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betreffend das europaische Patent 2 313 243
(DE 60 2009 042 921)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 15. Oktober 2019 durch den Vorsitzenden Richter
Voit, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Rippel,
Dr.-Ing. Dorfschmidt und Dipl.-Ing. Kértge

fur Recht erkannt:

Das europdische Patent 2 313 243 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig er-
klart.

II.  Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120% des

jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte, die nach einer im Register des Deutschen Patent- und Markenamts
am 13. Februar 2019 eingetragenen Namenséanderung nunmehr als E...

firmiert, ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 2 313243
(Streitpatent), das am 14. Mai 2009 angemeldet worden ist und die Prioritat der
schwedischen Anmeldung vom 16. Mai 2008 (SE 0801136) in Anspruch nimmt. Das
Streitpatent tragt die Bezeichnung: ,TWO-COMPONENT INJECTION MOULDED
DISPENSER PART" (durch Zweikomponenten-SpritzgieRen hergestellter



Spenderteil) und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Akten-
zeichen DE 60 2009 042 921.3 gefuhrt. Es umfasst 7 Patentanspruche, die alle mit
der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Patentanspruch 1, auf den sich die Anspriche 2 bis 7 direkt oder indirekt zurtickbe-
ziehen, lautet in der erteilten Fassung nach der Streitpatentschrift
(EP 2 313 243 B1):

1. Dispenser housing comprising a dispenser part (20, 90, 100, 110), the dispenser part comprising at least two
component parts (17, 18; 31, 32; 41 a, 42a; 41 b, 42b; 41 ¢, 42c; 41 d, 42d, 51, 61, 71, 91, 82; 101, 102; 111, 11Za,
112b; 121 &, 121 b, 122) each joined by a seam (21; 33; 43a, 43b, 43¢, 43d, 93, 103, 1133, 113b, 123a, 123b), said
dispenser part (20, 90, 100, 110) comprising a first injection moulded plastic component part (17; 31, 41a, 41 b, 41
c,41d, 51,61, 71,81, 101, 111, 121 a, 121 b) with an associated first mating surface; a second injection moulded
plastic component part (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) having an associated second mating
surface; a seam (21; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b. 123a, 123b) is formed by said first mating surface
and said secand malting surface during injection moulding for joining said first component part {17, 31; 41 a, 41b,
4, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121 a, 121 b) and said second component part (18, 32; 42a, 42b, 42¢, 42d, 92,
102, 112a, 112k, 122) to define the dispenser part (20, 90, 100, 110), each component part (17, 18; 31, 32; 41 a,
42a; 41 b, 42b; 41 ¢, 42c; 41d, 42d, 51, 61, 71: 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121 a, 121 b, 122) comprising
a front surface, a first and a second side surface each having an edge facing away from the front surface, wherein
the resulting seam (21; 33; 43a, 43b, 43¢, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b) extends from a side edge of a first
side surface of the dispenser part to a side edge of a second side surface of the dispenser part, characterised in
that the dispenser part (20;90;100;110) is detachably joined to a rear dispenser section (96; 106; 1186), in order to
form the dispenser housing (97; 107; 117), wherein the rear dispenser section (96, 106, 116) is arranged to be
mounted on a vertical wall, and wherein the dispenser housing (87, 107, 117) is for a dispenser for a stack of paper
towels or a roll of paper.

In der deutschen Ubersetzung nach der Streitpatentschrift lautet Patentanspruch 1:

1. Spendergehause mit einem Spenderteil (20, 90, 100, 110}, wobei der Spenderteil mindestens zwei Komponen-
tenteila (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 41b, 42b; 41c, 42c; 41d, 42d, 51, 61, 71;91,92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a,
121b, 122} aufweist. die jeweils durch eine Fuge (21; 33; 433, 43b, 43¢, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b)
verbunden sind, jedes Spenderteil (20, 90, 100, 110) ein erstes spritzgegossenes Kunststoffkomponententeil (17;
31, 4Ma, 41b, 41e, 41d, 51,61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b) mit einer zugehdérigen ersten Verbindungsiache und
ein Zweites spritzgegossenes Kunststoffkomponententeil (18; 32; 42a, 42b, 42¢, 42d, 92, 102, 112a, 112k, 122) mit
einer zugehdrigen zweiten Verbindungsflache aufweist, wobei durch die erste Verbindungsflache und die zweite

Verbindungsflache wahrend des Spritzgiefens zum Verbinden des ersten Komponententeils (17 31; 41a, 41b, 41¢,
41d, 51,61, 71,91, 101, 111, 121a, 121b) und des zweiten Kompaonententeils (18; 32; 42a. 42b, 42¢, 42d, 92, 102,
112a, 112b, 122) eine Fuge (21; 43a, 43b, 43¢, 43d, 83, 103, 113a, 113b, 123a, 123b) ausgebildet wird, um das
Spenderteil (20, 90, 100, 110) zu definieren, wobei jedes Komponententeil (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 41b, 42b; 41c,
42c; 41d, 42d, 51, 61, 71; 91, 892; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a, 121b, 122) eine vordere Flache aufweist, wobei
eine erste und eine zweite Seitenflache jeweils eine von der vorderen Flache abgewandie Kante aufweisen, wobei
sich die resultierende Fuge (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b) von einer Seitenkante
giner ersten Seitenfliche des Spenderteils zu einer Seitenkante einer zweiten Seitenfliche des Spenderteils er-
streckt, dadurch gekennzeichnet, dass das Spenderteil (20; 90; 100; 110) abnehmbar mit einem hinteren Spen-
derabschnitt (26; 106; 116) verbunden ist, um das Spendergehause (97, 107; 117) auszubilden, wobei der hintere
Spenderabschnitt (26, 106, 116) eingerichtet ist, um an einer vertikalen Wand montiert zu sein, und das Spender-
gehause (97, 107, 117) fur einen Spender ist, der fur einen Stapel von Papiertichern oder eine Papierrolle vorge-
sehen ist.



