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hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 22. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dr. Fuchs-Wissemann,
Dipl.-Ing. Bulskamper und Dipl.-Ing. Reinhardt

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der angefochtene Beschluss aufgehoben
und das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechter-
halten:

Patentanspriche 1 bis 12, eingegangen am 10. Februar 2003,
Beschreibung Sp 1 bis 2, eingereicht am 22. November 2004, Sp 3
bis 4 wie erteilt,

Zeichnungen Figuren 1 bis 4 wie erteilt.

Grinde

Die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach Pru-
fung des Einspruchs das am 13. Februar 1997 angemeldete Patent mit der Be-

zeichnung

"Hitzeschild fiir Bauteile aus thermoplastischem Kunststoff"

mit Beschluss vom 24. September 2002 widerrufen. Sie ist der Auffassung, dass

der Hitzeschild nach Patentanspruch 1, das Bauteil nach Patentanspruch 11 und



das Verfahren nach Patentanspruch 14 dem Fachmann durch die Lehre nach der
EP 0 516 290 A1 nahegelegt seien.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde.
Sie legt neue Patentanspriiche vor und flhrt hierzu aus, dass diese patentfahig

seien.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemal,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den
im Beschlusstenor angegebenen Unterlagen in beschranktem Um-

fang aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie fuhrt aus, dass der Patentgegenstand weiterhin nicht patentfahig sei, wobei
neben der EP 0 516 290 A1 noch die EP 0 751 044 A1 zu beachten sei.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Hitzeschild fur Bauteile aus thermoplastischem Kunststoff insbe-
sondere der Fahrzeugindustrie,

bei dem ein das Bauteil mindestens teilweise vor zu hoher Erwar-
mung schutzendes Abdeckelement mit einem Verbindungselement
zu einer Baueinheit vereint ist und

das Verbindungselement die Verbindung zum Bauteil herstellt,

das Abdeckelement aus einer Aluminiumschicht (2) besteht und

das Verbindungselement an der dem Bauteil (1) zuzuwendenden

Seite des Abdeckelements angeordnet ist,



dadurch gekennzeichnet,
dass das Verbindungselement aus einem Thermoplastiberzug (3)
der Aluminiumschicht (2) besteht und

eine Schichtdicke zwischen 10 um und 5 mm aufweist."

Dem Patentanspruch 1 schliel3en sich 6 auf den Patentanspruch 1 rickbezogene

Patentanspruche an.

Der nebengeordnete Patentanspruch 8 lautet:

"Hitzebestandiges Bauteil, bei dem ein thermoplastisches Material
aufweisender Trager (1) an der Aullenseite mindestens teilweise
mit einem Hitzeschild (H) abgedeckt ist, das eine Aluminium-
schicht (2) aufweist und Uber eine Verbindungsschicht mit dem Tra-
ger (1) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungsschicht aus einem Thermoplastiberzug der
Aluminiumschicht (2) besteht,

eine Schichtdicke zwischen 10 um und 5 mm aufweist und

mit dem thermoplastischen Material des Tragers (1) verschmolzen

ist."

Der ein Verfahren betreffende Patentanspruch 11 lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines hitzebestandigen Bauteils nach
einem der Anspruche 8 bis 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Aluminiumschicht (2) auf eine Temperatur (T1) oberhalb
der Erweichungs- oder Schmelztemperatur des Thermoplastiber-

zugs (3) erhitzt und unter Einflgen des Thermoplastiberzugs (3)



zwischen die Aluminiumschicht (2) und den Trager (1) an diesen
angedruckt wird, bis eine Verschmelzung der Thermoplastschicht
(3) mit der AulRenseite (A) des Tragers (1) stattfindet.”

Die statthafte Beschwerde ist zulassig. Sie hat in der Sache Erfolg.

1. Die geltenden Patentanspriuche sind — von der Einsprechenden unbestritten —
zulassig. Der geltende Patentanspruch 1 enthalt die Merkmale des erteilten Pa-
tentanspruchs 1 und ist beschrankt durch die Aufnahme der Merkmale des erteil-
ten Patentanspruchs 10. Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 2 sind in
Sp 2, Z 43, 44, der Streitpatentschrift offenbart. Die geltenden Patentanspriche 3
bis 7 entsprechen den erteilten Patentansprichen 2 bis 9, wobei die erteilten Pa-
tentanspriche 2 und 3 zum Patentanspruch 2, die erteilten Patentanspriche 5 und
6 zum Patentanspruch 5 und die erteilten Patentanspriche 8 und 9 zum Patent-

anspruch 7 zusammengefasst wurden.

Der geltende Patentanspruch 8 enthalt die Merkmale des erteilten Patentan-
spruchs 11 und ist beschrankt durch ein in der Beschreibung des Streitpatentes,
Sp 2, Z 42, 43, angegebenes Merkmal. Die erteilten Patentanspriche 12 und 13

schlieen sich unter Anpassung der Nummerierung an.

Die geltenden Patentansprtiche 11 und 12 entsprechen inhaltlich den erteilten Pa-

tentanspruchen 14 und 15.

