A vom
23. Juni 2022 durch Prof. Dr. G...,
F...

DE 40 40 925 Al

Anlagenkonvolut, Auszug Schriftverkehr aus dem
Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und

Markenamt, 27 Seiten



Anl-1 FALBE, Jirgen; REGITZ, Manfred (Hrsg.): Ro6mpp
Lexikon Chemie. Band 3, H-L. 10., vollig Uberarbeitete
Auflage. Thieme: Stuttgart, 1997. S.2168-2169.
Eintrage ,Klebfolien“ und ,Klebstoffe"

Anl-2  Interpars AG: Flammkaschierung. Ohne Datum. URL:
https://www.interpars.ch/flammkaschierung.htmi
[abgerufen am 6. Februar 2019]. 1 Seite

Anl-3  Schmitt-Maschinen: Flammkaschieren. Ohne Datum.
URL: http://www.schmitt-maschinen.com/dt/01.html
[abgerufen am 7. Februar 2019]. 2 Seiten

Anl-4  masterfoam: Flammkaschieren. Ohne Datum. URL:
http://www.masterfoam.de/ger/tec/flammkaschieren/
[abgerufen am 7. Februar 2019]. 2 Seiten

Anl-5 Adhéasion. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopadie.
Bearbeitungsstand: 2. Januar 2019, 07:45 UTC. URL:
https://de.wikipedia.org/wiki/Adhasion

Sie hat geltend gemacht, dass der Gegenstand der erteilten
Patentanspruchsfassung nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe und nicht

so deutlich und vollstandig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausfiihren kénne.

So sei es denklogisch nicht mdglich, dass einerseits die zweite zugeschnittene
Schicht in der Schablone {ber der ersten Schicht angeordnet werde und
anschliel3end die erste und zweite Schicht durch einen Klebstoff verbunden werde,
andererseits aber nach Anordnen der ersten Schicht und vor Anordnen der zweiten
Teilschablone durch eine Walze Klebstoff aufgetragen werde. Eine fehlende
Ausfuhrbarkeit ergdbe sich auch aus Unteranspruch 8, wonach ein Vorfixieren
erfolgen solle, die Schichten jedoch gemald Patentanspruch 1 bereits verklebt

seien.



Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruhe zudem gegenuber der
Druckschrift D1 in Verbindung mit dem fachiblichen Handeln, jedenfalls aber in
Verbindung mit einer der Druckschriften D2 oder D3, nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Auch ausgehend von einer der Druckschriften D3, D12 oder D13 mangele
es an der erforderlichen erfinderischen Téatigkeit, wie die Einsprechende zuletzt im

Beschwerdeverfahren geltend gemacht hat.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten
entgegengetreten. Sie hat das Streitpatent im Hauptantrag in der erteilten Fassung
sowie mit neun Hilfsantrdgen verteidigt. Sie verweist hierzu auf folgende
Druckschrift:

P-1 NEUMULLER, Otto-Albrecht (Hrsg.): Rompps Chemie-
Lexikon. Band 5, PI-S. 8., neubearbeitete und erweiterte
Auflage. Franckh: Stuttgart, 1979. S. 68-69, Eintrag

LJAdhéasion”

Mit in der Anhoérung vom 20. Februar 2019 verkiindetem Beschluss ist das Patent

in vollem Umfang aufrechterhalten worden.

Zur Begrindung hat die Patentabteilung ausgefiihrt, die beanspruchte Erfindung sei
in der Patentschrift so deutlich und vollstdndig offenbart, dass ein Fachmann sie
ausfuhren konne. Die Reihenfolge der Verfahrensschritte sei fir den Fachmann in
der Gesamtschau der Beschreibung und der Figuren ohne weiteres
nachzuvollziehen. Im Ubrigen habe die Einsprechende die Ausflhrbarkeit zuletzt
auch nicht mehr angegriffen und ausschlie3lich auf eine fehlende erfinderische

Tatigkeit abgestellt.

Als nachstliegender Stand der Technik offenbare die Druckschrift D1 ein Verfahren
zur Herstellung einer Lederverkleidung fir ein Ausstattungsteil ,ohne Verwendung

eines Klebers”. Dies halte den Fachmann davon ab, trotzdem einen Klebstoff zu



verwenden und die Lehre der D1 abzuédndern bzw. sogar ins Gegenteil zu
verkehren. Es fehle mithin an einer Veranlassung, ausgehend von der D1 die darin
beschriebene Schaumschicht mit einer Lederschicht zu verkleben. Die weiteren im

Verfahren genannten Schriften fihrten zu keiner anderen Beurteilung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Die Beschwerdefihrerin tragt hierzu vor, der Beschluss gehe zwar zutreffend von
der Druckschrift D1 als nachstliegenden Stand der Technik aus. Das Streitpatent
beanspruche aber keine Lederschicht und die Warnung vor der Verklebung von
Leder sei zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents seit langem Uberholt gewesen,
wie die Druckschriften D5 bis D9 bewiesen. Ein Verkleben sei daher als Alternative
zu dem in der D1 beschriebenen Verfahren fiir den Fachmann nahegelegen. Auch
sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent nicht auf eine
Polyolefin-Schaumstoff-Schicht beschrankt. Vielmehr wirden zwei beliebige
Schichten verbunden, so dass im Falle einer nicht-thermoplastischen
Schaumstoffschicht diese bei Erwarmung auch nicht als Schmelzkleber wirke, so
dass auch deshalb die Verwendung eines Schmelzklebers nahegelegen habe.

Auch lehre die D1 grundsatzlich, dass ein Verkleben zweier Schichten zur
Herstellung eines Verkleidungsteils fur den Innenraum eines Fahrzeugs das Mittel
der Wahl sei, jedoch eine Verklebung bei der Verwendung von Echtleder zum
damaligen Zeitpunkt zu Problemen fuhren konne. Gegen die Verwendung eines
Klebers spreche auch nicht BGH Haftverband, denn der Fachmann habe die mit
dem Kleben verbundenen Probleme aufgrund seines durchschnittlichen Wissens
als Uberwunden gekannt. Die Auftragung des Klebers mittels einer Walze sei neben
einer Vielzahl geeigneter anderer Verfahren dem Fachmann bekannt. Er werde

daher das geeignete auswahlen.

Auch offenbare die D1 entgegen den Ausfuhrungen der Patentinhaberin in

Patentanspruch 1 und Sp.1, Z.51-58, dass sowohl die erste Schicht



(D1: Lederbezug) als auch die zweite Schicht (D1: Polyolefin-Schaumschicht) auf
Soll-Maf3 konfektioniert bzw. geschnitten wirden. Ebenso missten auch die beiden
Schablonen definiert zueinander ausgerichtet werden, da ansonsten die Schichten
nach dem Verbinden einen Uberstand aufweisen wiirden und nachtraglich erst auf

Soll-Maf3 geschnitten werden mussten.

Eine mangelnde erfinderische Tatigkeit ergebe sich auch ausgehend von der Lehre
der Druckschrift D3. Im Unterschied zum streitpatentgemafen Gegenstand wirde
gemal der D3 der Klebstoff lediglich nicht durch eine Walze aufgebracht. Hiervon
ausgehend stelle sich die Aufgabe, den Klebstoff vereinfacht aufzutragen. Der
Walzenauftrag sei aber dem Fachmann allgemein bekannt, wie beispielsweise die
Druckschrift D2 in Abs. [0017] zeige.

Auch entgegen der vorlaufigen Auffassung des Senats vom 19. April 2022 sei das
Streitpatent im vollen Umfang zu widerrufen, da dessen Erfindung nicht so deutlich
und vollstéandig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausfihren kénne (8 21 Nr. 2
PatG), und sein Gegenstand 88 1 und 4 PatG nicht patentfahig sei.
Die Beschwerdeflhrerin beantragt zuletzt sinngemaln,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

20. Februar 2019 aufzuheben und das deutsche Patent

DE 10 2013 208 841 zu widerrufen.
Die Patentinhaberin beantragt sinngemals,

die Beschwerde zuriickzuweisen,

hilfsweise das Patent gemalf3 einem der Hilfsantrage 1 bis 9 vom

13. Januar 2022 beschrankt aufrechtzuerhalten.



Die Patentinhaberin ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1
bereits aufgrund des Merkmals der Verwendung einer Klebeverbindung auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Um zu einem anderen Ergebnis zu gelangen,
misste der Fachmann die Lehre der D1 ignorieren und eine Sperrschicht an der
Unterseite der Lederschicht vorsehen. Hierzu musste die Lehre der D1 umgekehrt
werden, was gefestigter Rechtsprechung geméafld BGH Haftverband widerspreche.
Selbst wenn der Fachmann — bei riickschauender und somit unzutreffender
Betrachtungsweise — den Einsatz von Kleber im Verfahren der D1 andenken sollte,
so bleibe vdllig offen, warum, wie und wann er den Klebstoff auf die Lederschicht
oder Polyolefin-Schaumschicht auftragen sollte.

