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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:270918B11Wpat10.16.0



betreffend das Patent 10 2007 033 363

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 27. September 2018 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Hochst sowie der Richter Eisenrauch,

Dipl.-Ing. (Univ.) Wiegele und Dipl.-Ing. (Univ.) Gruber
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
26. Januar 2016 aufgehoben und das Patent wird mit folgenden

Unterlagen beschrankt aufrechterhalten:

- Patentanspriiche 1 bis 16 gemaRR dem in der mindlichen
Verhandlung gestellten, neuen Hauptantrag;

- Ubrige Unterlagen gemal3 Patentschrift.



Grinde

Auf die am 16. Juli2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter
Inanspruchnahme der inneren Prioritdt 10 2007 026 505.2 vom 5. Juni 2007

eingereichte Patentanmeldung ist die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

.verfahren sowie Vorrichtung zum Aufbringen einer Dichtung in Form eines

Dichtungsstreifens auf eine Flache*
am 16. Mai 2013 veréffentlicht worden.
Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden, worauf die Patentabteilung 14
des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent durch Beschluss vom
26. Januar 2016 widerrufen hat.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.
Die Beschwerdefuhrerin stellt den Antrag,
den Beschluss der Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 26. Januar 2016 aufzuheben und das Patent im
Umfang des friheren Hilfsantrags 1 b aus dem Schriftsatz vom
15. Mai 2015, der nunmehr als Hauptantrag gestellt wird, hilfs-
weise im Umfang von Hilfsantrag 2 b und weiter hilfsweise im
Umfang von Hilfsantrag 3 b, beschrankt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechenden beantragen,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Die Einsprechende 1 macht geltend, die Gegenstande der eigenstandigen
Anspriche seien in allen vorgelegten Anspruchsfassungen unzulassig und

dariber hinaus nicht patentfahig.

Im Einspruchsverfahren hat sie ihr Vorbringen auf folgende Schriften bzw.
Unterlagen gestutzt:

KO1 DE 20 2007 003 696 Ul nachveroéffentlichtes GebrM

KO2 DE 36 14 365 C2

KO3 DE 297 05 259 U1

K04 K... GmbH: Betriebsanleitung Flanschabkleben,

August 2004

KO5 EP 0857599 B1 aus dem Prifungsverfahren,
genannt im Streitpatent

KO6 DE 102 32447 B4

KO7 DE 10138 781 A1 aus dem Prifungsverfahren,
genannt im Streitpatent

KO8 US 3,574,040

KO9 US 2005/0016669 Al

K10 EP 0640545A1

K11 EP 0325855A2

K12 US 5,480,508

Im Beschwerdeverfahren verweist die Einsprechende 1 zur Stutze ihres Vortrags
insbesondere auf die Druckschriften K06, KO3, KO7 sowie KO05.

Die Einsprechende 2 hat sich in ihrem Vorbringen im Einspruchsverfahren auf

folgende Druckschriften bezogen:

D1 DE 10002988 A1 aus dem Prifungsverfahren
D2 DE10138781A1 entspricht KO7



D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23

Im Beschwerdeverfahren

EP 0 857 599 B1

EP 1106 410 B1

WO 91/05634 Al

DE 28 08 004 Al

DE 195 13 553 Al

DE 42 43 989 C2

DE 691 00909 T2

DE 692 00 657 T2

DE 691 00 549 T2

DE 197 04 327 C1

DE 37 10 726 Al

DE 29 15 282 Al

DE 102 32 447 B4

DE 199 04 183 Al

DE 20 2006 002 159 U1
DE 101 15091 A1

US 5,121,532

DE 101 31 981 Al

DE 10 2004 035 205 Al
DE 10 2005 018 404 A1
DE 101 38 141 B4.

stutzt

entspricht KO5
genannt im Streitpatent

entspricht KO6

die Einsprechende 2 ihr

Begehren im

Wesentlichen auf den Vortrag der Einsprechenden 1, macht aber schriftsatzlich

zusatzlich pauschal geltend, die Gegenstédnde der unabhangigen Anspriche

gemal Hauptantrag seien gegentuber der Druckschrift D5 nicht patentfahig. Sie ist

der mindlichen Verhandlung ferngeblieben.

Der

Patentanspruch 1

Gliederungsnummerierung lautet:

nach

Hauptantrag mit

hinzugefugter



M1.1

M1.2

M1.3

M1.4

M1.5

Verfahren zum Aufbringen einer Dichtung (2a) auf eine
Flache, beispielsweise auf den Flansch (3) einer
Fahrzeugschiebedachdéffnung,

bei dem (Verfahren) wenigstens ein
Dichtungstreifen (2.1) mit einer an einem
Applikatorrahmen (4) vorgesehenen Applikationsrolle (7)
unter Verwendung einer Klebeschicht auf die Flache (3)
appliziert

und hierfur die Applikationsrolle (7) mit Hilfe eines
Handlinggerates, beispielsweise eines Roboters, durch
eine gesteuerte Bewegung des Applikatorrahmens (4)
dem Verlauf und/oder der Kontur der Flache (3) folgend
entlang dieser Flache (3) bewegt wird,

und bei dem (Verfahren) der applizierte
Dichtungsstreifen (2.1) mit einer am
Applikatorrahmen (4) vorgesehenen und mit dem
Handlinggerat bewegten Andrickrolle (8) angedrtckt

wird,

dadurch gekennzeichnet,

M1.6

M1.7
M1.8

dass das Andricken des Dichtungsstreifens (2.1) mit
einer auf die Applikationsrolle (7) folgenden
Andruckrolle (8)

in einem Arbeitsgang mit dem Applizieren erfolgt,

und dass die am Applikatorrahmen (4) beweglich
vorgesehene Andrickrolle (8) zum Andricken des
Dichtungsstreifens (2.1) durch  wenigstens  einen
Stellantrieb (10) in wenigstens einer Achse (E-G) relativ
zur Applikationsrolle einstellbar dem Verlauf und/oder der
Kontur der Flache (3) folgend mit dem Stellantrieb (10)
gesteuert nachgefuhrt wird.



Der Patentanspruch 10 gemali Hauptantrag mit hinzugefugter

Gliederungsnummerierung lautet:

M10.1  Vorrichtung zum Aufbringen einer Dichtung (2a) auf eine
Flache, beispielsweise auf den Flansch (3) einer
Fahrzeugschiebedachd6ffnung,

M10.2 mit wenigstens einer an einem Applikatorrahmen (4)
vorgesehenen Applikationsrolle (7),

M10.3 mit der ein die Dichtung bildender Dichtungsstreifen (2.1)
unter Verwendung einer Klebeschicht auf die Flache (3)
applizierbar ist und

M10.4 die hierfir mit Hilfe eines die Vorrichtung tragenden
Handlinggerates, beispielsweise eines Roboters, durch
eine gesteuerte Bewegung des Applikatorrahmen (4)
dem Verlauf und/oder der Kontur der Flache (3) folgend
entlang dieser Flache (3) in einer Applikationsrichtung
bewegbar ist,

M10.5 sowie mit wenigstens einer am Applikatorrahmen (4)
vorgesehenen Andrickrolle (8) angedrickt wird,
dadurch gekennzeichnet,

M10.6 dass die wenigstens eine Andruckrolle (8) in der
Applikationsrichtung auf die Applikationsrolle (7) folgend
am Applikatorrahmen (4) vorgesehen,

M10.7 und dass zum gesteuerten Nachfuhren bzw. Bewegen
der wenigstens einen Andrickrolle (8) in wenigstens
einer Achse (E-G) relativ zur Applikationsrolle (7) diese
Andrtckrolle (8) durch einen Stellantrieb mit einer
gesteuerten Kraft gegen den Dichtungsstreifen (2.1)

andriickbar vorgesehen ist.



Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der weiteren Anspriche
gemald dem Haupt- und den Hilfsantragen wird auf die Amts- und Gerichtsakten

verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist nunmehr begrindet.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Aufbringen einer Dichtung in
Form eines Dichtungsstreifens auf eine Flache gemall Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 sowie einen Applikator oder eine Vorrichtung zum Durchfihren
dieses Verfahrens gemaR Oberbegriff des Patentanspruchs 10 (vgl. Abs. [0001]
der Streitpatentschrift).

Im Streitpatent ist ausgefuhrt, dass aus dem Stand der Technik Verfahren zum
Aufbringen einer umlaufenden Dichtung unter Verwendung eines selbstklebenden
Dichtungsstreifens auf den Flansch einer Fahrzeugschiebedachéffnung aus den
Druckschriften EP 0 857 599 B1 und EP 1 106 410 B1 bekannt seien. Bei diesen
bekannten Verfahren erfolge in einem ersten Verfahrensschritt das Anlegen des
selbstklebenden Dichtungsstreifens gegen den Flansch der Schiebedachéffnung
mit Hilfe einer an einem Applikatorrahmen vorgesehenen und umlaufend
angetriebenen Applikationsrolle, die zusammen mit dem Applikatorrahmen mit
einem Handlinggerat, beispielsweise mit einem Roboter, gesteuert entlang des
Flansches bewegt werde, und zwar unter Applizieren bzw. Anlegen des von einem
Vorrat abgezogenen Dichtungsstreifens mit seiner Klebeschicht an die die
Schiebedachoffnung umgebende Flache des Flansches. Die Applikationsrolle und
der diese Rolle tragende Applikator wirden dabei mit dem Handlinggerat dem

Verlauf und/oder der Kontur des Flansches folgend bewegt. In einem zweiten



Verfahrensschritt erfolge das endgiltige Andriicken des Dichtungsstreifens mit
Hilfe einer Andriickrolle. Diese sei ebenfalls am Applikator in Richtung der Achse
der Applikationsrolle gegentiber dieser versetzt und achsgleich mit dieser
vorgesehen. Nach einer erneuten Positionierung des Applikators in der Weise,
dass nunmehr die Andrickrolle gegen den aufgebrachten Dichtungsstreifen
anliege, erfolge durch gesteuertes Bewegen des Handlinggerats und damit der
Andrtckrolle entlang dem Verlauf und der Kontur des Flansches das Andriicken
des Dichtungsstreifens. Nachteilig hierbei sei, dass fir das Aufbringen der
Dichtung zwei Arbeitstakte notwendig seien, namlich ein Arbeitstakt fur das
Applizieren des die Dichtung bildenden Dichtungsstreifens und ein weiterer
Arbeitstakt zum Anpressen des Dichtungsstreifens (vgl. Abs. [0002], [0003] der
Streitpatentschrift).

In der Beschreibung des Streitpatents ist weiter ausgefuhrt, dass ein Verfahren
aus der Druckschrift DE 101 38 781 Al bekannt sei, bei dem zum Anbringen einer
Dichtung an einer Fahrzeugtir ein selbstklebender Dichtungsstreifen mit einer
einzigen Rolle, die zugleich Applikations- und Andrtckrolle sei, an einer Falzflache
der Fahrzeugtir appliziert und dabei auch angedrickt werde. Nachteilig sei u. a.,
dass das Applizieren und Andricken des Dichtungsstreifens im Wesentlichen mit
ein und derselben Rolle erfolge, was insbesondere bei solchen Flachen,
beispielsweise bei dem Flansch von Fahrzeugschiebedach6ffnungen, die einen
komplexen Verlauf aufwiesen, ein fehlerfreies Anbringen einer Dichtung mit der
geforderten Qualitdt nicht ermdoglichen wirde (vgl. Abs. [0004] der
Streitpatentschrift).

Das Streitpatent soll ein Verfahren und eine Vorrichtung angeben, mit denen die
fur das Aufbringen einer Dichtung bzw. eines Dichtungsstreifens benétigte Zeit

wesentlich verkirzt werden kénne (Abs. [0005] der Streitpatentschrift).
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Der mit der Losung dieser Aufgabe befasste Fachmann ist ein Diplomingenieur
des Maschinenbaus mit Fachhochschulabschluss oder entsprechendem
akademischen Grad, der Uber eine mehrjahrige Berufserfahrung in der
Entwicklung und Konstruktion von automatisierten Applikationsvorrichtungen

verfugt.

2. Einige Merkmale der vorgeschlagenen Losung bedirfen der Erlauterung.

Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags stellt auf ein Verfahren
zum Aufbringen einer Dichtung auf eine Flache ab (Merkmal M1.1). Gemal
Streitpatent  (vgl. Abs. [0012]) kann die Flache ein Flansch einer

Fahrzeugschiebedachdffnung mit einem konturformigen Verlauf sein.

Die Dichtung ist merkmalsgemalR als Dichtungsstreifen (Merkmal M1.2), also im
Wesentlichen langlich und zur Erfullung einer Dichtfunktion ausgebildet. Im
Streitpatent ist hierzu angegeben (vgl. Abs.[0012]), dass es sich bei dem
Dichtungsstreifen um ein Endlos-Dichtungsmaterial handle, das beispielsweise

von einer Vorratsspule zugefuhrt werden kdnne.

An einem Applikator-Rahmen oder -Gestell (vgl. Abs. [0014] des Streitpatents) ist
eine Applikationsrolle vorgesehen (Merkmal M1.2), die den Dichtungsstreifen unter
Verwendung einer Klebeschicht auf die Flache appliziert (Merkmal M1.3). Mittels
der Applikationsrolle wird der Dichtungsstreifen unter Klebekontakt auf die Flache
bzw. den Flansch aufgebracht. Das Streitpatent lehrt hierzu (vgl. Abs. [0014],
[0015], Fig. 3), dass der zwischen Applikationsrolle und Flansch angeordnete
selbstklebende Dichtungsstreifens mit einem geringen Anpressdruck am Flansch

appliziert wird.

Anspruchsgemal wird hierfur die Applikationsrolle mit Hilfe eines Handlinggerates,
beispielsweise eines Roboters, durch eine gesteuerte Bewegung des

Applikatorrahmens dem Verlauf und/oder der Kontur der Flache folgend entlang



-11 -

dieser Flache bewegt (Merkmal M1.4). Fiur das Ausfuhrungsbeispiel ist in der
Streitpatentschrift erlautert (vgl. Abs. [0015], [0021]), dass zur Ausfihrung der
Bewegung entlang des Flansches das Handlinggerat bzw. der Applikatorrahmen

von einer Steuereinheit angesteuert wird.