Da das Streitpatent gegenuber den urspriinglich eingereichten Unterlagen unver-
andert erteilt wurde, ist die Offenbarung der geltenden Patentanspriche in diesen

ursprunglichen Unterlagen offenkundig gegeben.



2. Nach der Beschreibungseinleitung des Streitpatents sind Hitzeschilde fir Bau-
teile aus thermoplastischem Kunststoff bekannt, die aus einer thermisch isolieren-
den Matte bestehen und die mit dem zu schutzenden Bauteil durch Befestigungs-

elemente verbunden sind.

Dem Streitpatent liegt das Problem zugrunde, einen Hitzeschild bzw ein damit
ausgerustetes Bauteil zu schaffen, welcher bei einfacher Herstellbarkeit und mog-
lichst geringem Gewicht und geringer raumlicher Ausdehnung flr eine gute Hitze-
abschirmwirkung sorgt. Daruber hinaus ist die Verwendung solcher Materialien
erwunscht, die beim Recyceln der betreffenden Bauteile mit geringem Aufwand
der Wiederverwertung oder umweltfreundlichen Entsorgung zugefuhrt werden

konnen und die einen Verzicht auf SMC-Materialien ermdglichen.

Nach dem geltenden Patentanspruch 1 besteht der Hitzeschild aus einem aus ei-
ner Aluminiumschicht bestehenden Abdeckelement und einem Thermoplastiuber-
zug, die beide zu einer Baueinheit vereinigt sind. Der Thermoplastuberzug, der ei-
ne Schichtdicke zwischen 10 um und 5 mm aufweist, stellt die Verbindung zu ei-
nem Bauteil aus thermoplastischem Kunststoff her, das geschitzt werden soll.
Nach den Patentansprichen 8 und 11 erfolgt diese Verbindung durch ein Ver-
schmelzen des Thermoplastiberzugs der Aluminiumschicht mit dem thermoplasti-

schen Material des zu schiitzenden Bauteils.

2. Der Hitzeschild mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, das Bauteil nach
Patentanspruch 8 und das Verfahren nach Patentanspruch 11 sind patentfahig.
Als zustandiger Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinen-
bau anzusehen, der Uber Erfahrung im Bereich Entwicklung und Konstruktion von

Warmeschutzelementen verflgt.

2.1 Der mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Hitzeschild ist - von der Einspre-
chenden unbestritten - neu und gewerblich anwendbar. Er ist auch das Ergebnis

einer erfinderischen Tatigkeit.



Aus der EP 0 516 290 A1 ist ein Hitzeschild mit den Merkmalen des Oberbegriffs
des Patentanspruchs 1 bekannt. Der bekannte Hitzeschild wird entweder zum
Schutz von Bauteilen aus einem duroplastischen Material (thermoset composite
material) oder von Bauteilen aus thermoplastischem Material (thermoplastic mate-
rial) verwendet, die beide durch Glasfasern verstarkt sein konnen (aaO Sp 1, Z 4
bis 14, und Sp 2, Z 13 bis 17). Der Warmeschild besteht aus einer Warmestrahlen
reflektierenden Schicht 26 aus Aluminium, die dem Abdeckelement gemal Streit-
patent entspricht, und einer Isolierschicht 22, 24 (aaO Patentanspruche 6, 7 und
Fig 3). Die Reflexionsschicht ist mit der Isolierschicht verbunden, so dass beide
eine Baueinheit bilden (Sp 5, Z 3, 4). Die Isolierschicht stellt eine Verbindung zwi-
schen der Reflexionsschicht und dem Bauteil her, indem ein Hitzeschild in eine
Form eingelegt und mit dem erhitzten Thermoplast des Bauteils beaufschlagt wird
(aaO Sp 7, Z 56 bis Sp 8, Z 3 und Fig 5 bis 8). Dementsprechend muss die Iso-
lierschicht auf der dem Bauteil zugewandten Seite der Reflexionsschicht angeord-

net sein.

Anregungen zu den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Patentan-
spruchs 1 konnen von dieser Schrift nicht ausgehen. Denn beim bekannten Hitze-
schild besteht die Isolierschicht aus Silikon, das sehr warmebestandig ist und auch
bei hohen Temperaturen seine Festigkeit beibehalt. Eine Verwendung einer Iso-
lierschicht aus thermoplastischem Material ist dort nicht angesprochen. Der Fach-
mann wird diese Schicht auch nicht auf Grund seines Fachwissens durch eine
thermoplastische Isolierschicht ersetzen, da er weil3, dass thermoplastische
Kunststoffe gerade die hier erforderliche Eigenschaften, namlich die hohe Tempe-
raturbestandigkeit und die Beibehaltung der mechanischen Festigkeit bei hohen

Temperaturen, nicht aufweisen.