Dariiber hinaus wirden aber auch weitere Unterschiede zum Stand der Technik die
Patentfahigkeit begriinden. So sei nicht nahegelegt, den Klebstoff auf die erste
Schicht aufzubringen, wenn sich die erste Schicht bereits in der ersten
Teilschablone befinde. Auch sei in der D1 kein definiertes Ausrichten der Schichten
in der jeweiligen Teilschablone oder zueinander offenbart. In der Gesamtheit wéren
so eine Vielzahl von Abwandlungen ausgehend von der D1 erforderlich, um zum

Erfindungsgegenstand zu gelangen.

Der Senat hat den Parteien in zwei Hinweisen vom 19. April 2022 und vom

1. August 2022 seine vorlaufige Rechtsansicht mitgeteilt.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere der weiteren Patentanspriiche der

jeweiligen Antrage, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die zulassige Beschwerde der Einsprechenden bleibt in der Sache ohne
Erfolg, da der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 geméafd Hauptantrag

gegeniber dem Stand der Technik neu ist und auf einer erfinderischen Tatigkeit
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beruht. Der Gegenstand ist auch so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein

Fachmann ihn ausfiihren kann.

2. Das Streitpatent (SP) betrifft Verfahren zum Herstellen eines Verbunds
zumindest zweier Schichten zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils,

insbesondere eines Fahrzeuginterieurbauteils (SP: [0001]).

Nach den Angaben im Streitpatent fanden derartige Verfahren beim Kaschieren von
Tragerschichten mit Dekorschichten breite Anwendung, wobei eine grob
zugeschnittene Dekorschicht, beispielsweise aus Leder, auf eine Trager- oder
Haptikschicht, beispielsweise ein  Abstandsgewirke, aufgebracht werde
(SP: [0002]).

Beim Aufbringen der Dekorschicht auf die Tragerschicht komme es zu einer
Verzerrung oder Verformung der Dekorschicht aufgrund ihrer Elastizitat,
insbesondere bei Leder. Daher misse der Grobzuschnitt der Dekorschicht
flachenmalfiig wesentlich gré3er als der Feinzuschnitt erfolgen (SP: [0003]). In der
Folge entstehe ein Ausschuss an Dekorschichtmaterial und Tragerschichtmaterial,
und es seien darlber hinaus zwei Stanzvorgange erforderlich, einer fir den
Grobzuschnitt und einer fur den Feinzuschnitt. Da im Feinzuschnitt gleichzeitig die
Dekorschicht und die Tragerschicht ausgestanzt wirden, sei der ausgestanzte
Verbund bindig, d.h. der Rand der Dekorschicht sei bindig mit dem Rand der
Tragerschicht. Somit sei ein Uberstand der Dekorschicht im Vergleich zu der

Tragerschicht mit diesen Verfahren nicht realisierbar (SP: [0004]).

Davon ausgehend ist die Aufgabe der Erfindung im Streitpatent dahingehend
angegeben, bei einfacher Konstruktion die Herstellung eines Verbunds mit
zumindest zwei Schichten weniger zeitaufwendig und kostengunstiger zu gestalten,
wobei gleichzeitig ein breiter Einsatzbereich und eine vielfaltige Gestaltung des
Verbunds mdglich sein soll. Insbesondere soll es mdglich sein, einen Verbund mit

einer Uberstehenden Dekorschicht herzustellen (SP: [0008]).
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3. Diese Aufgabe wird geméafld Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch ein

Verfahren zum Herstellen eines Verbunds mit folgenden Merkmalen gelost
(Ergédnzungen zum Wortlaut des Patentanspruchs sind kursiv gesetzt in eckigen

Klammern angegeben):

1 Verfahren zum Herstellen eines Verbunds (3), umfassend die
nachfolgenden Schritte;
1.1 der Verbund (3) umfasst zumindest zwei Schichten (1, 2);
1.2 der Verbund (3) ist zum Kaschieren eines Verkleidungs-

bauteils geeignet;

2 Zuschneiden einer ersten Schicht (1);
3 Zuschneiden einer zweiten Schicht (2);
4 Bereitstellen zumindest einer Schablone (4);

4.1 die Schablone (4) besteht aus zumindest zwei
Teilschablonen (4a, 4b);

5 Anordnen der zugeschnittenen ersten Schicht (1) in der ersten
Teilschablone (4a);
51 die erste Schicht (1) wird durch die [erste Teil-]
Schablone (4[a]) definiert ausgerichtet;

6 nach Anordnen der ersten Schicht und vor Anordnen der zweiten
Teilschablone wird durch eine Walze (5) Klebstoff auf eine

Oberflache der ersten Schicht (1) aufgebracht;

7 nach dem Anordnen der ersten Schicht(1l) in der ersten
Teilschablone (4a) wird die zweite Teilschablone (4b) Uber der

ersten Teilschablone angeordnet;
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7.1 die erste und die zweite Teilschablone sind definiert zueinander

ausgerichtet;

8 Anordnen der zweiten zugeschnittenen Schicht (2) in der zweiten

Teilschablone (4b);

8.1 die zweite Schicht (2) ist zumindest abschnittsweise Uber
der ersten Schicht (1) angeordnet;

8.2 die zweite Schicht (2) wird durch die [zweite Teil-]
Schablone (4[b]) definiert ausgerichtet,

8.3 sodass die erste Schicht (1) und zweite Schicht (2) durch
die Ausrichtung der [Teil-] Schablone[n] zueinander

definiert ausgerichtet sind;

9 Verbinden der ersten Schicht (1) und der zweiten Schicht (2) durch
den Klebstoff.

4. Der zustandige Fachmann ist ein Ingenieur mit Hochschulabschluss der
Fachrichtung Maschinenbau bzw. Verfahrenstechnik und mehrjahriger Berufs-

erfahrung in der Herstellung von Verkleidungsbauteilen fur Fahrzeuge.

5. Folgende Merkmale der Anspruchsfassung nach Hauptantrag bedurfen im

Rahmen der Auslegung einer Erlauterung.

5.1 Anders als bei den im Streitpatent genannten herkdmmlichen Verfahren
erfolgt der Zuschnitt der ersten und der zweiten Schicht jeweils vorab auf das
Endmal3, was es ermoglicht, dass sich die erste und die zweite Schicht in ihrer
Flache unterscheiden (SP: [0013]), sodass ein Verbund gestaltet werden kann, der
keine blndigen Rander aufweist, beispielsweise ein Verbund, der einen Uberstand
der zweiten Schicht aufweist. Die Ausrichtung der ersten und zweiten Schicht erfolgt

mittels einer Schablone, in die die erste Schicht eingelegt wird und die die zweite
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Schicht dazu definiert ausrichtet, sodass auf ein anschlielendes (Fein-)Zu-
schneiden verzichtet werden kann (SP: [0011] i.V.m. [0009]).

Diese Vorgehensweise ist fir den Fachmann auch als eine Leistung des Patents
erkennbar. Jedoch schlagt sich diese Leistung nicht im Patentanspruch 1 nach
Streitpatent nieder, denn der Patentanspruch fordert lediglich die definierte
Ausrichtung der Schichten, nicht aber den Verzicht auf einen Feinzuschnitt. Daher
fallen grundsatzlich auch Verfahren darunter, die einen Grobzuschnitt mit
anschlieBendem Feinzuschnitt umfassen, wonach im Ergebnis erste und zweite
Schicht auch biindige Rander aufweisen kdnnen (SP: [0011], letzter Satzabschnitt,
.[-..] verzichtet werden kann.”). Mit anderen Worten findet die Forderung von

Abs. [0013] des Streitpatents keinen Niederschlag im Patentanspruch 1.