Wegen der Unteranspriche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genom-

men.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 2. Januar 2018 macht die Klagerin geltend, der Ge-
genstand des Streitpatents sei wegen fehlender Patentfahigkeit (mangelnde Neu-
heit und fehlende erfinderische Tatigkeit) in vollem Umfang fur nichtig zu erklaren.

Ihren Vortrag zur fehlenden Patentfahigkeit stitzt die Klagerin u.a. auf folgende Do-

kumente:
Ni3 WO 2006/054965 A2
Ni4 WO 99/18835 Al
Nil4 H. Domininghaus ,die Kunststoffe und ihre Eigenschaften®, 5. Aufl.

1998 (Auszug)

Mit Schriftsatz vom 3. Juli 2019 hat die Klagerin als weiteren Nachweis fur die man-
gelnde Patentfahigkeit von Anspruch 1 eine offenkundige Vorbenutzung von Pa-
pierspendern der Firma K... mit der Modellnummer 6973 geltend ge-

macht und hierzu die Anlagen Nil7a bis Nil7e vorgelegt.

Die Klagerin beantragt,
das europdische Patent 2 313 243 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang flr nich-
tig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage kostenpflichtig abzuweisen, hilfsweise nach MalRgabe der

Hilfsantrage 1 bis 16 eingereicht mit Schriftsatz vom 3. Juni 2019.

Wegen der hilfsweise verteidigten Fassungen des Streitpatents wird auf die Anlage
zum Schriftsatz vom 3. Juni 2019 Bezug genommen.



Die Klagerin halt die Nichtigkeitsklage auch gegeniber der Verteidigung des Streit-

patents mit den Hilfsantragen aufrecht.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Sie halt
die von der Klagerin erstmals im Schriftsatz vom 3. Juli 2019 geltend gemachte
offenkundige  Vorbenutzung des Gegenstands des Anspruchs1l durch
Papierspender der Firma K... flr verspatet. Das Vorbringen sei nach

8 83 Abs. 4 PatG zuriickzuweisen. Das Streitpatent sei in der erteilten Fassung

patentfahig, jedenfalls aber in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen.

Der Senat hat die Parteien mit einem Hinweis nach § 83 Abs.1 PatG vom
29. April 2019 auf die Gesichtspunkte hingewiesen, die fur die Entscheidung vor-

aussichtlich von besonderer Bedeutung sind.

Entscheidungsgrinde

A.

Die Klage ist zulassig und begriindet, da das Streitpatent in der erteilten Fassung
mangels Patentfahigkeit fur nichtig zu erklaren ist. Das Streitpatent kann auch in
keiner der Fassungen, mit denen die Beklagte es hilfsweise verteidigt, Bestand ha-

ben, denn sein jeweiliger Gegenstand ist ebenfalls nicht patentféahig.

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft ein Spendergehéuse eines Spen-
ders fur Papiertlicher oder einer Papierrolle mit einem Spenderteil, der aus mindes-

tens zwei spritzgegossenen Kunststoffkomponenten zusammengesetzt ist.



Bei vielen Arten von derartigen Spendergehéausen ist es gemal den Ausfuhrungen
der Streitpatentschrift wiinschenswert, die Au3enflache des Gehauses aus ahnli-
chen oder unterschiedlichen Kunststoffmaterialien aufzubauen, die jedoch unter-
schiedliche optische Eigenschaften aufweisen. So sei es beispielsweise mdglich ei-
nen Abschnitt transparent zu gestalten, um eine Kontrolle des Fullstandes zu er-
leichtern, wahrend ein anderer Abschnitt opak vorgesehen sei, um einen Dosierme-
chanismus zu verbergen und dem Spender gleichfalls ein asthetisch ansprechen-
des Aussehen zu verleihen. (Absatz [0002]). Aus dem Stand der Technik bekannt
sei ferner die Herstellung eines solchen Spenderteils, wonach eine erste Kunststoff-
Komponente in einer ersten Form spritzgegossen werde und anschlie3end auf eine
zweite Form Ubertragen werde. Dort werde dann das Teil mit einer zweiten Kunst-

stoff-Komponente — durch Anspritzen — verbunden ([0003]).

Probleme kdnne es jedoch bei einem so hergestellten Spenderteil in Bezug auf die
Festigkeit der Naht geben, wenn das Spenderteil im Gebrauch hohen Belastungen
ausgesetzt sei. Ublicherweise seien die Komponententeile durchgehend miteinan-
der verbunden (,The component parts are usually joined end-to-end...”, [0003]), so
dass die Nahtstellen, insbesondere im Bereich der Seitenkanten, selbst bei lokalen
Verstarkungen nicht ausreichend stabil seien. Eine zu schwache Naht kénne somit
dazu fuhren, dass eine Komponente entlang mindestens eines Teils der Vorderfla-

che breche, so dass das Spenderteil ausgetauscht werden musse (dto.).