Zusatzlich zur Applikationsrolle ist Gber das Merkmal M1.5 des Verfahrens nach
Patentanspruch 1 eine weitere als Andriickrolle bezeichnete Rolle gefordert, die
ebenfalls am Applikatorrahmen angeordnet ist. Diese Andrickrolle soll den
applizierten, also den bereits auf die Flache geklebten Dichtungsstreifen, an die
Flache andricken und wird hierzu vom Handlinggerat bewegt. Die
Applikationsrolle folgt der Andrickrolle in Applikationsrichtung (Merkmal M1.6), so
dass das Andrucken in einem Arbeitsgang mit dem Applizieren erfolgen kann.
Hierzu entnimmt der Fachmann dem Absatz [0016] der Streitpatentschrift, dass
zum endgultigen Andricken des Dichtungsstreifens mit einer gesteuerten Kraft
(Merkmal M210.7) bzw. einem Anpressdruck das Handlingsgerat mit der
Applikationsrolle lediglich einmal, also im Rahmen eines einzigen Arbeitstaktes,
entlang des Verlaufes und/oder der Kontur des Flansches bewegt werden muss.
Ein zweiter Arbeitstakt, also ein neuerliches Verfahren des Applikatorrahmens tber
den Flansch, wie aus dem Stand der Technik bekannt (vgl. Abs. [0003] der

Streitpatentschrift), kann bei dem anspruchsgemalfen Verfahren entfallen.

Der Merkmalskomplex M1.8 des Verfahrens nach Patentanspruch 1 lehrt
weiterhin, dass die Andrickrolle zum Andricken des Dichtungsstreifens durch
einen Stellantrieb wenigstens in einer Achse relativ zur Applikationsrolle einstellbar
und somit auch beweglich am Applikatorrahmen vorgesehen ist. Mittels dieser
Einstellbarkeit fuhrt der Stellantrieb die Andriickrolle dem Verlauf und/oder der
Kontur der Flache folgend relativ zur Applikationsrolle dieser nach. Die
Streitpatentschrift (vgl. Abs. [0021]) gibt diesbezlglich an, dass der Stellantrieb zu
diesem Zwecke von der bereits die Bewegung des Handlinggerates steuernden
Steuereinheit angesteuert wird.
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Die Patentanspriiche 1 und 10 bedienen sich derselben Begriffe, so dass sich die
im Patentanspruch 10 umschriebene technische Lehre fir den Fachmann auf

Basis seines Verstandnisses der Begrifflichkeiten des Patentanspruchs 1 ergibt.

1. Die geltenden Patentanspriiche nach Hauptantrag sind zuléssig.

Die Einsprechende 1 vertritt die Auffassung, die Merkmale M1.4 und M1.8 des
Verfahrens nach Patentanspruch 1 seien gegenuber den urspringlichen
Anmeldeunterlagen unzuldssig erweitert worden und dartber hinaus sei das
Merkmal M1.8 des Verfahrens nach Patentanspruch 1 auch nicht ausfuhrbar.
Bezuglich der Merkmale M10.4 und M10.7 der Vorrichtung nach
Patentanspruch 10 sei ebenfalls von einer unzulassigen Erweiterung gegenuber

der Ursprungsoffenbarung auszugehen.
Diese Bedenken erweisen sich allerdings als unbegrindet.
In den Merkmalen M1.4 und M10.4 der Gegenstande nach den

Patentansprtichen 1 und 10 ist sinngemald angegeben, dass die Applikationsrolle

mit Hilfe eines Handlinggerdtes durch eine gesteuerte Bewegung des

Applikatorrahmens dem Verlauf und/oder der Kontur der Flache folgend entlang
dieser Flache bewegt wird. Die Einsprechende 1 ist der Meinung und verweist zur
Stutze ihres Vorbringens auf die Absatze [0005] und [0020] der
Offenlegungsschrift, eine gesteuerte Bewegung sei in den urspringlichen
Anmeldeunterlagen nicht in Alleinstellung offenbart, vielmehr sei gemali
Ursprungsoffenbarung zur Ausfihrung der gesteuerten Bewegung stets eine
Steuereinrichtung mit in ihr abgelegten Steuerdaten erforderlich. Da aber im
Absatz [0014] der Offenlegungsschrift bzw. Absatz [0015] der Streitpatentschrift
auch ganz allgemein eine gesteuerte Bewegung der Vorrichtung und damit auch
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des Applikatorrahmens beschrieben ist, vermag der Vortrag der Einsprechenden 1
nicht zu Uberzeugen (vgl. Abs. [0014] der OS bzw. Abs. [0015] der Patentschrift;

“...wird...die Vorrichtung 1 mittels des Handlinggerates gesteuert so bewegt,...").

Das Merkmal M1.8 des Verfahrens nach Patentanspruch 1 stellt u. a. auf eine am
Applikatorrahmen beweglich vorgesehene Andrickrolle ab. Hierzu hat die
Einsprechende 1 ausgefihrt, das ,bewegliche Vorsehen“ stelle eine unzulassige
Schutzbereichserweiterung, insbesondere mit Blick auf den urspringlichen
Patentanspruch 1 dar, da dieses Merkmal so verstanden werden musse, dass
zum einen die Andrtckrolle nunmehr beliebig beweglich und nicht mehr zwingend
relativ zur Applikationsrolle beweglich am Applikatorrahmen vorgesehen sein solle
(vgl. urspringlicher Patentanspruch 1), und zum anderen die geforderte
Beweglichkeit der Andrtickrolle in Kombination, also zuséatzlich zum geforderten
einstellbaren  Nachfihren der Andrickrolle mittels des Stellantriebs,

schutzbeansprucht wirde.

Eine derartige Lesart des strittigen Merkmals liegt aber fern. Vielmehr ist
diesbezuglich von einem fachmannischen Verstandnis dahingehend auszugehen,
dass die Beweglichkeit der Andrtickrolle am Applikatorrahmen anspruchsgemaf

durch den Stellantrieb und seine Funktion konkretisiert wird.

Denn im Streitpatent (vgl. Abs. [0019], [0020]) bzw. in der Offenlegungsschrift (vgl.
Abs. [0018], [0019]) sind in diesem Zusammenhang Mittel zum Bewegen der
Andrtckrolle relativ zum Applikatorrahmen in Form eines Schwenkarms bzw. eines
Andruckrollentragers offenbart, wobei der Schwenkarm mittels eines Stellantriebs
und einer ggf. komplexen Steuerung in verschiedenen Achsrichtungen (vgl.
Doppelpfeile bzw. Achsen E, F, G) verstellbar ist. Diese Mittel implizieren bereits
das anspruchsgemalle bewegliche Vorsehen der Andrickrolle am
Applikatorrahmen, so dass die Aufnahme des Merkmals ,beweglich“ an sich in den
geltenden Patentanspruch 1 lediglich eine zuldssige Zwischenverallgemeinerung
darstellt (vgl. BGH, Beschluss vom 11. September 2001 — X ZB 18/00 — GRUR
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2002, 49ff. — Drehmomentibertragungseinrichtung; BGH, Beschluss vom
11. Februar 2014 — X ZB 107/12 — GRUR 2014, 542 ff. - Kommunikationskanal).
Uber den wenigstens einen Stellantrieb und die durch diesen Stellantrieb
gegebene Einstellbarkeit der Andrickrolle in wenigstens einer Achse relativ zur
Applikationsrolle sind im Merkmal M1.8 des Verfahrens nach Patentanspruch 1
dann Mittel angegeben, die die geforderte Beweglichkeit der Andrtckrolle am
Applikatorrahmen auch konkret ausbilden bzw. weiter spezifizieren. Eine
unzulassige Erweiterung gegeniuber den urspringlichen Anmeldeunterlagen ist

demnach hier nicht gegeben.