5.2  Eine Schablone gemaR Merkmal 4 ist zwar gemal3 dem Ausfihrungsbeispiel
und den Figuren 2a, 2b und 3 des Streitpatents ein flachiger Gegenstand, der eine
Aussparung aufweist, in den eine Schicht eingelegt wird (SP: [0037]-[0044] i.V.m.
Fig. 2a, 2b, 3), jedoch ist dies gemal Beschreibung nur ein bevorzugtes
Verstandnis der Schablone (SP: [0014]), das keinen Eingang in das Merkmal
gefunden hat. Ausreichend ist, dass die Schablone lediglich an bestimmten
Positionen die Schicht ausrichtet. Insbesondere muss eine Schicht nicht ringsum in
Kontakt mit der Schablone sein (SP: [0014]). Insoweit ist streitpatentgemald unter
einer Schablone jedes Bauteil zu verstehen, das funktional geeignet ist, eine Schicht

auszurichten.

Dieses Verstandnis findet seine Grenze jedoch darin, dass gemafR Merkmal 6 ein
Walzenauftrag eines Klebstoffs auf eine Oberflaiche der ersten Schicht ohne
weiteres erfolgen kénnen muss. Insoweit fihrt dieses Merkmal den Fachmann eine
(eher) flachige Ausdehnung vor Augen, was hinsichtlich der Beurteilung der
Patentfahigkeit erfordert, zu beurteilen, ob dieser Walzenauftrag des Klebstoffs

ausgehend von einem Stand der Technik auch angeregt ist.
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5.3 Die Einsprechende meint, dass der Patentanspruch die Abfolge der
Verfahrensschritte nicht explizit festlege und nur einige Schritte in Relation

zueinander stiinden, so dass sich eine logische Abfolge ergébe.

Zutreffend stellt die Einsprechende fest, dass die Reihenfolge des Zuschneidens
einer ersten und einer zweiten Schicht geméal? den Merkmalen 2 und 3 und des
Bereitstellens einer Schablone gemall den Merkmalen 4 und 4.1 zeitlich nicht
festgelegt ist. Denn wann die erste und die zweite Schicht zugeschnitten werden
und die (Teil-) Schablonen bereitgestellt werden, ist fur den Fachmann erkennbar
unabhéngig von der zeitlichen Abfolge des ubrigen Verfahrens. So ist bereits
gegenstandlich nicht definiert, worum es sich bei der ersten und zweiten Schicht
handelt.

Soweit die Einsprechende aber weiter meint, dass beim Anordnen der zweiten
Teilschablone Uber der ersten Teilschablone gemafd Merkmal 7 offen bleibe, ob die
zweite Schicht gemall Merkmal 8 bereits in dieser zweiten Teilschablone
angeordnet ist oder erst spater angeordnet wird, trifft dies nicht zu. Zwar macht die
entsprechende Beschreibungsstelle in Abs. [0009] des Streitpatents insoweit keine
Vorgaben, betrifft aber auch nicht Teilschablonen, und Abs. [0017] fuhrt zwar aus,
dass die erste Schicht in der ersten und die zweite Schicht in der zweiten
Teilschablone angeordnet werden, schweigt aber dazu, ob die zweite Schicht
bereits in der zweiten Teilschablone von vornherein angeordnet sein kann.
Hingegen lehrt die bevorzugte Ausfihrungsform expressis verbis die Anordnung der
zweiten Schicht im Anschluss an das Anordnen der zweiten Teilschablone Uber der
ersten Teilschablone (SP: [0041], Z. 3-7). Zudem entnimmt der Fachmann dem
Streitpatent auch an keiner anderen Stelle unmittelbar und eindeutig, dass die
zweite Schicht bereits in der zweiten Teilschablone angeordnet ist, wenn die zweite

Teilschablone auf der ersten Teilschablone angeordnet wird.

Vielmehr gibt das Streitpatent eine Abfolge vor, wonach das Anordnen der zweiten

Teilschablone immer mit einer zuvor angeordneten ersten Teilschablone verkntipft
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ist (SP: [0018]), dabei aber an keiner Stelle der Beschreibung eine zweite Schicht
bereits in der zweiten Teilschablone angeordnet ist. Auch Abs. [0017] gibt nur
wieder, in welcher Schablone die jeweiligen Schichten grundsatzlich angeordnet
werden. Gleichzeitig lasst der Wortlaut von Merkmal 7 eine zeitliche Abfolge
erkennen (,nach®), die ausschlief3lich das Anordnen der zweiten Teilschablone tber
der ersten Teilschablone betrifft (vgl. SP: Patentanspruch 1, Z. 25-29). Dies wird
auch durch die Verwendung der Zahlwoérter ,erste” und ,zweite” verdeutlicht, die
insoweit eine logische Reihenfolge der Schritte implizieren. Auch die Beschreibung
lehrt ausschlie3lich eine zeitliche Abfolge der Schritte der Merkmale 7 und 8
dadurch, dass streitpatentgemald die erste Schicht hoher liegen kann, wenn eine
Walze zum Aufbringen von Klebstoff verwendet wird, damit die erste Schablone
nicht mit Klebstoff in Beriihrung kommt (SP: [0021]).

Der Fachmann versteht daher im Ergebnis die Abfolge der Schritte der Merkmale 7
und 8 als eine zeitliche Abfolge, weshalb eine bereits in der Teilschablone

angeordnete zweite Schicht nicht von diesen Merkmalen mit umfasst ist.

5.4  Soweit dann die Einsprechende die Merkmale 4.1, 6 und 9 als unverstandlich
und zum Teil in sich widersprichlich bezeichnet, woraus sie eine mangelnde
Ausfuhrbarkeit folgert, ist dem entgegenzuhalten, dass vor der Beurteilung der

Ausfuhrbarkeit im vorliegenden Fall zun&chst eine Auslegung zu erfolgen hat.

Gemall Merkmal 4.1 besteht die Schablone aus zumindest zwei Teilschablonen.
Daraus folgt aber nicht der von der Einsprechenden angenommene unauflésbare
Widerspruch, wonach die Schablone nicht aus zwei Teilschablonen abschlieRend
bestehen konne und wegen der Formulierung ,mindestens zwei“ weitere
Schablonen umfassen konne. Denn soweit wortgleich in Abs. [0017] des
Streitpatents die Schablone aus mindestens zwei Teilschablonen besteht, versteht
der Fachmann darunter, dass die Schablone entweder aus zwei Teilschablonen

besteht oder aus drei (vier, funf, ... oder mehr) Teilschablonen, die Schablone aber
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unabhangig von der Zahl ihrer Teilschablonen keine weiteren Bauteile aufweist (vgl.
ahnlich BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 — X ZR 75/08, Rdn. 37 — Reifenabdichtmittel).

Das Merkmal 6 im Wortlaut des Patentanspruchs 1 (SP: Patentanspruch 1, Z. 30-
33) lasst den Fachmann in Verbindung mit der Beschreibung nicht daran zweifeln,
ob der Klebstoffauftrag oder das Anordnen der zweiten Teilschablone durch eine
Walze zu erfolgen hat, wie die Einsprechende meint. Denn die Beschreibung lehrt
an keiner Stelle das Anordnen der zweiten Schicht mittels einer Walze. Hingegen
lehren Abs. [0019], [0021], Z.11-17, und [0039] unmissverstandlich den
Klebstoffauftrag mittels einer Walze.

Wenn die Einsprechende dann aufgrund semantischer Formulierungen in
Patentanspruch 1 meint, dass der in Merkmal 9 genannte Klebstoff (SP:
Patentanspruch 1, Z. 30-33) aufgrund des dort nicht verwendeten Artikels ,der” ein
anderer sei, als der mit Merkmal 6 zuerst genannte Klebstoff (SP:
Patentanspruch 1, Z. 18-19), ist dem entgegenzuhalten, dass insoweit auf das
fachmannische Verstandnis abzustellen ist. Denn auch hier ist — sofern Uberhaupt
ein Zweifelsfall vorliegt — zur Auslegung die Beschreibung heranzuziehen, die dem
Fachmann nichts anderes lehrt, als dass Klebstoff zum Verbinden der ersten und
zweiten Schicht mittels einer Walze auf die Oberflache der ersten Schicht
aufgebracht wird und dieser Klebstoff die erste und zweite Schicht miteinander
verbindet (vgl. SP: [0009], Z. 19-20; [0015], insbesondere zweiter Satz; [0019];
[0021], Z.9-13; [0025]; [0026]; [0039]; [0040]; [0041] /I vgl. BGH, Urteil vom
5. Oktober 2016 — X ZR 21/15 — Zungenbett).