Die Einsprechende fuhrt aus, dass dieses Dokument lehre, eine Reflexionsschicht
direkt auf dem zu schitzenden Bauteil anzuordnen. Dies sei in Sp 6, Z 46 bis 56,

fur ein Bauteil aus einem duroplastischen Kunststoff beschrieben. Aus den Anga-



ben in den Patentanspriichen 13 und 3 und aus weiteren Stellen der Beschreibung
folge, dass auch bei einem Bauteil aus thermoplastischem Material als einzige
Schicht eine Reflexionsschicht aus Aluminium angebracht werden kénne, die bei
der Herstellung auf das Bauteil aufgebracht werde. Damit ergebe sich eine Re-
flexionsschicht aus Aluminium, die durch thermoplastisches Material mit dem Bau-
teil verbunden sei. Es sei nicht erfinderisch, an Stelle dieser direkten Anordnung
der Reflexionsschicht auf dem thermoplastischen Bauteil eine Befestigung mittels

einer Zwischenschicht aus Thermoplast vorzusehen.

Dieser Argumentation folgt der Senat nicht. Die EP 0 516 290 A1 enthalt lediglich
die Angabe, die Reflexionsschicht aus Aluminium nachtraglich unmittelbar auf ein
Bauteil aus duroplastischem Material zu kleben. Fir eine Anordnung auf einem
thermoplastischen Bauteil fehlt jeder konkrete Hinweis. Einer derartigen Anord-
nung der Aluminiumschicht steht offensichtlich entgegen, dass thermoplastische
Kunststoffe bei hohen Temperaturen weitgehend ihre Festigkeit verlieren, so dass
der Fachmann diese Losung nicht ohne weiteres in Betracht ziehen wirde. Daher
spricht viel daflir, dass er die Angaben in den Patentanspriichen, es kdnne eine
Reflexionsschicht und/oder eine Isolierschicht vorgesehen werden, nicht als sinn-

volle technische Lehre verstehen durfte.

Dies kann jedoch dahingestellt bleiben, da der Fachmann auch unter Bertcksichti-
gung dieser Anregung nicht zum Gegenstand nach Patentanspruch 1 gelangen
wurde. Unterstellt man namlich zugunsten der Einsprechenden, dass der Fach-
mann die Bedenken, dass Thermoplaste fur hdhere Temperaturen nicht geeignet
sind, aulder acht lasst, ergibt sich daraus lediglich die in den Fig 5 bis 8 der
EP 0 516 290 A1 gezeigte Lehre, eine Schicht aus Aluminium in eine Form zu le-
gen und in das Thermoplast des Korpers einzugie3en. Fur die Anbringung einer
zusatzlichen Thermoplastschicht, die als Thermoplastiuberzug der Aluminium-
schicht ausgebildet ist und die die Verbindung zum Bauteil herstellt, fehlt jedoch
jeder Hinweis. Erst durch diese MalRnahme ist eine Verbindung einer Aluminium-

schicht mit einem Bauteil aus thermoplastischem Kunststoff ohne Beeintrachti-



gung der Gehausewand des Bauteils mdglich, da ein Aufschmelzen des glasfa-
serverstarkten Kunststoffes des Bauteils weitgehend vermieden werden kann. Au-
Rerdem kann ein Thermoplast ausgewahlt werden, der nicht dem des Bauteils

entsprechen muss.

Die EP 0 751 044 A1 liegt vom Beanspruchten weiter ab. Denn sie betrifft keinen
Hitzeschild, der unmittelbar auf einem Bauteil angeordnet ist, sondern einen mit-
tels Haltearmen 14 am Bauteil befestigten Hitzeschild (aaO Fig 1, 3). Die Halte-
arme halten den Hitzeschild in Abstand vom zu schutzenden Bauteil, so dass eine
Anregung, einen Thermoplastuberzug als direktes Verbindungselement zum Bau-

teil vorzusehen, nicht gegeben werden kann.

2.2 Dem somit der beschrankten Aufrechterhaltung zugrundezulegenden Patent-
anspruch 1 konnen sich die auf den Patentanspruch 1 rickbezogenen Patentan-
spruche 2 bis 7 als vorteilhafte Weiterbildungen des beanspruchten Hitzeschildes

nach Patentanspruch 1 anschliel3en.

2.3 Zur Patentfahigkeit des ein Bauteil betreffenden Patentanspruchs 8 und des
Verfahrensanspruchs 11 hat die Einsprechende im Beschwerdeverfahren nichts
vorgetragen. Nach Uberpriifung durch den Senat sind diese ebenfalls der Auf-
rechterhaltung zugrundezulegen. Denn beide Patentanspriiche umfassen in Uber-
einstimmung mit dem Patentanspruch 1 das Merkmal, dass die Aluminiumschicht
mittels eines Thermoplastiberzuges oder einer Thermoplastschicht als Verbin-
dungsschicht mit dem Trager oder Bauteil verbunden ist. Somit gilt die zum Pa-
tentanspruch 1 angefuhrte Begrindung zur erfinderischen Tatigkeit in gleicher

Weise auch flur diese Patentanspriiche.
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2.4 Den Patentanspriuchen 8 und 11 konnen sich die untergeordneten Patentan-

spruche 9, 10 und 12 anschlief3en.

Petzold Dr. Fuchs-Wissemann Bulskamper Reinhardt
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