Aber auch bei dem von der Einsprechenden 1 vertretenen, breiteren Verstandnis
des Merkmals M1.8 des Verfahrens nach Patentanspruch 1 lie3e sich dessen
Zulassigkeit nicht verneinen. Denn eine beliebige Beweglichkeit der Andrickrolle

in Kombination mit einem einstellbaren Nachfuhren der Andrickrolle mittels eines

Stellantriebs musste als nicht urspringlich offenbart angesehen werden. Eine
Streichung des erteilten Merkmals ,beweglich* wiirde zu einer Schutzbereichs-
erweiterung fiuhren. Allerdings konnte das Merkmal ,beweglich® im Patentan-
spruch 1 verbleiben, da es zu einer Einschrdnkung gegeniber dem Inhalt der
Anmeldung fihren wirde. Denn das bewegliche Vorsehen der Andriuckrolle am
Applikatorrahmen stellt eine Konkretisierung der Anweisung zum technischen
Handeln gegeniber dem blof3en Vorsehen der Applikationsrolle am Applika-
torrahmen dar, die auch in den urspringlich eingereichten Unterlagen als zur
Erfindung gehoérend offenbart ist (vgl. Offenlegungsschrift Abs. [0018], [0019]). Das
Adjektiv ,beweglich* kodnnte demnach einschrdnkend im Patentanspruch 1
verbleiben, musste aber bei der Beurteilung der Patentfahig unberticksichtigt blei-
ben. Im Ergebnis ware auch bei der von der Einsprechenden vertretenen Sicht-
weise die Zulassigkeit des Merkmals M1.8 des Verfahrens nach Patentanspruch 1
gegeben (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 — Xa ZB 14/09 — GRUR
2011, 40ff. — Winkelmesseinrichtung; BGH, Beschluss vom 6. April 2013
— X ZB 2/12 - GRUR 2013, 1135 ff. - Tintenstrahldrucker).
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Des Weiteren sieht die Einsprechende 1 das Merkmal M1.8 des Verfahrens nach
Patentanspruch 1 auch dahingehend als unzuléssig erweitert und nicht ausftihrbar

an, dass ein ,einstellbar gesteuertes Nachfiihren® zum einen fir den Fachmann

unklar und somit nicht ausfuhrbar sei und zum anderen aber so auch keine
Offenbarungsgrundlage in den urspringlichen Anmeldeunterlagen héatte. Die
Einsprechende 1  Ubersieht  diesbezuglich, dass die urspringlichen
Patentanspriiche 1 und 2 bzw. der erteilte Patentanspruch 1 lehren, die
Andrtckrolle in wenigstens einer Achse (E-G) mittels eines Stellantriebs relativ zur
Applikationsrolle  einstellbar  auszufihren. Gemdal dem  urspringlichen
Patentanspruch 13 bzw. dem erteilten Patentanspruch 11 wird die Andruckrolle in
dieser Achse (E-G) relativ zur Applikationsrolle vom Stellantrieb gesteuert
nachgefuhrt. Das gesteuerte Nachfuhren der Andrickrolle erfolgt also Uber die
Funktion der Einstellbarkeit der Andrlckrolle relativ zur Applikationsrolle in der
Achse (E-G). Somit ist entgegen der Auffassung der Einsprechenden 1 auch ein
.einstellbar gesteuertes Nachfuhren® bzw. ein funktionaler Zusammenhang
zwischen der Einstellbarkeit und dem gesteuerten Nachfihren sowohl der
Offenlegungsschrift als auch der Streitpatentschrift zu entnehmen. Warum eine
derartige Uber einen Stellantrieb relativ in einer Achse zur Applikationsrolle
einstellbare und somit auch Uber den Stellantrieb relativ zur Applikationsrolle
gesteuert nachfuhrbare Andrickrolle auch im Lichte der diesbeziglichen

Offenbarung im Streitpatent nicht ausfiihrbar sein sollte, ist nicht erkennbar.

Die Einsprechende 1 ist der Meinung, das Merkmal M10.7 der Vorrichtung nach
Patentanspruch 10 sei gegeniber der urspringlichen Anmeldungsfassung
unzulassig erweitert worden, da statt den urspringlich schutzbeanspruchten
korperlichen Mitteln zum Nachfihren bzw. Bewegen (vgl. urspringlicher
Patentanspruch 12) in der geltenden Fassung des Patentanspruchs 10 nunmehr
lediglich die Wirkung oder Funktion, wonach die Andrickrolle durch einen
Stellantrieb andrickbar sei, beansprucht wirde. So wirde nun auch Schutz fir
eine Vorrichtung beansprucht, bei der der Stellantrieb nicht Bestandteil der
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Vorrichtung sein musse, der Stellantrieb also extern beispielsweise als Aktuator
des Roboters ausgebildet sein kénnte.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Zum einen erschliel3t es sich
nicht, warum der Fachmann das Merkmal M10.7 des Gegenstandes nhach
Patentanspruch 10 Uberhaupt dahingehend verstehen sollte, dass der hier
geforderte Stellantrieb nicht die Vorrichtung nach Patentanspruch 10 an sich
gegenstandlich als deren Bestandteil und mit der definierten Funktion weiterbilden
sollte. Aber selbst wenn der Fachmann das Merkmal M10.7 der Vorrichtung nach
Patentanspruch 10 dahingehend verstdnde, dass auch ein nicht zur Vorrichtung
nach Patentanspruch 10 gehdrender Stellantrieb auf den anspruchsgemaéfien
Stellantrieb gelesen werden kdnnte, so sei zum anderen darauf verwiesen, dass
auch die Anspruchsfassung des ursprunglichen Patentanspruchs 12 prinzipiell ein
Verstandnis dahingehend zuliel3e, dass die hier geforderten Mittel externe Mittel

im Sinne der Argumentation der Einsprechenden 1 sein kdnnten.

Die Zulassigkeit der tbrigen Merkmale der unabhangigen Patentanspriche 1
und 10 nach Hauptantrag sowie der abhangigen Patentanspriiche ist unstrittig.

2. Die gewerblich anwendbaren Gegenstande gemal den
Patentansprichen 1 und 10 nach Hauptantrag sind patentfahig.

a) Das Verfahren nach Patentanspruch 1 sowie die Vorrichtung geman

Patentanspruch 10 nach Hauptantrag sind neu (88 1, 3 PatG).

Die Einsprechende 1 ist der Auffassung, die Gegenstande der unabhéngigen Pa-

tentanspriche 1 und 10 seien nicht neu gegeniber der Druckschrift KO6.

Die Druckschrift KO6 (vgl. Patentanspriche 1, 3, 9, Abs. [0042]) offenbart ein

Verfahren zum Aufbringen einer Dichtung in Form eines leistenférmigen
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Dichtungsprofilstiicks 1 auf eine Flache, hier als Scheibe 12 bezeichnet [M1.1].
Dabei bildet das leistenférmige Dichtungsprofilstiick 1 einen anspruchsgemalien
Dichtungsstreifen aus, der mit einem an einem Applikatorrahmen (vgl. Abs. [0048],
Greif- und Flugewerkzeug 13) vorgesehenen Rollenpaar 15 an eine Kante 20 der
Flache 12 gefuhrt und angedrickt wird (vgl. Patentanspruch 9, Abs. [0050]). Die
zwei Rollen 15 a, b des Rollenpaares 15 Uben somit eine applizierende Funktion
aus und bilden demnach jede fir sich die geforderte Applikationsrolle aus [M1.2].
Die Applikationsrolle 15 a, b wird Uber eine gesteuerte Bewegung des Applikator-
rahmens 13 mit Hilfe eines Roboters dem Verlauf und/oder der Kontur der Fla-
che 12 folgend entlang dieser Flache bewegt (vgl. Patentanspruch 1, Abs. [0054],
[0061], robotergesteuert) [M1.4].