6. Eine mangelnde Ausfihrbarkeit des Gegenstands der erteilten

Patentanspruchsfassung liegt nicht vor.

6.1 Die Merkmale 4.1, 6 und 9 sind entsprechend der oben erfolgten Auslegung
weder unverstandlich noch zum Teil in sich widerspruchlich, so dass daraus keine

mangelnde Ausfuhrbarkeit folgen kann.
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6.2 Eine mangelnde Ausfuihrbarkeit liegt im Ubrigen auch nicht in der Abfolge der
Verfahrensschritte von Patentanspruch 1 und in Unteranspruch 8 vor. Die
gegenteilige Vorstellung der Einsprechenden beruht auf der fehlerhaften Annahme,
dass die im Satzgebilde erfolgte Abfolge der in Patentanspruch 1 bzw. i.V.m.
Unteranspruch 8 genannten Verfahrensschritte eine zeitliche Abfolge darstellt. Dies
ist jedoch nicht der Fall. Der Fachmann erkennt insoweit ohne weiteres im
Gesamtzusammenhang der Patentanspriiche mit der Beschreibung und den
Figuren die zeitliche Abfolge der beanspruchten Verfahrensschritte und ist ohne
weiteres in der Lage, diese widerspruchsfrei — wie in der Merkmalsgliederung erfolgt
— anzugeben, was bereits von der Patentabteilung in ihrem Beschluss zutreffend

festgestellt worden ist.

7. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist (unstreitig)
neu (8 3 PatG) und beruht auch auf der erforderlichen erfinderischen Téatigkeit (8 4
PatG), da ausgehend von keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften,
insbesondere nicht von einer der Druckschriften D1, D3, D12 oder D13, ein

streitpatentgemales Verfahren nahegelegen hat.

7.1 Die Druckschrift D1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer

Lederverkleidung fir ein Ausstattungsteil, insbesondere flr den Innenraum eines
Fahrzeuges, wobei auf die Rickseite eines Lederbezuges ohne Verwendung eines
Klebers eine Poyolefin-Schaumschicht aufgebracht wird (D1: Sp.1, Z.3-7
Merkmale 1, 1.1). Die Lederverkleidung kann anschlielend auf ein vorgefertigtes
Ausstattungsteil aufgeklebt bzw. aufkaschiert werden (D1: Sp. 2, Z.55-56 //
Merkmal 1.2).

Die D1 geht von herkbmmlichen Verfahren aus, die direkt auf ein vorgeformtes
Ausstattungsteil einen Lederbezug aufkleben bzw. aufkaschieren. Jedoch kdnne
dabei die Kleberschicht in den Lederbezug eindringen und diesen schadigen (D1:
Sp. 1, Z. 20-26). Auch kénne in einem wie in der DE 195 46 397 Al beschrieben
Verfahren ein Lederbezug in einer Form eingeschlossen und ein Polyurethan-
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Formschaum aufgeschdumt werden. Auch hier konne das Kunststoff-
Schaummaterial in den Lederbezug eindringen oder diesen sogar an ublicherweise
vorhandenen Nahtstellen durchdringen (D1: Sp. 1, Z. 27-42). Abhilfe schaffe zwar,
wie in der EP 0337183 Bl beschrieben, insoweit eine Sperrschicht aus
Polyurethan. Dies stelle jedoch einen zusatzlichen Aufwand dar (D1: Sp. 1, Z. 42-
48).

Davon ausgehend stellt sich die D1 die Aufgabe, das Verfahren so auszugestalten,

dass auf eine (eigene) Sperrschicht verzichtet werden kann (D1: Sp. 1, Z. 46-48).

Hierzu wird im Wesentlichen ein auf sein Soll-Mal3 konfektionierter Lederbezug
(Merkmal 2) mit seiner Rickseite nach oben (d.h. die Ruckseite liegt frei zuganglich)
in eine der Form des Ausstattungsteiles entsprechende Tiefziehform eingelegt und
in dieser Tiefziehform durch Anlegen von Unterdruck gehalten (D1: Sp. 1, Z. 51-56).
Insoweit entspricht die Tiefziehform einer streitpatentgemallen ersten
Teilschablone, so dass die Merkmale 4, 4.1 und 5 vorbeschrieben sind.
Anschlie3end wird in einen Spannrahmen der Tiefziehform, als streitpatentgemali3e
zweite Teilschablone, eine vorgefertigte und auf ihr Soll-Mal3 beschnittene
Polyolefin-Schaumschicht (Merkmal 3) eingelegt, was jedenfalls den Merkmalen 4,
4.1, 7 und 8 entspricht.

Streitig ist zwischen den Parteien, ob ein definiertes Ausrichten der Schablonen und
damit auch der Schichten gemald den Merkmalen 5.1, 7.1, 8.2 und 8.3 erfolgt.

Die Druckschrift D1 lehrt insoweit, dass die Polyolefin-Schaumschicht bis zum
Erreichen des thermoplastischen Zustandes erwarmt wird. Daraufhin wird sie mittels
des Spannrahmens sowie durch den anliegenden Unterdruck auf den Lederbezug
aufgelegt (Merkmal 8.1), wobei sich die Schaumschicht mit dem Lederbezug im
Wesentlichen formschlissig verbindet (D1: Sp.1, Z.61-66) und so eine
Sperrschicht fur die nachfolgende Hinterschaumung bildet (D1: Sp. 2, Z. 7-14).
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Ein Spannrahmen ist bei dem beschriebenen Tiefziehverfahren bzw. Thermoform-
verfahren ein zweiteiliger Rahmen, zwischen den das zu verformende Bauteil, hier
die Polyolefin-Schaumschicht, eingeklemmt wird. Demnach wird — anders als im
Streitpatent (Merkmal 7 i.V.m. Merkmal 8 sowie [0018]-[0020] und [0041]) — die
Polyolefin-Schaumschicht zuerst in den Spannrahmen gelegt und danach das Teill
aus Spannrahmen und Polyolefin-Schaumschicht auf die Tiefziehform mit dem
Lederbezug gelegt bzw. der Spannrahmen ist bereits an der Tiefziehform
angeordnet. Damit ist aber eine streitpatentgemalle Abfolge der Merkmale 7 und 8

in der D1 nicht gelehrt.

Jedoch erfolgt durch das in der D1 beschriebene Verfahren — fir den Fachmann
unmittelbar erkennbar — mit dem Einlegen eine Ausrichtung des Lederbezugs
zunachst in der Tiefziehform und anschlielRend der im Spannrahmen befindlichen
Polyolefin-Schaumschicht in Bezug auf den Lederbezug und damit auch des
Spannrahmens auf die Tiefziehform. Denn andernfalls wére ein vorheriges
Zuschneiden des Lederbezugs und der Polyolefin-Schaumschicht auf Soll-Mal3e
nicht erforderlich. Soll-MaR3e stellen nach dem Verstandnis des Fachmanns auch
keine Grobzuschnitte dar, wie die Patentinhaberin meint. Damit sind aber, anders
als es die Patentinhaberin darstellt, die Merkmale 5.1, 7.1, 8.2 und 8.3 in der D1

vorbeschrieben.

Zutreffend fuhrt die Einsprechende aus, dass ein Verkleben des Lederbezugs mit
der Polyolefin-Schaumschicht nicht erfolgt, mithin also die Merkmale 6 und 9 nicht
vorbeschrieben sind, was insoweit von der Patentinhaberin auch nicht bestritten

wird.

Im Ergebnis sind damit die Merkmale 1, 1.1, 1.2, 2, 3,4, 4.1, 5,5.1, 7.1, 8.1, 8.2,
8.3 in der Druckschrift D1 vorbeschrieben. Nicht genannt ist jedoch die Abfolge der
Merkmale 7 und 8 sowie die Verwendung eines Klebstoffs entsprechend den
Merkmalen 6 und 9. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent ist

daher unstreitig neu gegenuber der Druckschrift D1.
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7.1.1 Ausgehend von der Druckschrift D1 hat es fir den Fachmann nicht
nahegelegen, einen Klebstoff zwischen dem Lederbezug und der Polyolefin-

Schaumschicht vorzusehen.