2. Gemal} Absatz [0006] der Streitpatentschrift ist als Aufgabe der Erfindung
formuliert, ein Spendergehause vorzusehen, bei dem die genannten Probleme in

Bezug auf die Verformung des Spenderteils und die Festigkeit der Naht geldst sind.

3. Als malR3geblichen Fachmann definiert der Senat einen Ingenieur der Fach-
richtung Maschinenbau bzw. Kunststofftechnik mit Fachhochschul-Abschluss oder
mit entsprechendem Abschluss, der mehrere Jahre Berufserfahrung in der Produkt-
entwicklung von Aufnahmebehéltern aufweist. Dieser Fachmann kennt sich dabei
auch gut in der Formgebung von Kunststoffen aus, zieht dariiber hinaus jedoch
auch einen Fachmann der Spritztechnik hinzu.



1.

lI. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

Zur Loésung der genannten Aufgabe schlagt der Ubersetzte Patentanspruch 1

in der erteilten Fassung nach Merkmalen gegliedert Folgendes vor:

1.
11
111
1.2

1.3

14

15
1.6

1.7

1.8

1.8.1

1.9

Spendergehause mit einem Spenderteil (20),

das Spenderteil (20) weist mindestens zwei Komponententeile (17, 18) auf,
die jeweils durch eine Naht (21) verbunden sind,
das Spenderteil (20) weist ein erstes spritzgegossenes Kunststoffkomponen-
tenteil (17) mit einer zugehdrigen ersten Verbindungsflache und
ein zweites spritzgegossenes Kunststoffkomponententeil (18) mit einer zuge-
hdérigen zweiten Verbindungsflache auf,
die Naht (21) ist durch die erste Verbindungsflache und die zweite Verbin-
dungsflache wahrend des SpritzgieRens zum Verbinden des ersten Kompo-
nententeils (17) und des zweiten Komponententeils (18) ausgebildet, um das
Spenderteil (20) zu definieren,
jedes Komponententeil (17, 18) weist eine vordere Flache auf,
eine erste und eine zweite Seitenflache, die jeweils eine von der vorderen
Flache abgewandte Kante aufweisen,
wobei sich die resultierende Naht (21) von einer Seitenkante einer ersten
Seitenflache des Spenderteils zu einer Seitenkante einer zweiten Seitenfla-
che des Spenderteils erstreckt,
das Spenderteil (90) ist abnehmbar mit einem hinteren Spenderabschnitt (96)
verbunden, um das Spendergehause (97) auszubilden,
der hintere Spenderabschnitt (96) ist eingerichtet, um an einer vertikalen
Wand montiert zu sein, und
das Spendergehéuse (97) ist fir einen Spender, der fur einen Stapel von

Papiertiichern oder eine Papierrolle vorgesehen ist.

2. Der Senat legt Patentanspruch 1 folgendes Verstandnis zugrunde:



Die Gliederung beinhaltet lediglich Bezugszeichen von jeweils einem entsprechen-
den Ausfiihrungsbeispiel. Der Begriff ,seam” wurde nicht gemaR der Ubersetzung
der Streitpatentschrift mit ,Fuge”, sondern — ebenfalls wie in der Gliederung der Kla-
gerin — mit ,Naht" Ubersetzt, da hier offensichtlich die (im Wesentlichen spaltfreie)
Nahtstelle der beiden aufeinandertreffenden, spritzgegossenen Kunststoff-Materia-
lien gemeint ist. Ob damit allerdings ausschlief3lich eine (fachmé&nnisch erwartete)
stoffschlissige Verbindung gemeint ist, bleibt nach der Definition in Absatz [0009]
offen, da unter dem Begriff ,seam” jegliche Verbindung verstanden werden soll, die
zu einer geeigneten derartigen Verbindung fihrt (,,...used as a general term defining
any seam or joint suitable for joining two component parts comprising plastic mate-
rial into a single dispenser part.”). In Merkmal 1.2 muss es zudem ,das Spenderteil”
(alternativ: der) heiBen — und nicht ,jedes Spenderteil“ — wie in der Ubersetzung des

Streitpatents.

Der auf ein Spendergehause gerichtete Gegenstand nach Anspruch 1 ist gemaR
dem Merkmal 1.9 fur eine Anwendung vorgesehen, bei der die Enthnahme von Pa-
pier aus einem Spender mit einem Stapel Papiertlichern oder einer Papierrolle vor-
gesehen ist. Ein Teil des Spenders (Spenderteil) besteht dabei aus mindestens zwei
Komponententeilen aus spritzgegossenen Kunststoffmaterialien. Diese Komponen-
tenteile sind jeweils mit einer Nahtstelle miteinander verbunden, die durch die ent-

sprechenden zwei Verbindungsflachen gebildet werden (Merkmale 1.2 bis 1.4).
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Spendergehause gemaR Figur 2 der Streitpatentschrift mit Komponententeilen (17) und (18) und Naht (21)