In der Druckschrift KO6 ist weiter angegeben, dass der angelegte bzw. applizierte
Dichtungsstreifen 1 anschlieBend mit einer am Applikatorrahmen 13 vorgesehe-
nen und mit dem Roboter bewegten Andrickrolle in Form einer der Rollen 16 a, b
des Rollenpaares 16 unter Verwendung einer Klebeschicht eines Klebebandes 10
in einem Arbeitsgang angedruckt wird (vgl. Abs. [0012], [0021], [0051], Fig. 5, 8)
[M1.5] [M1.7], wobei die Andrickrolle 16 a, b der Applikationsrolle 15 a, b folgend
am Applikatorrahmen 13 angeordnet ist (vgl. Fig. 5 und 10) [M1.6].

Diese Druckschrift lehrt, die Rollenpaare 15 und 16 in X- und in Z-Richtung
verstellbar sowie um einen Winkel a schwenkbar auszubilden, um den Dichtungs-
streifen auf einen Biegeradius entsprechend einer Sollbiegelinie in einer Spann-
und Vermessungsstation vor dem Fugen an die Flache anzupassen (vgl. Patenan-
spruche 9, 10, Abs. [0054], [0059]). Die Applikationsrolle 15 a, b und die Andrick-
rolle 16 a, b sind demnach beweglich bzw. einstellbar am Applikatorrahmen 13
vorgesehen, wobei zur Ausgestaltung dieser Einstellbarkeit implizit auch zumin-
dest jeweils ein Stellantrieb fur jedes Rollenpaar 15, 16 offenbart ist (vgl. Fig. 8).
Die Einstellbarkeit (vgl. Patentanspruch 9, Abs. [0012], [0021], Fig. 8, 10) der
Applikationsrolle 15 a, b und der Andrickrolle 16 a, b wird auch wéahrend des

Fugeprozesses des Dichtungsstreifens verwendet, indem die Applikations-
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rolle 15 a, b den Dichtungsstreifen auf Vorspannung halt (vgl. Abs. [0020]) und die
Andrtckrolle 16 a, b den Dichtungsstreifen mit einer voreingestellten Anpresskraft
gegen die Flache 12 drickt. Um eine definierte Anpresskraft auf den
Dichtungstreifen wahrend des Fugevorgangs aufbringen zu kénnen, ist die
Andruckrolle 16 a, b relativ zur Applikationsrolle 15 a, b in Z-Richtung tber einen
Stellantrieb einstellbar (vgl. Patentanspruch 9). Durch die vom Stellantrieb vorge-
nommenen Einstellungen wird die Andrickrolle 16 a, b somit bei der gesteuerten
Bewegung durch das Handlinggerat auch dem Verlauf und/oder der Kontur der
Flache mit der vordefinierten Anpresskraft der Applikationsrolle 15 a, b folgend
nachgefuhrt [M1.8]. In der Druckschrift KO6 ist beschrieben, dass nach Erreichen
einer Applikations-Endposition die Andrtuckrolle 16 a, b entlang der Kante zurtick
bis Uber eine Applikations-Anfangsposition hinaus gefahren wird, um auch einen
Anfangsbereich des Dichtungsstreifen vollstdndig an die Flache zu pressen (vgl.
Patentanspruch 3), wobei dabei natlrlich auch der bereits applizierte Dichtungs-

streifen nochmals von der Andriickrolle 16 a, b an die Flache gedriickt wird.

Die Druckschrift KO6 offenbart nicht das Merkmal M1.3 des Verfahrens nach Pa-
tentanspruch 1, wonach bereits die Applikationsrolle 15 a, b den Dichtungsstreifen
unter Verwendung der Klebeschicht auf die Flache appliziert. Hierzu ist explizit in
diesem Dokument lediglich angegeben, dass die Applikationsrolle 15 a, b den
Dichtungsstreifen exakt fuhrt und an die Kante andriickt (vgl. Abs. [0020], [0050]).
Die Klebeschicht findet erst beim Andriicken durch die Andrtckrolle 16 a, b auf die
Scheibe Verwendung (vgl. Abs. [0021], [0051]). Die Druckschrift KO6 offenbart mit
dem Anlegen des Dichtstreifens an die Kante mittels der Applikationsrolle 15 a, b
und dem eigentlichen Aufpressen bzw. Andricken der Klebeschicht auf die
Scheibe durch die Andrtckrollen 16 a, b (vgl. Abs. [0012]) ein festes Figen (vgl.
Abs. [0008]) des Dichtungsstreifens auf die Scheibe in zwei Schritten.

Die Einsprechende 1 vertritt beztiglich des Merkmals M1.3 des Verfahrens nach
Patentanspruch 1 die Auffassung, beim bzw. nach dem Anlegen des
Dichtungsstreifens an die Kante der Scheibe mittels der Applikationsrolle 15 a, b



-19 -

misse es zwangslaufig zu einem Einklappen des die Klebeschicht tragenden fla-
chen Abschnitts 9 des steifen Dichtungsstreifens in Richtung auf die Scheibe und
somit zum Klebekontakt der Klebeschicht mit der Flache bereits vor dem Andri-
cken durch die Andruckrollen 16 a, b kommen. Diese Sichtweise stitzende Hin-
weise finden sich in der Druckschrift KO6 nicht, so dass eine derartige Interpreta-
tion des Offenbarungsgehaltes spekulativ anmutet. Dass beim Anlegen des Dich-
tungsstreifens an die Kante bereits der Dichtungsstreifen mit der Klebeschicht an
die Scheibe gefugt wird, wie es sinngemal tber das Merkmal 1.3 des Verfahrens
nach Patentanspruch 1 definiert ist, ist jedenfalls unmittelbar und eindeutig in der
Druckschrift KO6 nicht offenbart.

Das schutzbeanspruchte Verfahren nach Patentanspruch 1 ist demnach neu
gegenuber der Druckschrift KO6. Gleiches gilt fur die Vorrichtung nach Patentan-
spruch 10, da auch eine entsprechende Ausgestaltung der Applikationsrolle zur
Ausibung der tUber das Merkmal M10.3 der Vorrichtung des Patentanspruchs 10

geforderten Funktion nicht aus dem Dokument K06 hervorgeht.

Die in der Druckschrift KO6 offenbarte Rolle 16 a, b kdnnte zwar, wie von der Ein-
sprechenden 1 vorgetragen, gegenstandlich und funktional auch auf die
anspruchsgemalfe Applikationsrolle der Patentanspriche 1 und 10 gelesen wer-
den. Bei einem derartigen Verstandnis gehen aus dieser Druckschrift dann zwar
die Merkmale M1.3 und M10.3 der Gegenstande nach den unabhéangigen
Patentansprichen hervor, allerdings ist in der Folge zu der definierten Andrick-
rolle und deren Funktion gemaR den Merkmalen M1.5 bis M1.8 bzw. M10.5 bis
M10.7 in dieser Druckschrift nichts angegeben. Auch bei dieser Sichtweise mus-
sen die beanspruchten Gegenstédnde der unabhangigen Patentanspriche nach

Hauptantrag im Lichte der Druckschrift KO6 als neu gelten.