Die Lehre der D1 ist vielmehr darauf gerichtet, auf einen Klebstoffauftrag zu
verzichten, da dieser gerade als nachteilig beschrieben wird (D1: Sp. 1, Z. 67 bis
Sp. 2, Z.7). Zwar mag der Fachmann bei Verwendung anderer Materialen als
Leder, wie von Merkmal 2 umfasst, auch einen Klebstoffauftrag grundsatzlich in
Betracht ziehen und sich insoweit die objektive Aufgabe stellen, erste und die zweite
Schicht auf einfache Weise miteinander zu verbinden. Jedoch wére in einem
solchen Fall — namlich der Verwendung eines anderen Materials als Leder —
ausgehend von der D1 keine Sperrschicht erforderlich und das Formteil kénnte
direkt aufgeklebt oder in der Tiefziehform direkt hinterschdumt werden (vgl. D1:
Sp. 1, Z.27-45). Es gabe also davon ausgehend keine Veranlassung eine
Polyolefin-Schaumschicht in einem Spannrahmen vorzusehen, d.h. in den Worten

des Streitpatents eine zweite Teilschablone und eine zweite Schicht vorzusehen.

Sofern andererseits aber gemald der D1 diese zweite Schicht als Sperrschicht
vorgesehen wird, gibt es wiederum keine Veranlassung ausgehend von der D1
einen Klebstoff einzusetzen, zumal dieser nicht mit einer Walze auf die Oberflache
entsprechend Merkmal 6 aufgebracht werden wird, da sich die erste Schicht gemaf
der D1 in einer (nicht flachen) Tiefziehform befindet und damit ein Walzenauftrag zu
diesem Zeitpunkt jedenfalls ungewdhnlich und daher nicht naheliegend ware. So
verweist die Einsprechende zwar zutreffend darauf, dass Pinselauftrag,
Spruhauftrag, Druckverfahren oder Walzenauftrag gem&R der Druckschrift D2
Ubliche Auftragsverfahren von Klebstoffen darstellen. Da ein  Walzen-
auftragsverfahren jedoch fur flachiges Material verwendet wird (D2: [0017]), fehlt
ausgehend von der D1 in Ubereinstimmung mit dem Beschluss der Patentabteilung
die Veranlassung, einen Klebstoffauftrag geméaR den Merkmalen6 und9
vorzunehmen. Hinzu kommt, dass auch eine Verfahrensfiihrung entsprechend den

Merkmalen 7 und 8 weder beschrieben noch angeregt ist.



-21 -

Damit beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent ausgehend
von der Druckschrift D1 auf einer erfinderischen Tatigkeit.

7.1.2 An diesem Ergebnis andert auch der Verweis der Einsprechenden auf die
Druckschriften D5 bis D9 nichts.

Die Druckschrift D5 mit Anmeldetag vom 22. November 2006 betrifft ein

Innenverkleidungsteil zum Abdecken eines Airbags. Demnach kann auf ein
Oberflachendekor aus Leder oder Kunstleder eine Zwischenschicht, aus
beispielsweise einem Abstandsgewirke oder einer Schaumschicht, mittels eines
aufgetragenen oder aufgespriuhten Klebstoffs verbunden werden (D5: [0001];
[0009]; [0011]; [0032]).

Die Druckschrift D6 mit Anmeldetag vom 30. September 2009 handelt von einem

Verkleidungsformteil zum Abdecken eines Airbags in einem Kraftfahrzeug. Danach
kann eine Zwischenschicht wie ein Gewirke vollflachig mit einem Leder verklebt
werden, wobei die Auftragung des Klebers durch Sprihen oder Walzen erfolgen
kann (D6: [0001]; [0014]; [0015]).

Die Druckschrift D7 mit Anmeldetag vom 10. Juli 2002 betrifft ein Armaturenbrett fur

ein Fahrzeug. Auch hierbei wird auf eine zweite Schicht aus einem Gewebe eine
erste Schicht aus Leder oder kunstlichem Leder mittels gangiger Klebstoffe
aufgeklebt (D7: [0001]; [0009]; [0011]; [0023]).

Die Druckschrift D8 mit Anmeldetag vom 26. Marz 2004 beschreibt eine

Airbagabdeckung, insbesondere fiir ein Kraftfahrzeug. Hierzu kann eine
beispielsweise aus Leder aufgebaute Dekorschicht mit einer Zwischenschicht
verklebt werden (D8: [0001]; [0008]; [0011]; [0019]).

Die Druckschrift D9 mit Anmeldetag vom 20. November 2006 handelt von einem

Verfahren zur Einbringung zumindest einer 6rtlich begrenzten Schwachung in einen



-22 -

Dekorverbund, mittels eines oder mehrerer Laserstrahlen. Auch hierbei wird unter
anderem auf Leder, das mit Zwischenschichten verklebt ist, verwiesen (D9: [0001];
[0014]; [0015])).

Zwar ist allen diesen Druckschriften gemeinsam, dass Leder auf ein geeignetes
Tragermaterial direkt aufgeklebt werden kann und diese Lehre gegentber der am
17. Marz 1999 angemeldeten Druckschrift D1 zeitlich im etwas naheren Umfeld
zum Streitpatent liegt. Diese Lehre mag dem Fachmann allgemein und auch zum
Anmeldezeitpunkt des Streitpatents bekannt gewesen sein, so dass insoweit der
Fachmann nicht abgehalten war, Leder und ein weiteres Material mittels eines
Klebstoffs zu verbinden. Dies &andert aber nichts daran, dass — wie gezeigt —
ausgehend von der D1 bereits die Veranlassung fehlt, das darin beschriebene
Verfahren hinsichtlich der Auftragung eines Klebstoffs mittels einer Walze

abzuwandeln.

7.1.3 Soweit die Polyolefin-Schaumschicht der D1 durch Erwarmung als
Polyolefinschmelzkleber wirkt (vgl. Anlagenkonvolut D10), wie die Einsprechende
meint, &ndert auch diese Wirkungsweise nichts an der erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstands von Patentanspruch 1 nach Streitpatent. Denn das Merkmal 6
erfordert den Auftrag eines Klebstoffs, was mit der Erwarmung der Polyolefin-
Schaumschicht und einer damit verbundenen gewissen Haftwirkung durch
Erweichung jedenfalls in der Verfahrensfiihrung nicht identisch ist.

Denn streitpatentgemald handelt es sich bei dem mit den Merkmalen 6 und 9
genannten Klebstoff um ein von den zu verklebenden Schichten unabhéngiges
Material, das auf diese Schichten aufgetragen wird (vgl. SP: z.B. [0019]). Soweit ein
Schmelzklebstoff verwendet werden kann, ist auch dieser als ein aufzutragendes
und von den zu verklebenden Schichten unabhangiges Material zu verstehen (SP:
[0009], Z. 19-21; [0025]). Wenn daher in der D1 die Polyolefin-Schaumschicht bis
zum Erreichen des thermoplastischen Zustands erwarmt wird und damit

aufschmilzt, wodurch deren Oberflache im weitesten Sinne als Schmelzklebstoff
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wirkt (D1: Sp. 1, Z. 61-66; Sp. 3, Z. 13-17), stellt dies keinen streitpatentgeméallen
Klebstoffauftrag dar. Mithin werden die Schichten nicht wie gemafl? Merkmal 9
gefordert durch den aufgetragenen Klebstoff miteinander verbunden, sondern durch
das (lediglich) an seiner Oberflache aufgeschmolzene Schaumstoffmaterial, was
nicht einer streitpatentgemalien  Verfahrensfihrung entspricht. Diese
Unterscheidung trifft im Ubrigen auch die Druckschrift D11, wie im Folgenden

gezeigt.

Die Druckschrift D11 ist ein Handbuch, das allgemein die Verbindung eines

Schaumstoffmaterials mit einem flexiblen Plastikmaterial lehrt und dabei einen
sogenannten flame-lamination® Prozess, bei dem die Oberflache eines
Schaumstoffmaterials mittels einer Gasflamme erweicht und klebrig gemacht wird,
neben die Verbindung der Materialien mittels eines Klebstoffs stellt (D11: S. 238,
letzter Abs., Z. 7-14; S. 239, Abs. 2, Z. 1-3; Abs. 4-5). Insoweit unterscheidet also
das Handbuch D11 selbst zwischen einem Klebstoff und dem der D1 beschriebenen
Prozess des ,flame lamination“. Soweit aber die Einsprechende daraus folgert, das
Auftragen eines Klebstoffs sei als Alternative zu dem in der D1 beschriebenen
Prozess fachiublich und daher naheliegend, Ubersieht sie, dass es bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit vielmehr darauf ankommt, ob der
Fachmann eine Veranlassung hatte, ausgehend von der D1 diesen alternativen
Klebeprozess zu wéhlen. Dies ist aber aus den bereits genannten Griinden nicht
der Fall.