Gemal den Merkmalen 1.5 und 1.6 weisen beide bzw. alle Komponententeile des
Spenderteils sowohl eine vordere Flache als auch zwei Seitenflachen auf, die ins-
besondere durch die Formulierung ,front surface” in der englischen Anspruchsfas-
sung der Fachmann im Allgemeinen wohl als ,Front-Oberflache” und somit als dem
Nutzer zugewandten Sichtflache sowie den sich daran anschlielRenden Seitenfl&-
chen versteht wirde. Demgegenuber fuhrt jedoch auch hier die Definition des Be-
griffs ,dispenser part‘ in den Abséatzen [0009] und [0010] zu einem weiteren Ver-
standnis, da hierunter nicht nur au3ere ein- oder mehrteilige ,Sichtteile zu verste-
hen sind, sondern gleichfalls auch ,innere Strukturteile” (,...or a structural portion of
the dispenser located inside an outer cover, [0009], sowie an anderer Stelle ,,...or
to aninternal part...“, [0010]). Somit waren die Begriffe ,vordere Flache" sowie ,Sei-
tenflachen® lediglich relative Positionsbezeichnungen beliebiger Strukturteile. Damit
steht diese Definition allerdings wiederum in einem bedingten Widerspruch zu der
im Patentanspruch 1 in Merkmal 1.8 genannten Formulierung, dass das Spenderteil
im Verbund mit einem hinteren Spenderabschnitt (96) das Gehause des Spenders
ausbildet. Das ,,Ausbilden” des Gehauses umfasst damit jedenfalls auch eine soge-
nannte , Teilausbildung®, so dass gegebenenfalls neben dem hinteren Spenderab-

schnitt und dem Spenderteil ein (beliebiges) weiteres Teil das Gehause bilden kann.
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Merkmal 1.6 fordert zudem lediglich, dass jede der beiden Seitenflachen jeder Kom-
ponente eine — beliebige — von der vorderen Flache abgewandte Kante (,edge®)

aufweist.

Die resultierende Naht erstreckt sich nach Merkmal 1.7 von einer Seitenkante (,side
edge”) einer ersten Seitenflache zu einer zweiten Seitenkante einer zweiten Seiten-
flache des Spenderteils. Dabei ist nicht formuliert, dass es sich bei dieser Seiten-
kante um eine ,Endkante” der Seitenflache handelt bzw. dass es sich um die iden-
tische Kante wie in Merkmal 1.6 handelt. Denn der Begriff ,Kante* wird in der Streit-
patentschrift nicht einheitlich verwendet; einerseits weist jedes Komponententeil
eine erste und zweite Seitenflache auf, die eine der vorderen Flache abgewandte
.Kante* aufweist, ferner die in Merkmal 1.7 formulierten ,Seitenkanten“. Zudem stel-
len die die Naht bildenden Kontaktflachen ebenfalls ,Kanten® dar, die zusammen zu
einer Naht gefligt werden (s. Absatz [0012]). AuRerdem gibt es in der Anspruchs-
fassung keinen direkten Bezug der jeweiligen Kanten in den Merkmalen 1.6 und 1.7
zueinander, denn einerseits sind sie unterschiedlich benannt (,edge” — ,side edge"),
andererseits sind auch die ,Seitenkanten® in Merkmal 1.7 mit einem unbestimmten
Artikel versehen (,a side edge*), so dass auch damit ein Ruckbezug auf die zuvor
genannten ,Kanten“ gemafld Merkmal 1.6 nicht verbunden ist. Somit ist auch eine
,Orientierung” (von der vorderen Flache abgewandt) der Seitenkanten gemaf Merk-

mal 1.7 nicht formuliert.

Das zusammengesetzte Spenderteil ist zudem abnehmbar an einem hinteren Spen-
derabschnitt verbunden, der an einer vertikalen Wand montierbar ausgestaltet ist
(Merkmale 1.8 und 1.8.1).

3. Patentfahigkeit

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung erweist sich als nicht patentfahig, da
seine Lehre jedenfalls fir den Fachmann im Prioritatszeitpunkt des Streitpatents
durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EPU). Deshalb ist der auf
fehlende Patentfahigkeit gerichtete Nichtigkeitsangriff nach Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1
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IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU begriindet. Ob der von der Klagerin
ebenfalls gefiuihrte Neuheitsangriff Erfolg gehabt hatte, kann daher dahingestellt

bleiben.

Als geeigneter Ausgangspunkt des Standes der Technik ist die Druckschrift Ni3
(WO 2006/054965 A2) heranzuziehen, die einen Spender zur Ausgabe von rollen-

férmig untergebrachten Papierhandtiichern offenbart (Beschreibungseinleitung).

Ausfuihrungsbeispiel der Ni3

Gemal dem in den Figuren 1 bis 5 gezeigten und in der Beschreibung ab Seite 5
beschriebenen Ausfuihrungsbeispiel weist der Spender als wesentliche Gehausee-
lemente einen Grundkdrper (body portion 3) und eine Abdeckung (cover 2) auf. Die
Abdeckung ist zudem durch eine Ausgabe6ffnung (dispensing opening 5), ein Sicht-
fenster (transparent window 4) und einen Sensor (sensor indicator 6) gekennzeich-
net, zusatzlich sind noch die Befestigungselemente Schloss (lock 7) und Drehge-
lenk (pivot pin 8) dargestellt und beschrieben. Die Abdeckung (2) besteht aus einem
opaken oder transluzenten Material, wahrend das Sichtfenster transparent ausge-
fuhrt sein soll (Seite 7, Zeilen 6 ff.). Die Herstellung der Abdeckung im Verbund mit
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dem Sichtfenster erfolgt bevorzugt durch ein Spritzgiel3en mit zweifachem Einsprit-
zen der beiden Kunststoffkomponenten, um einen guten Verbund beider Materialien
zu erreichen (,...to enhance the structural integrity of the window 4 within the cover
2", dto.). Damit ist eine Naht im Sinne des Streitpatents als Fligestelle zwischen den
beiden Komponententeilen Abdeckung (2) und Fenster (4) vorhanden. Beide Kom-
ponententeile weisen zudem eine vordere (Sicht-) Flache auf (Figur 1). Damit sind

die Merkmale 1 bis 1.5 sowie 1.9 aus der Ni3 bekannt.