Die Einsprechende 2 hat schriftsatzlich vorgetragen, die Genstande der Patentan-
spriche 1 und 10 seien angesichts der Druckschrift D5 nicht schutzfahig.
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Die Druckschrift D5 (vgl. S. 3, Z. 12 bis S. 4, Z. 32; Fig. 2, 3 ) offenbart ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Aufbringen einer nicht selbstklebenden Dichtung
(weatherstrip 1) auf eine Flache (flange 4 of metal door frame 3), wobei die Dich-
tung 1 Uber Fuhrungsrollen (guiding rollers 7, 7°) gefihrt wird und von einer auch
als Applikationsrolle (roller 9) ausfuhrbaren Applikationsvorrichtung (device for the
application) unter Verwendung einer Klebeschicht (vgl. S. 3, Z. 12 bis 15) auf die
Flache 3, 4 appliziert wird. Eine zusatzliche Andrickrolle bzw. deren
verfahrenstechnische Verwendung gemafR den Merkmalen M1.5 bis M1.8 des
Verfahrens nach Patentanspruch 1 bzw. wie Uber die Merkmale M10.5 bis M10.7
der Vorrichtung nach Patentanspruch 10 definiert offenbart diese Druckschrift

entgegen dem Vortrag der Einsprechenden 2 nicht.

Im Einspruchsverfahren wurde noch eine Vielzahl von weiteren Druckschriften
genannt. Auch wenn diese keine weiterreichenden Erkenntnisse hinsichtlich der
Neuheit der schutzbeanspruchten Gegenstande der eigenstandigen Patentanspru-
chen nach Hauptantrag liefern kénnen und sie im Beschwerdeverfahren im Ubri-
gen auch nicht mehr zum Neuheitsansgriff seitens der Einsprechenden
herangezogen wurden, soll an dieser Stelle auf die wesentlichen Druckschriften

eingegangen werden.

Die Druckschrift KO1 gilt als nachveroffentlichtes Gebrauchsmuster gemafd § 3
Abs. 2 PatG nicht als Stand der Technik.

Aus der Druckschrift KO7 (vgl. Patentanspriiche 1, 6, Abs.[0017] bis [0019],
Fig. 1,2) ist ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufbringen einer
selbstklebenden Dichtung 11 auf eine Flache 12 einer Fahrzeugtir bekannt, wobei
die Dichtung 11 durch eine angetriebene Applikationsrolle (Andruckrolle 16) auf die
Flache 12 gleichzeitig appliziert und angedrickt wird. Gegen Ende des
Applikationsvorgangs (vgl. Fig. 2) wird ein zuvor abgeschnittenes Ende 11 a der
Dichtung 11 mittels einer Hilfsandruckrolle 22 appliziert und angedriickt, wobei die
Applikationsrolle 16 dabei funktionslos bleibt. Ein auf den von der Applikations-
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rolle 16 ausgefuhrten Applikationsvorgang folgender und von einer separaten An-
drickrolle vorgenommener Andriickvorgang, wie in den Merkmalen M1.5 bis M1.8
bzw. M10.5 bis M10.7 der Gegenstdnde gemall den eigenstandigen

Patentanspriiche gefordert, ist in dieser Druckschrift nicht offenbart.

In der Druckschrift KO3 (vgl. S. 12, Z. 21 bis S. 14, Z. 30, Fig. 5) ist ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Aufkleben von Klebebandern auf Rohkarossen angege-
ben, wobei lediglich zu Auftragsbeginn nach einem zuvor erfolgten Abschneidevor-
gang ein lose herabhangender Bandabschnitt des Klebebandes von einer
Andrtckrolle 33 appliziert und dann von einer im normalen Aufklebevorgang als
anspruchsgemale Applikationsrolle wirkenden Anpressrolle 35 angepresst wird.
Hierzu ist die Andriickrolle 33 Uber einen Stellantrieb relativ zur Anpressrolle 35
verstellbar. Beim normalen Bandauftrag ist die Andriuckrolle 33 eingefahren und
nimmt nicht am Applikationsvorgang teil, der ausschliel3lich von der Anpress-
rolle 35 ausgefuhrt wird. Selbst wenn der Fachmann die Andrtckrolle 33 auf die
schutzbeanspruchte Applikationsrolle und die Anpressrolle 35 auf die geforderte
Andrtckrolle 35 lase, so waren dennoch die Merkmal M1.8 und M10.7 der Gegen-
stande der unabhéangigen Patentanspriche in dieser Druckschrift nicht offenbart,
da die Anpressrolle 35 stationdar an einem Applikatorrahmen (Anstelleinrich-
tung 28) gelagert und somit nicht relativ zur Andrickrolle 33 einstellbar bzw.
beweglich dieser gesteuert nachfihrbar (vgl. S. 12, Z. 34) bzw. zum Nachfuhren
die Anpressrolle 35 bedingt durch ihre stationare Lagerung nicht mit einer
gesteuerten Kraft gegen den Dichtungsstreifen andrickbar ist.

In der Druckschrift KO5 (vgl. Abs. [0014] bis [0017], Fig. 1, 2) ist ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Aufbringen einer selbstklebenden Dichtung auf einen
Flansch 2 mit einer Applikationsrolle beschrieben. Die Druckschrift KO5 lehrt, einen
mittels einer angetriebenen Applikationsrolle (Andrtuckrolle 10) applizierten Dich-
tungsstreifen (Dichtstreifen 1) in einem zweiten Arbeitsgang erneut mit der
Applikationsrolle 10 unter erhéhtem Anpressdruck bei einem ruckwartigen Umfah-

ren des Flansches anzudricken bzw. nachzurollen. Gemal3 der Offenbarung der
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Druckschrift D7 (vgl. Patentanspriche 1, 4, Sp. 1, Z. 59 bis Sp. 2, Z. 38, Fig.) ist
eine Applikationsrolle (Andruckrolle 4) zur Applikation einer selbstklebenden Dich-
tung 2 ausgebildet, wobei eine Vielzahl von Zufuhrrollen 7 am AuRenumfang 6 der
Applikationsrolle 4 vorgesehen sind. Zu einer zusétzlichen Andrickrolle im Sinne
des Streitpatents (Merkmale M1.5 bis M1.8 bzw. M10.5 bis M10.7) ist in keiner der
Druckschriften KO5 und D7 etwas angegeben.