Hinzu kommt, dass der Fachmann den in der D1 beschriebenen Prozess
dahingehend hatte abstrahieren mussen, dass er die Bedeutung der beiden
Rahmen, d.h. der Tiefziehform und des Spannrahmens, erkennen und zu den
streitpatentgemal3en Teilschablonen abstrahieren hatte missen. Auch hierfur gibt
die D1 keine Veranlassung. Daher war es nicht angeregt, ausgehend von der D1
einen Klebstoff entsprechend den Merkmalen 6 und 9 auf die Oberflache der ersten
Schicht aufzutragen, unabhangig davon, ob man den Lederbezug oder die

Polyolefin-Schaumschicht der D1 als erste Schicht definiert und ob mithin auf die
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Polyolefin-Schaumschicht ein Klebstoff aufgewalzt werden kénnte. Denn es fehlt —
wie gezeigt — bereits an der erforderlichen Veranlassung, ausgehend von der

Druckschrift D1 zur Verbindung einen Klebstoff zu verwenden.

8.2  Die Druckschrift D3 ist eine japanischsprachige Patentschrift und liegt als

beglaubigte Ubersetzungen in Form der Druckschrift D3c vor, auf die im Folgenden

Bezug genommen wird.

Die Druckschrift D3 handelt von einer Produktionsvorrichtung sowie einem
Verfahren zur Herstellung eines Innenverkleidungsmaterials von Automobilen
umfassend einen Bezug 3 aus Leder (D3c: [0001]; [0017]). Hierzu wird ein
vorgeformtes Basismaterial 2 in einer unteren Spannvorrichtung 7 positioniert. Ein
in einer oberen Spannvorrichtung 10 positionierter Bezug 3 aus Leder wird durch
Schlieen der Spannvorrichtungen mit dem Basismaterial 2 verklebt (D3c:

Zusammenfassung // Merkmale 1, 1.1, 4, 4.1).

Im Grundsatz geht es der D3 darum, dass eine auf die Oberflache eines
Basismaterials bzw. Substrats, wie ein Armaturenbrett, aufgebrachte Lederschicht
aus mehreren zusammengenahten Teilen besteht. Um die Dekorwirkung zu
erhdhen, ist der Saum, d.h. die Naht bzw. Stepplinie der vernahten Teile, sichtbar.
Diese Stepplinie soll dabei eine gerade oder geschwungene Linie angepasst an die
Form des Substrats bilden und nicht verzogen sein (D3c: [0002]).

Davon ausgehend ist es die Aufgabe der D3 eine einfache Positionierung einer
Lederschicht in einer Spannvorrichtung bzw. Schablone zu erméglichen (D3c:
[0006]). Hierzu wird der in GréRen angefertigte (D3c: [0002], Z. 3-4) — und damit
zugeschnittene — Bezug 3 aus Leder (Merkmal 2) zunachst voribergehend an einer
oberen Spannvorrichtung 10 mittels der Kontaktflache 9, die an einem Stutzpfeiler 8
der unteren Spannvorrichtung 7 angebracht ist, fixiert (D3c: [0018]). Die Kerbe bzw.
das Nutelement 16 der zur oberen Spannvorrichtung 10 gehdrigen Pressform 12 ist

dabei aus einem transparenten Kunstharz gebildet, wodurch Designelemente 4,
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d.h. die Stepplinie der Lederschicht, entlang des Nutelements 16 sichtbar sind. Der
Bezug 3 aus Leder wird durch Stiftelemente 17 vorlaufig fixiert (D3c: [0019], Z. 12-
24; Fig. 4 /l Merkmal 5).

(v =]

A = 2329

Ein Bedienpersonal richtet nun die Designelemente 4 entlang des Nutelements 16
aus und der Bezug 3 aus Leder wird an die Halteflache 14 der hohlen oberen
Spannvorrichtung mit Stiftelementen 17 und Klemmelementen 20 endgultig fixiert
und schlie3lich mittels der Ansauglécher 15 unter Einschalten der Vakuumpumpe 6
angesaugt (D3c: [0019], Z. 4-12 i.V.m. [0022]-[0024]; Fig. 5). Damit erfolgt eine
definierte  Ausrichtung des Bezugs3 aus Leder mittels der oberen

Spannvorrichtung 10, was dem Merkmal 5.1 entspricht.
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[s @]

Anschlielend konnen die Stiftelemente 17 entfernt werden. Dann wird ein
Einstellwerkzeug 22, das ein Gegenstiick zur oberen Spannvorrichtung 10 bildet,
auf die untere Spannvorrichtung 7 gelegt und anschlieBend darauf ein in eine
vordefinierte Form gebrachtes Substrat bzw. Basismaterial 2 (das Armaturenbrett)
positioniert (D3c: [0025], Z. 1-8; Fig. 6 // Merkmale 3, 7, 8), was insoweit einem

definierten Anordnen entsprechend den Merkmalen 7.1, 8.1, 8.2 und 8.3 entspricht.
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AnschlieBend wird auf die gesamte obere Oberflache des Substrats bzw.
Basismaterials 2 ein Klebstoff aufgebracht und durch Absenken der oberen
Spannvorrichtung 10, enthaltend den Bezug 3 aus Leder, auf die untere
Spannvorrichtung 7, enthaltend das Basismaterial 2, der Bezug 3 aus Leder mit
dem Basismaterial 2 verbunden (D3c: [0025], Z.8-14). Anders als bei dem
streitpatentgemalen Verfahren gemafll Merkmal 6 erfolgt die Auftragung des
Klebstoffs auf das Basismaterial 2, also die streitpatentgemalfe zweite Schicht.
Hinzu kommt, dass in der D3 offen bleibt mit welchem Verfahren der Klebstoff

aufgebracht wird.

Zweifelhaft ist bereits, ob ein in eine vordefinierte Form gebrachtes Basismaterial 2
eine zugeschnittene zweite Schicht gemall Merkmal 3 darstellt, auch wenn ein
Formgebungsverfahren, ggf. implizit noch ein Zuschneiden nach der -
Ublicherweise thermischen — Verformung erfordern mag. Jedenfalls aber ist der so
hergestellte Verbund von Fig. 9 der D3 bereits ein Endprodukt, das eine auf ein
Armaturenbrett 1 als Basismaterial 2 aufkaschierte Lederschicht aufweist, wie es in
der Fig. 1 gezeigt ist (D3c: [0002]). Damit eignet sich aber der mittels dem Verfahren
der D3 hergestellte Verbund als solcher nicht zum Kaschieren eines

Verkleidungsbauteils gemal Merkmal 1.2.

Damit sind zwar die Merkmale 1, 1.1, 2, gof. 3, 4,4.1,5,5.1,7,7.1, 8,8.1, 8.2,8.3
und 9 aus der D3 bekannt, es fehlen aber die Merkmale 1.2 und 6, was zumindest
hinsichtlich Merkmal 6 von der Einsprechenden nicht bestritten wird. Der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent ist daher gegentber der D3

neu.

8.2.1 Die Einsprechende meint nun, ausgehend von der Druckschrift D3 sei es die

objektive Aufgabe, den Klebstoff vereinfacht aufzutragen.

Auch wenn man diese Aufgabe zugrunde legt, gibt es, wie sinngemal} bereits zur

Druckschrift D1 dargelegt, ausgehend von der Druckschrift D3 fir den Fachmann
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bereits keine Veranlassung, den Klebstoffauftrag mittels einer Walze auf die
Lederschicht 3 (d.h. die streitpatentgemal3e erste Schicht), anstelle des
Basismaterials 2, vorzunehmen und zudem als Substrat bzw. Basismaterial 2 (d.h.
als streitpatentgemalfie zweite Schicht) eine fir eine spatere Kaschierung geeignete

Schicht — anstelle des vorgeformten Basismaterials 2 (Armaturenbrett) — zu wahlen.