Die Parteien stimmen darin tberein, dass die Merkmale 1.6 und 1.7 in der Ni3 nicht
offenbart sind. Das Sichtfenster (zweite Kunststoffkomponente) ist dabei gemal der
Figur 1 in die Abdeckung (erste Kunststoffkomponente) spritzgegossen integriert
und verlauft auf der Front-Oberflache bis in den oberen Bereich der Deckflache hin-
ein. Die obere Deckflache der Abdeckung kann im spritztechnischen Sinne dabei
als eine Seitenflache angesehen werden, da die Positionierung im eingebauten
Endzustand fur die spritztechnische Herstellung irrelevant ist. Somit verlaufen die
Nahte in diese eine ,Seitenflache* hinein und enden an einer ,Kante®, die seitens
der Abdeckung durch das Ende der Ausnehmung bzw. die Fligekante gebildet wird.
Das Streitpatent definiert diese Kante nicht als ,Endkante” der Seitenflache — wie
unter Il. 2. zur Auslegung des Gegenstands gemald Anspruch 1 ausgefihrt — so
dass die Endkante der Ausnehmung ebenfalls eine Kante im Sinne der Anspruchs-
formulierung gemaf Merkmal 1.7 darstellt. Damit erstreckt sich die Naht allerdings

nur bis zu einer Kante in eine Seitenflache des Spenderteils hinein.

In Bezug auf das Merkmal 1.8 und die ,abnehmbare Verbindung® des Spenderteils
(cover 2) mit dem hinteren Spenderabschnitt (portion 3) sind insbesondere die Aus-
fuhrungen auf Seite 5 ab Zeile 2 relevant, wonach das Drehgelenk Uber Schwenk-
stifte oder sonstige moégliche drehbare Befestigungselemente, auch in Form von
Vorspringen und entsprechenden Ausnehmungen realisiert werden kann. Damit
soll der Begriff ,Scharnierstruktur” breit aufgefasst werden und jede Struktur umfas-
sen, die es ermdglicht, die Abdeckung schwenkbar am Grundkoérper zu befestigen

(-The term "hinge structure" is used broadly in this specification and claims to de-
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signate any structure that allows the cover to be pivotally mounted to the body-por-
tion.) Somit sind dem Fachmann alle méglichen Varianten von Drehgelenken of-
fenbart, die grundsatzlich auch ,abnehmbare” Ausfilhrungen mit einschlie3en. Im
Ubrigen ist die Zielsetzung einer Trennung des Deckels vom Grundkdrper, eine Be-
schickung des Spenders zu ermdglichen. Das Drehgelenk ermdglicht eine entspre-
chende ,Abnahme* des Deckels und dient dabei lediglich einer alternativen ,Ablage*
im Sinne einer einfacheren Handhabung. Insofern ist auch das Merkmal 1.8 in der
Ni3 offenbart.

Das Spendergehduse der Ni3 weist auch einen hinteren Spenderabschnitt (rear
mounting surface 10) auf, der daftir vorgesehen ist, an einer vertikalen Wand mon-
tiert zu sein (Figur 5 und dazugehdérige Beschreibung, Seite 10, Zeilen 6 ff.; Merkmal
1.8.1).

Der Fachmann fur die Entwicklung von Aufnahme- sowie Spendergehéusen kennt
auch die Druckschrift Ni4 (WO 99/18835 Al), die einen Rollenspender fur Papier-
tucher bzw. eine Papierrolle offenbart (Beschreibungseinleitung sowie Figuren;
Merkmal 1.9). Gemal3 dem Patentanspruch 1 ist der Spender fir Rollen mit zentra-
ler ,Zufihrung" vorgesehen (,center feed roll products”), wobei gemaf dieser For-
mulierung, in Verbindung mit der entsprechenden Erlauterung in der Beschreibung
sowie der zeichnerischen Darstellung gemafd Figur 1, die Entnahme offensichtlich
bevorzugt Uber die Mitten-Offnung der Rollenware erfolgt (,Desirably, center feed
rolls dispense material from their core rather than their periphery...“, Seite 1, Zeilen
12 ff.). Grundsatzlich beschreibt die Ni4 es als wiinschenswert, eine Sichtkontrolle
des Spenderinhalts zu gewahrleisten, wobei durch die Entnahme des Materials tiber
das Zentrum der Rolle es notwendig sein kann, von oben oder von unten Einsicht
zu nehmen (,,...it may be necessary to view either its top or bottom side to check the

amount of material available®, Seite 1, Zeilen 35 f.).
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Ein Ausfuihrungsbeispiel eines Spendergehduses gemaf der Ni4

Gemal dem Ausfiihrungsbeispiel der Figur 1 besteht der Rollenspender (dispenser
40) im Wesentlichen aus einer Basis (base 44) mit einer runden Offnung (circular
aperture 48), einer Abdeckung (cover 62) und einer Klappe (door 66) mit weiteren
Elementen (supporting means 72). Die Abdeckung (62) kann dabei einerseits aus
einem teildurchsichtigen Material (semi-transparent or translucent) hergestellt sein,
das einen Einblick in das Innere des Spenders gewahrleistet (Seite 7, Zeilen 32 und
33). Alternativ kann die Abdeckung jedoch auch aus einem undurchsichtigen Mate-
rial bestehen und optional ein Fenster aus einem durchsichtigen Material einschlie-