Aus den Druckschriften KO8 (vgl. Sp. 5. Z. 33 bis Sp. 7, Z. 29, Fig. 2, 5) und K10
(vgl. Sp. 5, Z. 31 bis Sp. 10, Z. 46, Fig. 2, 4, 5) sind stationare Applikationsvorrich-
tungen und entsprechende Verfahren zum Laminieren von Flugzeugteilen mit
faserigen Bandern bzw. zum Aufbringen von adhasiven Streifen auf Bahnmaterial
an einer Walze bekannt. Die Druckschrift KO8 offenbart zusatzlich zu einer
Applikationsrolle (detrusion roller 48) eine pneumatisch relativ zur Applikations-
rolle 48 gefedert gelagerte Andruckrolle (follower roller 80), die dazu dient, Luftbla-
sen aus dem unter Warmeeinwirkung applizierten faserigen Band herauszudri-
cken. Die Druckschrift K10 lehrt, ein durch eine Applikationsrolle (application roller
74) appliziertes Band in Randbereichen des Bandes, an denen aufgrund der Wol-
bung (vgl. Fig. 5) einer Walze allein mittels der Applikationsrolle 74 nicht fur ein
ausreichendes Andriicken des Bandes gesorgt werden kann, diese Randbereiche
erneut Uber eine beispielsweise pneumatisch gefederte Andriickrolle (buffing roller
83) anzudricken. Beide aus diesen gattungsfremden Druckschriften bekannt
gewordenen Verfahren und stationaren Vorrichtungen sind nicht fir die Applikation
von Dichtungen mit Hilfe eines Handlinggerates gemafll den Merkmalen M1.4,

M1.5 und M10.4 der Gegenstande nach den unabhangigen Patentanspriichen 1

und 10 geeignet.

Die ubrigen von den Einsprechenden im Einspruchsverfahren genannten Druck-
schriften liegen gegentber dem hier bereits abgehandelten Stand der Technik

noch weiter ab.
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b) Das Verfahren nach Patentanspruch 1 sowie die Vorrichtung geman
Patentanspruch 10 nach Hauptantrag beruhen auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit (88 1, 4 PatG).

Als geeigneter Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist all-
seits unbestritten zuné&chst die Druckschrift KO6 auszuwahlen.

In der mundlichen Verhandlung hat die Einsprechende 1 die Gegenstéande der
eigenstandigen Patentanspriche 1 und 10 wegen mangelnder erfinderischer Ta-
tigkeit angegriffen und vorgetragen, sie seien dem Fachmann ausgehend von der
Druckschrift KO6 in einer Zusammenschau sowohl mit der Druckschrift KO5 als

auch mit der Druckschrift KO7 nahegelegt.

Bei einer fachmannischer Lesart der aus der Druckschrift KO6 bekannten
Rolle 16 a, b auf die anspruchsgemal3e Applikationsrolle ist in dieser Druckschrift
zu der in den Patentanspriichen 1 und 10 definierten Andrickrolle funktional (vgl.
Merkmale M 1.4 bis M1.8) und gegensténdlich (vgl. Merkmale M10.5 bis M10.7)
nichts angegeben.

Die Druckschrift KO5 (vgl. Abs. [0013] bis [0017], Fig. 1, 2) lehrt, einen selbstkle-
benden Dichtungsstreifen (Dichtstreifen 1) mittels einer an einem gesteuert be-
wegten Applikatorrahmen (Applikationseinrichtung 5) angeordneten und angetrie-
benen Applikationsrolle (Andrickrolle 10) am Flansch 2 einer Schiebedachoff-
nung 3 zu applizieren. Nach Umrundung des Schiebedachs erfolgt ein Andriicken
des Dichtungsstreifens im Sinne des Streitpatents durch ruckwartiges Umfahren
bzw. Nachrollen im Rahmen eines zweiten Arbeitsgangs ebenfalls durch die An-
druckrolle 10. In dieser Druckschrift ist demnach der schon aus der Druckschrift
K06 bekannt gewordene Verfahrensablauf (vgl. Patentanspruch 3) beschrieben,
den bereits applizierten Dichtungsstreifen bei einem Ruckfihren des Applikator-
rahmens erneut mit der Andrickrolle von einem Applikations-Endpunkt bis hin

bzw. sogar bis Uber einen Applikations-Anfangspunkt hinaus abzufahren. Die
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Druckschrift KO5 kann demnach dem Fachmann auch keine Hinweise darauf lie-
fern, wie er ausgehend vom Stand der Technik nach der Druckschrift KO6 die not-
wendige Applikationszeit verkirzen kénnte. Hinweise auf die anspruchsgemalle
zusatzliche Andruckrolle nach den Merkmalen M1.5 bis M1.8 bzw. 10.5 bis M10.7
der Gegenstdnde der unabh&ngigen Patentanspriiche finden sich in der Druck-
schrift KO5 ohnehin nicht.

In der Druckschrift KO7 (vgl. Abs. [0017] bis [0019], Fig. 1, 2) ist angegeben, einen
selbstklebenden Dichtungsstreifen (Dichtung 11, Klebeflache 11 c¢) durch eine
angetriebene Applikationsrolle (Andruckrolle 16) auf die Linie einer Fahrzeugttr 10
zu applizieren. Zum Ende des Applikationsvorgangs wird ein abgeschnittenes
Ende 11 a des Dichtungsstreifens 11 mittels einer Hilfsandruckrolle 22 appliziert
und angedrickt. Da hierbei die Applikationsrolle 16 funktionslos bzw. die Hilfsan-
druckrolle 22 nicht den bereits durch die Applikationsrolle 16 unter Verwendung
der Klebeschicht 11 ¢ applizierten Dichtungsstreifen 11 im Sinne des Streitpatents
andriickt, ist auch nicht ersichtlich, wie der Fachmann ausgehend von der Druck-
schrift KO6 in Zusammenschau mit der Druckschrift KO7 zur anspruchsgemalien
Ausgestaltung mit einer zusétzlichen Andrickrolle gemald den Merkmalen M1.5
bis M1.8 bzw. M10.5 bis M10.7 der Gegenstande der eigenstandigen

Patentanspriche 1 und 10 gelangen soll.

Aber auch, wenn der Fachmann alternativ die in der Druckschrift KO6 offenbarte
Rolle 15 a, b auf die schutzbeanspruchte Applikationsrolle und die Rolle 16 a, b
auf die geforderte Andrickrolle liest, sind ihm die Gegenstdnde der eigenstandi-

gen Patentanspriche nicht nahegelegt:

In den Patentanspriichen 1 und 10 ist sinngemafR angegeben, dass ein Dich-
tungsstreifen mit einer Applikationsrolle unter Verwendung einer Klebeschicht
(Merkmal M1.3) auf eine Flache appliziert wird bzw. mit einer Applikationsrolle ein
Dichtungsstreifen unter Verwendung einer Klebeschicht auf einer Flache appli-

zierbar ist (Merkmal 10.3). Die oben genannte Lesart der Druckschrift KO6 voraus-
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setzend, ist zu einer solchen Ausgestaltung bzw. Funktion der Rolle 15 a, b bei
dem aus dieser Druckschrift KO6 bekannten Verfahren bzw. bei der hier offenbar-

ten Vorrichtung nichts ausgefihrt.

Die Druckschrift KO6 lehrt, den Dichtungsstreifen 1 in einem zweistufigen Flge-
prozess fest an die Kante 20 der Scheibe 12 zu applizieren. Hierzu wird in einem
ersten Fugeschritt, der Dichtungsstreifen 1 mittels der Applikationsrolle 15 a, b
gefuhrt und an die Kante 20 der Scheibe 12 angedriickt und in einem zweiten Fu-
geschritt der Dichtungsstreifen mit seiner selbstklebenden Klebeschicht 10 durch
die Andrickrolle 16 a, b auf die Scheibe 12 aufgepresst (vgl. Abs. [0008], [0011],

[0012] sowie obige Ausfuhrungen zur Neuheit).