8.2.3 Die Einsprechende wendet hiergegen ein, dass eine streitpatentgemalie
Kaschierung auch dann stattfinde, wenn das aus der D3 bekannte Armaturenbrett
im Inneren eines Fahrzeugs unter ihm liegende Bauteile verdecke. Zudem sei der
Begriff ,Basismaterial“ und ,Bezug” der D3 breiter zu verstehen, das in Abs. [0002]
der D3 genannte Armaturenbrett sei nur beispielhaft genannt. Daher sei in der D3

auch nicht ausschlieflich ein Endprodukt offenbart, wie der Senat meine.

Diese Sichtweise der Einsprechenden steht jedoch nicht in Ubereinstimmung mit
der Lehre des Streitpatents zur Kaschierung. Denn soweit das Streitpatent von
einem Trager fur ein Fahrzeuginterieurbauteil spricht, worunter ein Armaturenbrett
fallen wirde, kann der gemall Patentanspruch 1 hergestellte Verbund
ausschlieBlich auf diesen Trager aufkaschiert werden (SP.[0010]). Ein Lehre,
wonach eine (einzelne) Schicht auf ein Fahrzeuginterieurbauteil (als andere, bereits
geformte Schicht) aufgebracht wird, ist streitpatentgemald nicht naher ausgefihrt
und — abgesehen von der Eignung eines Verbunds (aus mindestens zwei
Schichten) zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils gemaR Merkmal 1.2 — auch
nicht Gegenstand der Lehre des Patentanspruchs 1. Es handelt sich also bei der
D3 anders als beim Streitpatent um ein ,Endprodukt‘ und eine streitpatentgemalie
Eignung zum Kaschieren entsprechend Merkmal 1.2 besteht bei diesem Produkt
nicht.

8.3  Auch die von der Einsprechenden neu im Beschwerdeverfahren vorgelegte

japanischsprachige Druckschrift D12, zusammen mit einer beglaubigten

Ubersetzung D12a, auf die sich der Senat im Folgenden bezieht, fuhrt zu keinem

anderen Ergebnis.
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Die Druckschrift D12 betrifft ein Verfahren, bei dem eine Bezugsmaterialklebefolie
auf ein Polstermaterial aufgebracht wird. Das Bezugsmaterial hat dabei
ausgeformte Nahstellen, die Designausschnitten des Polstermaterials entsprechen
sollen (D12a: Zusammenfassung, Ziel; [0001]). Ein insoweit mit einem

Bezugsmaterial 2 Uberzogenes Polstermaterial 7 wird in Fig. 4 der D3 gezeigt.

(41

Dieses Herstellungsprodukt der D3 ist mithin einen Verbund aus zwei Schichten,
wobei das Polstermaterial 7 bereits ein ausgeformtes Kernelement darstellt, das mit
dem Bezugsmaterial 2 in Verbund gebracht wird, und im Ergebnis dann bereits
einen — jedenfalls in Bezug auf die Form — fertigen Fahrzeugsitz oder eine fertige
Innenverkleidung bildet (D3a: [0010]). Somit sind zwar die Merkmale 1 und 1.1 in
der D3 vorbeschrieben, es fehlt jedoch an der Eignung des Verbunds zum

Kaschieren eines Verkleidungsbauteils entsprechend Merkmal 1.2.

Zutreffend handelt es sich aber bei dem Polstermaterial 7 und dem
Bezugsmaterial 2 im Grundsatz und konkludent um aufeinander angepasste und
damit im Wesentlichen zugeschnittene ,Schichten®, wie jedenfalls den Figuren 1 bis
4 zu entnehmen ist. Zumindest aber kommt es darauf an, dass das aus mehreren
Teilen von Bezugsstoffen vernahte Bezugsmaterial 2 derart auf dem beispielsweise
aus Polyurethanschaum bestehende Polstermaterial 7 positioniert wird, dass
sogenannte Designausschnitte 8 des Polstermaterials 7 mit den Néahstellen 3 des
Bezugsmaterials 2 in Ubereinstimmung gebracht werden (D3a: [0005], Z. 1-17
i.V.m. Fig. 1-3).
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Die Besonderheit des Verfahrens liegt nun darin, dass sogenannte Kernelemente 4
das Bezugsmaterial 2 auf der Unterform 1 fixieren und so ein Maandern der
Néahstellen 3 gegeniber den Designausschnitten 8 verhindert wird (D12a: [0005],
Z.17-36).

Damit mdgen — ohne eine Zuordnung zu treffen, was erste und zweite Schicht im
streitpatentgemalen Sinne darstellt — die Merkmale 2 und 3 vorbeschrieben sein.
Auch mogen die untere Form 1 fir das Bezugsmaterial 2 und die obere Form 9 fur
das Polstermaterial 7 als Teilschablonen verstanden werden, wobei (implizit) eine
Ausrichtung der Schichten mittels den Schablonen im weitesten Sinn erfolgt, so
dass im weitesten Sinne die Merkmale 4, 4.1, 5, 5.1, 7.1, 8.1, 8.2 und 8.3

vorbeschrieben sind.

Anders als beim Streitpatent wird jedoch das Klebematerial, bei dem es sich um
einen thermoplastischen Kunststoff handeln kann, entweder vorab auf das
Bezugsmaterial 2 oder das Polstermaterial 7 aufgetragen oder als laminierte Hot-
Melt-Folie zwischen beide Materialien gelegt (D12a: [0006], Z. 31-40). Soweit
gemal der D12 also vorab eine nicht néher ausgefuhrte Auftragung des
Klebematerials erfolgt, mag diese unter anderem fachublicherweise zwar auch
mittels einer Walze erfolgen (D2: [0017] // D11). Zeitlich erfolgt dieser Schritt aber
dann noch vor dem Anordnen der ersten Schicht (also Bezugsmaterial 2 oder
Polstermaterial 7) und vor dem Anordnen der zweiten Teilschablone (also untere

Form 1 oder obere Form 9). Damit ist aber die zeitliche Abfolge gemafld Merkmal 6
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in der D12 weder beschrieben noch angeregt. Soweit aber eine Hot-Melt-Folie
zwischen Bezugsmaterial 2 und Polstermaterial 7 gelegt wird, fehlt es an jeglicher
Veranlassung, alternativ dazu einen Walzenauftrag entsprechend Merkmal 6

vorzusehen.

Hinzu kommt, dass die zeitliche Abfolge der Schritte der Merkmalsgruppen 7 und 8
nicht beschrieben ist, auch wenn grundsatzlich eine Ausrichtung von unterer Form 1
und oberer Form 9 sowie folglich Bezugsmaterial 2 und Polstermaterial 7
entsprechend dem Ergebnis der Merkmalsgruppen 7 und 8 erfolgt, worauf es aber
gar nicht mehr ankommt. Eine Verklebung gemalfd Merkmal 9 erfolgt hingegen auch
in der D12 logischerweise erst nach dem entsprechenden Ausrichten (D12a: [0006],
Z.15-24).

Im Ergebnis ist damit Merkmal 6 in der Druckschrift D12 weder vorbeschrieben noch
angeregt. Eine zeitliche Abfolge der Schritte der Merkmalsgruppen 7 und 8 ist
ebenfalls weder beschrieben noch angeregt. Damit ist der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 nach Streitpatent gegeniber der Druckschrift D12 neu und gilt
auch als auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhend.

8.4  Schliellich ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent
auch ausgehend von der bereits im Prifungsverfahren genannten und im

Einspruchsbeschwerdeverfahren neu angefuhrten Druckschrift D13 nicht als

naheliegend zu werten.

Denn bei der Druckschrift D13 ist bereits keine Ausrichtung der jeweiligen Schichten
oder Schablonen zueinander expressis verbis beschrieben, so dass die Merkmale
5, 7 und 8 allenfalls implizit vorbeschrieben sind. Das Merkmal 6 ist in
Ubereinstimmung mit der Auffassung der Einsprechenden nicht vorbeschrieben.
Die Auftragung eines Klebstoffs mittels einer Walze ist aber auch nicht angereqgt.
Zudem handelt es sich nicht um einen Verbund gemafl Merkmal 1.2, der zum

Kaschieren eines Verkleidungsbauteils geeignet ist, sondern um fertige Formteile.
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Hierzu im Einzelnen:

Die Druckschrift D13 beschreibt ein Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus
ebenen Zuschnitten oder Vorformteilen aus mit Bindemitteln versehenen Zellulose-
oder Lignozellulose-Wirrfaservliesen durch Anwendung von Druck und Temperatur
(D13: Sp.1, Z.3-7). Hierbei wirden herkdmmlicherweise Zuschnitte oder
Formvorteile mit zwei formgebenden Werkzeughalften in die gewiinschte Form
gebracht (D13: Sp. 1, Z. 21-27). Das Problem dieser Formen, bei denen Faservliese
mit einer Formhélfte in die andere gepresst wirden, sei, dass die Herstellung
scharfer Konturen mit kleinem Radius schwierig sei. Hinterschneidungen sowie die
Herstellung von konturierten Hohlteilen in einem Arbeitsgang ohne ein zusatzliches

Fugeverfahren seien gar nicht realisierbar (D13: Sp. 1, Z. 33-39).