Ben (,Alternatively, the cover 62 may be constructed from an opaque material, and



- 15 -

optionally, may surround a transparent material serving as a window*, Seite 8, Zei-
len 1 und 2). Welche Groél3e das Fester haben soll und wie dieses Fenster gestaltet
ist, wird nicht explizit formuliert. Der Fachmann gestaltet ein Fenster jedoch derart,
dass er zumindest auch den Einblick von oben in den Hohlraum des Spenders er-
halt, wie es bei einer Entnahme des Papiers aus dem zentralen Hohlraum der Rol-
lenware nur sinnvoll ist (vgl. vorstehende Ausfiihrungen dazu und Seite 1, Zeilen 35
f. der Ni4). Demzufolge erscheint eine Gestaltung des Fensters in einem oberen
Bereich der Front- und/oder Seitenflachen sowie der Deckflache der Abdeckung
(62) naheliegend. Damit ergibt sich jedoch ein ,Nahtverlauf‘ der beiden Kunststoff-
komponenten (Merkmale 1.1 und 1.1.1) — sowohl bei den dargestellten Varianten
zwischen Basisteil und Abdeckung als auch potentiell zwischen der Abdeckung und
einem Fenster — der sich lediglich nach den funktionalen und optischen Gesichts-

punkten einer Gestaltung der transparenten Komponente richtet.

In Bezug auf die Materialauswabhl sind die Basisteile (44, 214) und die Abdeckungen
(62, 230) der beiden Ausflihrungsvarianten gemafld den Figuren 1 ff. und 17 ff. be-
vorzugt aus thermoplastischen Kunststoffen hergestellt (Seite 7, Zeilen 26 — 28 so-
wie Seite 13, Zeilen 32 bis 34). In entsprechenden Ausfuhrungsbeispielen kdnnen
die Abdeckungen (cover 62 sowie 230) auch aus einem semi-transparenten oder
transluzenten Material gebildet sein, bei denen dann die Rollenware (roll product 42
bzw. 212) von aul3en sichtbar ist (Seite 7, Zeilen 32 f. bzw. Seite 14, Zeilen 4 — 6).

Als Verbindungsverfahren dieser beiden Teile, Basis und Abdeckung, sind bei die-
sen beiden Ausfiihrungsvarianten das Kleben, das Schweil3en oder ein Verbinden
mit mechanischen Befestigungselementen vorgesehen (Seite 7, Zeilen 28 f. bzw.
Seite 13, Zeilen 34 1.). Ein Anspritzen des zweiten Komponententeils an ein erstes,
zuvor spritzgegossenes Komponententeil ist nicht explizit offenbart. Allerdings sieht
der Fachmann fur die Herstellung der Einzelteile von Basis und Abdeckung bereits
die Spritzgussfertigung als primares Fertigungsverfahren vor. Ferner ist in der Be-
schreibung formuliert, dass beide Teile ,integral geformt* werden kdénnen (Seite 7,
Zeile 30 bzw. Seite 14, Zeile 2), so dass der Fachmann hier als prinzipielle Alterna-

tive zum Kunststoffschweil3en bei der gewtinschten Kombination einer opaken und
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(teil-) transparenten Kunststoff-Ausfihrung das ,integrale Anspritzen®* der beiden
Kunststoffkomponenten mit in Betracht zieht, sofern die entsprechenden Teile auf-
grund ihrer Geometrie grundsatzlich durch integrales Anspritzen entformungstech-
nisch herstellbar sind. Dieses erscheint zwar bei den gezeigten Ausfiihrungsbei-
spielen inshesondere gemal} den Figuren 1 bzw. 17 eher nicht moglich, allerdings
zieht der Fachmann ein integrales Anspritzen eines transparenten Fensters an eine
opake Abdeckung gemal3 der genannten alternativen Ausgestaltung des Gehéauses

der Ni4 — wie dies zudem auch in der Ni3 realisiert ist — ohne weiteres in Betracht.

Die beiden Kunststoffkomponenten der jeweiligen Basisteile sowie der Abdeckun-
gen der Ausfiihrungsvarianten gemaf den Figuren 1, 17, 25 und 26 besitzen jeweils
eine ,vordere (Sicht-) Flache" (Merkmal 1.5), die weitgehend senkrecht dem Benut-
zer zugewandt ist. Dies gilt explizit auch fir die vorliegend dargestellten, jeweils
gerundeten Vorderflachen, deren seitliche Ausdehnung in den Krimmungsbereich
hinein gegebenenfalls nicht ndher bestimmt werden kann. Daneben sind auch je-
weils eine erste und eine zweite Seitenflache beider Komponententeile vorhanden,
wobei die zumindest ,hinteren®, an die Riuckwand angrenzenden jeweiligen Fl&-
chenbereiche zweifellos Seitenflachen darstellen, da sie zumindest anndhernd
rechtwinklig zur (tangentialen) mittigen Vorderflache verlaufen. Diese Seitenflachen
beider Komponententeile weisen Uberdies jeweils eine von der vorderen Flache ab-
gewandte Kante auf, die von der vorderen Flache abgewandt ist (Merkmal 1.6).
Hierzu wird insbesondere auf die Figuren 25 und 26 verwiesen, bei denen auch die
(teil-) transparente Abdeckung (cover 230) bis an den Wandbereich reicht. Die riick-
wartige Ausgestaltung des Spendergehauses ist zwar fur diese beiden Ausgestal-
tungen nicht explizit gezeigt, der Fachmann sieht diese jedoch implizit entsprechend
den Ausfuihrungsformen der Figuren 1 ff. und 17 ff. ausgestaltet (s. explizit Figur 5
bzw. entsprechend Figur 21), bei denen eine durchgehende freie Kante der Seiten-
flachen abgewandt von der vorderen Sichtflache vorliegt, die an der Wand zur An-
lage kommt. Insofern kann es dahingestellt bleiben, ob nicht auch die Ausfiihrung-
formen gemaf den Figuren 1 ff. und 17 ff. an den entsprechenden Seitenflachen
jeweils eine von der vorderen Flache abgewandte Kante aufweisen, wobei hier bei
der Komponente des Basisteils (base 44, 214) die entsprechend den Figuren 5 bzw.