Ausgehend von der hier offenbarten Funktion der Applikationsrolle 15 a, b ist nicht
erkennbar, wie der Fachmann im Rahmen seines fachméannischen Handels die
Applikationsrolle 15 a, b bzw. die Vorrichtung an sich derart umgestalten sollte, so
dass sich nur Uber die Applikationsrolle 15 a, b der Dichtungsstreifen zunéchst
fuhren, dann prozesssicher an die Kante andriicken und anschlieRend auch noch
mit der Klebeschicht auf die Scheibe applizieren lieRe. Auch die tbrigen im Ver-
fahren befindlichen Druckschriften liefern dem Fachmann keine Hinweise, wie sich
alle diese Funktionalitaiten gegenstandlich bzw. prozesstechnisch mittels einer

Rolle darstellen lassen kdnnten.

Im Bestreben, ausgehend vom Stand der Technik nach der Druckschrift KO6 die
fur das Aufbringen der Dichtung bzw. des Dichtungsstreifens bendétigte Zeit we-
sentlich zu verkirzen, fehlt dem Fachmann aber auch jedwede Veranlassung,
derartige Anpassungen an der Applikationsrolle 15 a, b Gberhaupt in Erwagung zu
ziehen. Denn im Rahmen des in der Druckschrift KO6 offenbarten Verfahrens ist
zum vollstandigen Anpressen des Dichtungsstreifens auch in dessen Anfangsbe-
reich zwingend ein ZurlUckfahren Uber den bereits applizierte Dichtungsstreifen
notwendig (vgl. Patentanspruch 3). Hierbei erfolgt ohnehin ein neuerliches Andru-

cken des Dichtungsstreifens durch die Andrtckrolle 16 a, b. Eine Funktionserwei-
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terung der Applikationsrolle 15 a, b auf ein Ankleben des Dichtungsstreifens auf
die Flache lasst demnach fur den Fachmann keine Vorteile im Hinblick auf die
notwendige Applikationszeit erkennen, so dass der Fachmann sich nicht veran-

lasst sieht, in diese Richtung tatig zu werden.

Auch samtliche im Verfahren befindlichen Druckschriften liefern keine diesbezugli-
chen Hinweise und Anhaltspunkte; eine anspruchsgeméfRe Ausgestaltung (vgl.
Merkmale M1.3 bzw. M10.3) des Verfahrens bzw. der Vorrichtung nach den unab-
hangigen Patentansprichen 1 und 10 im Rahmen fachmé&nnischen Handelns vor-

zunehmen, sind nicht erkennbar oder vorgetragen worden.

Die Einsprechende 1 hat darUber hinaus die Auffassung vertreten, eine Kombina-
tion der Druckschriften KO3 und KO7 wére fur den Fachmann naheliegend und
wurde ihn zumindest zur Vorrichtung des unabhangigen Patentanspruchs 10 nach

Hautantrag fuhren.

Sie hat hierzu vorgetragen, dass ausgehend von der Druckschrift KO3 der Fach-
mann in der Druckschrift KO7 den Hinweis erhielte, das applizierte Band mit einer
weiteren Andriickrolle anzupressen. Demnach sei es naheliegend, die lediglich zur
Applikation des losen Endes des Klebebandes genutzte und zu diesem Zweck
mittels eines Stellantriebs absenkbare Andriickrolle 33 zusatzlich zur Anpress-
rolle 35 dauerhaft, also auch wahrend des normalen Bandauftrages in Applikati-

onskontakt zu halten.

Diese Argumentation vermag schon deshalb nicht zu Gberzeugen, da die Druck-
schrift KO7 gerade nicht lehrt, zur Applikation eines selbstklebenden Dichtungs-
streifens zwei Rollen dauerhaft gleichzeitig im Applikationskontakt zum Dichtungs-
streifen zu halten. Vielmehr ist in dieser Druckschrift angegeben, zur Applikation
eines abgeschnittenen losen Endes 11 a des Dichtungsstreifen 1 eine Hilfsan-
druckrolle 22 als Alternative zur eigentlichen Applikationsrolle 16 zu verwenden,

die ihrerseits dabei funktionslos und nicht im Kontakt mit dem Dichtungsstreifen
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und der Flache ist. Es wird in der Druckschrift KO7 also gelehrt, immer nur eine

Rolle in Applikationskontakt zu bringen.

Ausgehend von der Druckschrift KO3 fehlt demnach in der Zusammenschau mit
der Druckschrift KO7 jeglicher Hinweis auf eine merkmalsgemal3e zusatzliche An-
drickrolle bzw. zwei sich gleichzeitig in Applikationskontakt befindliche Rollen.

Darlber hinaus ist nicht ersichtlich, warum der Fachmann ausgehend von der
Druckschrift KO3 uberhaupt die Druckschrift KO7 heranziehen sollte. Die Druck-
schrift KO3 lehrt die Verwendung einer zweiten Applikationsrolle zum Applizieren

eines losen Bandendes zu Applikationsbeginn. In der Druckschrift KO7 wird ein

komplett anderes Konzept hinsichtlich der Applikation eines losen Dichtungsendes

dahingehend verfolgt, zu Applikationsende alternativ zur eigentlichen Applikations-

rolle eine Hilfsapplikationsrolle zur Applikation des losen Dichtungsendes zu ver-

wenden. Eine Zusammenschau dieser Druckschriften lag daher fern.

Selbst wenn unterstellt wird, der Fachmann verwendete die bei der in der Druck-
schrift KO3 offenbarten Vorrichtung vorgesehenen Andriick- bzw. Anpressrollen 33
und 35 dauerhaft gleichzeitig zur Applikation und zum Andricken des Klebeban-
des, so fehlte dennoch das Merkmal M10.7 der Vorrichtung nach Patentan-
spruch 10. Denn wie die stationar am Applikatorrahmen (Anstelleinrichtung 28)
gelagerte Anpressrolle 35 durch einen nicht direkt an ihr selbst sondern an der
Andrtckrolle 33 angreifenden Stellantrieb gesteuert in einer Achse relativ zur An-
druckrolle 33 nachfiihrbar und hierzu mittels des eben nicht zur direkten Einstel-
lung der Anpressrolle 35 vorgesehenen Stellantriebs auch noch mit einer
gesteuerten Kraft gegen den Dichtungsstreifen andrickbar sein soll, erschliel3t

sich entgegen dem diesbeziiglich Vortrag der Einsprechenden 1 erkennbar nicht.

Die von der Einsprechenden dargelegte Kombination dieser Druckschriften lag
demnach nicht nahe und wirde den Fachmann auch nicht zum anspruchsgema-

Ren Gegenstand nach Patentanspruch 10 des Hauptantrags fuhren.
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Die Gesamtbetrachtung des Standes der Technik ergibt somit, dass die tber die
Patentanspriiche 1 und 10 nach Hauptantrag vorgeschlagenen L&ésungen nicht

nahe lagen.

C) Die nachgeordneten Patentanspriiche 2 bis 9 sowie 11 bis 16 betreffen
zweckmalfige und nicht selbstverstandliche Weiterbildungen des Verfahrens nach
Patentanspruch 1  bzw. der Vorrichtung nach Patentanspruch 10 des

Hauptantrags. Sie sind mit diesen ebenfalls bestandsfahig.

d) Bei dieser Sachlage kommt es auf die weiteren Hilfsantradge nicht mehr an.

Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden,
wenn einer der in 8 100 Absatz 3 PatG aufgefuhrten Méngel des Verfahrens ge-
ragt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung die-
ses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45 a, 76133 Karlsruhe,
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméch-

tigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hochst Eisenrauch Wiegele Gruber
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