Davon ausgehend ist es die Aufgabe der D13, Formteile mit komplizierten Konturen
(Hinterschneidungen, Hohlkérper) ohne zusétzliche Flgeprozesse mit verein-
fachten Werkzeugen und vereinfachtem Verfahrensaufwand herzustellen (D13:
Sp. 1, Z. 66 bis Sp. 2, Z. 5).

Die Figuren 1 bis 3 zeigen die beiden Ausfiuihrungsformen der Herstellung eines
ebenen, konturierten Formteils (D13: Fig. 1 und 2 // Merkmal 1) und eines
Hohlkérpers (D13: Fig. 3). Die Herstellung des ebenen konturierten Formteils wird
in Sp.3, Z.39 bis Sp.4, Z.16 beschriecben. Demnach wird ein
Wirrfaservlieszuschnitt 2 — implizit also eine zugeschnittene (zweite) Schicht
(Merkmal 3) — in ein Werkzeug, im Wesentlichen bestehend aus einem nicht
formgebenden Teil 3 und einem formgebenden Teil 1, eingelegt. Die Besonderheit
des Verfahrens liegt nun darin, dass Uber einen HeilRdampfeinlass 6 das
Wirrfaservlies 2 bis zur plastischen Verformung erwérmt wird und eine tiefziehfahige
Kaschierfolie 5 — als gasdichte Folie — (erste Schicht, Merkmal 2 [ohne
zuschneiden]), deren Ruckseite mit einem durch Warme aktivierbaren Haftvermittler
beschichtet sein kann (D13: Sp. 3, Z. 55-59; Sp. 4, Z. 9-13), in das formgebende

Werkzeugteil 1 mittels Vakuum tiefgezogen wird. Im Falle, dass die gasdichte
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Folie 5 nicht mit einem Haftvermittler beschichtet ist, wird im Ubrigen gar kein
Verbund hergestellt, sondern allein aus dem Wirrfaservlies ein fertiges Formteil
hergestellt, und die Folie kann fiir andere Formteile wiederverwendet werden (D13:
Sp. 4, Z. 13-16).

Nun kann zwar im Grundsatz das nicht formgebende Werkzeugteil 3 als erste
Teilschablone und das formgebende Teil 1 als zweite Teilschablone verstanden
werden, nachdem jedenfalls implizit gemaR Fig. 1 eine gewisse Angleichung der
Abmessungen von gasdichter Folie 5 und Wirrfaservlies 2 auf die Werkzeugteile
erfolgt, wonach eine Entsprechung zu den Merkmalen 4, 4.1, 5, 5.1, 7 und 7.1
gesehen werden kann. Auch fuhrt die aus den Fig. 1 und 2 erkennbare
Verfahrensfihrung im Ergebnis (implizit) zu einer Ausrichtung entsprechend den
Merkmalen 8, 8.1, 8.2 und 8.3. Zudem kann die gasdichte Folie 5 als Kaschierfolie 5
auf das Wirrfaservlies geklebt werden (D13: Sp. 3, Z. 64-67 // Merkmal 9). Es fehlt

in der D13 jedoch an einer Lehre, dass die beiden Werkzeugteile zwingend der
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Ausrichtung von Wirrfaservlies 2 und Kaschierfolie 5 zueinander dienen, denn es
fehlt an jeglicher Offenbarung dazu und die Figuren zeigen lediglich Querschnitte
der Formwerkzeuge, so dass auch aus den Figuren nicht auf eine Ausrichtung

geschlossen werden kann.

Hinzu kommt, dass es sich bei dem Verbund der D13 expressis verbis um fertige
Formteile handelt (D13: Sp.4, Z.13) und die Kaschierung mittels einer
tiefziehfahigen Kaschierfolie im beschriebenen Verfahren selbst erfolgt (D13: Sp. 3,
Z. 19-27). Insoweit eignet sich das fertige Formteil der D13 nicht als Verbund zum
Kaschieren eines Verkleidungsbauteils im Sinne von Merkmal 1.2.

Auch fehlt es der D13 an einem Klebstoffauftrag mittels einer Walze auf die erste
Schicht, d.h. die Kaschierfolie 5. Vielmehr bleibt offen, wie der Auftrag des
Haftvermittlers erfolgt. Nun ist zwar grundsatzlich ein Klebstoffauftrag mittels einer
Walze fachtblich und steht damit im Belieben des Fachmanns. Jedoch gibt es
ausgehend von der D13 — wobei bereits zweifelhaft ist, ob der Fachmann die D13
als Ausgangspunkt Giberhaupt in Betracht gezogen hétte — fir den Fachmann keine
Veranlassung, den Klebstoffauftrag entsprechend Merkmal 6 aufzubringen, namlich
nach dem Anordnen der ersten Schicht, also der Kaschierfolie, in der ersten
Teilschablone, also dem nicht formgebenden Werkzeugteil. Denn bei den
Werkzeugteilen handelt es sich augenfallig um einen Verbund, der zudem eine
Gasdichtigkeit gewahrleisten muss, was z.B. durch die Abdichtung 4 zum Ausdruck
kommt (D13: Fig. 1 und 2 i.V.m. Sp. 3, Z. 39-43). Vielmehr dirfte (naheliegend) der
durch Warme aktivierbare Haftvermittler bereits vorab auf die Kaschierfolie bei
Bedarf aufgetragen sein. Die streitpatentgemal3e Verfahrensfiihrung geman
Merkmal 6 wére folglich nur mit hohem technischem Aufwand mdéglich.

Im Ergebnis hatte ausgehend von der Druckschrift D13 der Fachmann keine
Veranlassung, das fertige Bauteil zum Kaschieren eines Verkleidungsbauteils
entsprechend Merkmal 1.2 in Betracht zu ziehen und einen Verfahrensschritt

entsprechend Merkmal 6 vorzusehen.
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Damit ist aber der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent gegenuber
der Druckschrift D13 neu und gilt demgegeniber auch als auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruhend.

8.5. Mit dem Patentanspruchl haben auch die auf diesen abhangig
rickbezogene Unteranspriiche 2 bis 9 bestand, die vorteilhafte und nicht
selbstverstandliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1

betreffen.

9 Was die Ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften D4 bis D10 betrifft,
liegen diese entweder weiter ab oder gehen nicht Uber die oben genannten
Druckschriften hinaus. Damit kdnnen sie weder die Neuheit noch die erfinderische
Tatigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag in Frage
stellen und bilden auch fir die Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit keinen
geeigneten Ausgangspunkt fiir ein Naheliegen. Sie werden im Ubrigen von den
Parteien auch nicht weiter als Ausgangspunkt der Beurteilung der Patentfahigkeit
thematisiert (vgl. BGH, Urteil vom 27. August 2013, X ZR 19/12, Rdn. 36 -
Tretkurbeleinheit; BGH, Urteil vom 2. Dezember 2014, X Z R 151/12, Leitsatz a und
Rdn. 49ff — Zwangsmischer). Die Druckschriften D4 bis D10 und Anl-1 bis Anl-5

dienen vielmehr der Erlauterung von Einzelaspekten.

Somit war die Beschwerde zuriickzuweisen.

10. Nachdem die Beschwerdefuhrerin ihr Einverstandnis mit einer Entscheidung
im schriftichen Verfahren erklart hat, konnte dieser Beschluss ohne die
Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung ergehen, da der Senat eine solche
ebenfalls nicht fur erforderlich gehalten hat und dem Antrag der

Beschwerdegegnerin in vollem Umfang zu entsprechen war.
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Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schrift-

lich einzulegen.

Maksymiw Schell Wismeth Philipps