-17 -

21 an der Wand anliegende Kante zu betrachten ist und bei der Abdeckung (cover
62, 230) die gemal’ den Figuren 1 bzw. 17 gezeigte Kante der Naht — angrenzend

an das Basisteil — herangezogen werden kann.

Die Spendervorrichtung bzw. das Spendergehduse der Ni4 weist ebenso Befesti-
gungseinrichtungen auf (Figuren 4, 5 und 18, 19), um an einer vertikalen Wand be-
festigt zu werden (Merkmal 1.8.1). Das Spenderteil ist demgegentber jedoch nicht

abnehmbar mit einem hinteren Spenderabschnitt verbunden (Merkmal 1.8).

Der Fachmann, der ausgehend von der Ni3 Spendergehause fur Stapel von Papier-
tichern oder entsprechender Rollenware aufgrund der standig geforderten Produkt-
Weiterentwicklung technisch und in Bezug auf das Design verbessern bzw. weiter-
entwickeln will, sieht in den Ausgestaltungen der Gehauseteile des Spenders der
Ni4 durchaus Vorteile, die er fur die Gestaltung der Abdeckung eines in der Figur 1
gezeigten Gehauses der Ni3 nutzen kann. Denn das Sichtfenster — das im Ubrigen
gemal der Offenbarung der Ni3 in seiner Grof3e nicht naher definiert und somit auch
nicht beschrankt ist — zeigt in der Figur 1 relativ geringe Ausmalf3e und erscheint
dem Fachmann gegebenenfalls zu klein, weil es die Sicht auf eine offensichtlich
horizontal gelagerte (Papier-) Rolle in dem Spendergehause bei schlechten Licht-
verhaltnissen oder bei Verschmutzung der Fensteroberflache gegebenenfalls nur
unzureichend gewahrt. Bei einer Ausweitung der ,Fenstergeometrie” gemal3 den
Figuren 25 oder 26 auch auf den gesamten Seitenbereich der Abdeckung ergibt
sich auch beim Spendergehause der Ni3 eine vorteilhafte Betrachtung auf die Stirn-
seite der (Papier-) Rolle, so dass sich — wie dies auch in der Ni4 diesbeziiglich vor-
teilhaft beschrieben und oben bereits zitiert ist (Seite 1, Zeilen 35 f.) — eine weiter
verbesserte Sicht auf den Fullstand des Spendergehauses ergibt. Zudem erhoht
sich damit auch die Vielfalt an Gestaltungsmoglichkeiten des ,Fensters®, da bei ei-
nem derart vergréf3erten Einsichtsbereich in das Innere des Spendergehauses auch
unterschiedliche Transparenzgrade (Teiltransparenz, Transluzenz) fur die entspre-

chende Kunststoffkomponente erméglicht werden.
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DarlUber hinaus hat der Fachmann bzw. ihm betrieblich mitverbundene Entschei-
dungstrager zudem aus Designgriinden Anregungen, den transparenten oder teil-
transparenten (transluzenten) Bereich der Abdeckung gemaf3 den Varianten der Fi-
guren 25 oder 26 fiir den oberen Teil der Abdeckung des Spendergehauses gemaf
der Figur 1 der Ni3 zu tibernehmen, so dass die Naht von der Seitenkante der ersten
Seitenflache zu der zweiten Seitenkante der zweiten Seitenflache verlauft. Als Wei-
terentwicklung seines Spendergehauses erscheint ihm die (teil-) transparente
Kunststoffkomponente als wesentliches Designelement in der Ausgestaltung der
beiden Varianten der Ni4 durchaus vorteilhafter bzw. ansprechender, so dass auch
aus diesem Grund der Verlauf der Abdeckung der beiden Varianten der Ni4 auch
Uber die Seitenflachen hinweg ihm als Vorbild dient. Dabei behélt der Fachmann
die Grundkonstruktion des Spendergehauses bzw. das Grundprinzip des Papier-
spenders der Ni3 im Ubrigen bei. Auch belasst der Fachmann den unteren Bereich
der Abdeckung mit Ausgabeeinheit, Scharnieren (pivot pins 8) und Sensor (sensor
indicator 6) in der opaken Komponente, um diesen technischen Bereich optisch ab-

zudecken.

Der Fachmann wird zudem bestarkt, dieses vergroRerte transparente Komponen-
tenteil gleichfalls spritztechnisch durch Anspritzen der zweiten Kunststoffkompo-
nente an die erste herzustellen. Da bereits die Ni4 ein alternatives (Kunststoff-)
Schweil3en sowie eine integrale Formgebung offenbart, was im Zusammenhang ei-
nen Anspritzvorgang impliziert, behalt der Fachmann die ihm seitens der Ni3 be-
kannte Anspritztechnik auch bei vergroRerter Naht bei. Er erwartet hierbei auch
keine grolR3eren Probleme, sofern die beiden Materialkomponenten keine wesentlich

unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweisen.

Im Ubrigen steht dem Fachmann ausgehend von der Ni3 bereits grundlegend frei,
das dort allgemein offenbarte und in seiner geometrischen Ausdehnung unbe-
schrankt gro3e Fenster mit einem entsprechenden Nahtverlauf beliebig zu gestal-
ten, so dass sich der Nahtverlauf der beiden Kunststoffkomponenten lediglich nach
bestimmten funktionalen sowie — gegebenenfalls dominierend — designgepragten
Aspekten ergibt. Eine erfinderische Téatigkeit kann somit, ohne dass spezifische,
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technisch relevante Schwierigkeiten gegeniiber dem Stand der Technik zu Uberwin-
den wéren, allein durch die Definition des Verlaufs der Naht im Allgemeinen nicht
gesehen werden. Derartige technische Aspekte sind beim Gegenstand nach An-

spruch 1 im Ubrigen auch nicht formuliert.

Es kann jedoch dahingestellt bleiben, ob der Fachmann bereits aufgrund der in der
Ni3 offenbarten Lehre zum Gegenstand nach Anspruch 1 gemal Hauptantrag ge-
langt ware. Jedenfalls unter Hinzuziehung der Ni4 gelangt der Fachmann in nahe-
liegender Weise zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1. Denn der Fach-
mann erhélt auch Anregungen, die Geometrie der (teil-) transparenten Abdeckungs-
komponente gemal den Ausfihrungsvarianten der Figuren 25 bzw. 26 der Ni4 —
die die Merkmale 1.6 und 1.7 explizit aufweisen — auf entsprechende Weise auf die

Abdeckung des Spendergehaduses der Ni3 zu Ubertragen.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist somit nicht bestandsfahig.

Es ist weder geltend gemacht noch fur den Senat ersichtlich, dass einer der Unter-
anspruche 2 bis 7 einen eigenstandigen erfinderischen Gehalt aufweist. Vielmehr
verteidigt die Beklagte das Streitpatent hilfsweise in den Fassungen der 16 Hilfsan-

trage vom 3. Juli 2019.

[ll. Zu den Fassungen nach den Hilfsantragen

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemal den Hilfsantrdgen 1 bis 16 erwei-
sen sich ebenfalls als nicht patentfahig, da ihre Lehre fur den Fachmann zum Prio-
ritdtszeitpunkt des Streitpatents durch den Stand der Technik nahegelegt war.

Die in den Patentanspriichen 1 der jeweiligen Hilfsantrdge 1 bis 16 jeweils wesent-
lichen hinzugekommenen Merkmale sind von der Beklagten gemaR folgender Ta-

belle aufgelistet worden:
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1.

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemal3 den Hilfsantragen 1 bis 3 umfas-
sen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemaf Hilfs-
antrag 4. Nachdem letzterer — wie die nachfolgenden Ausfihrungen zum Hilfsantrag
4 zeigen — nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, sind auch die Gegen-
stéande der Patentanspriiche 1 gemaf? den Hilfsantrdgen 1 bis 3 nicht patentfahig.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemalfd Hilfsantrag 4 umfasst alle Merkmale des
Gegenstands nach Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag und wird zudem durch folgende
neu hinzugekommenen (Teil-) Merkmale [H1] bis [H4] (bzw. 1.1, 1.7¢, 1.7* und

Hilfsantrage 1 bis 4

1.7.1) beschréankt (Kennzeichnung durch Unterstrich):
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1.1' das Spenderteil weist mindestens zwei sichtbare Komponententeile auf, [H1]

1.7 wobei sich die resultierende Naht (21) von einer freien Seitenkante einer ers-
ten Seitenflache des Spenderteils zu einer freien Seitenkante einer zweiten

Seitenflache des Spenderteils erstreckt, [H2]

1.7 wobei sich die resultierende Naht (21) von einer Seitenkante einer ersten

Seitenflache des Spenderteils entlang zumindest eines Teils einer vorderen

Flache des Spenderteils zu einer Seitenkante einer zweiten Seitenflache des

Spenderteils erstreckt, [H3]

1.7.1 wobei die Naht horizontal oder vertikal oder winklig entlang der vorderen Fla-

che des Spenderteils oder eine einzige Ecke des Spenderteils umschlielend
verlauft, [H4]

Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit des Gegenstands ge-
mal dem Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag ausgefiihrt ist, beruht das
Spendergehduse mit den dort beanspruchten Merkmalen nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit, auf die entsprechenden vorstehenden Ausfiihrungen unter
II. 3. wird verwiesen. Aber auch die in Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 gegenuber
dem Anspruch 1 gemaR Hauptantrag hinzugekommenen Merkmale [H1] bis [H4]
konnen die erfinderische Tatigkeit nicht erbringen, weil sie alle aus der Ni4 bereits

bekannt sind.

Die beiden dem Merkmal 1.1' entsprechenden Komponententeile der Ni4 sind die
Abdeckung (cover 62, 230) und die Basis (base 44, 214). Beide Komponenten sind
sowohl in den Figuren 1 und 17 als auch in den Figuren 25 und 26 als ,von aul3en*
sichtbare Komponententeile zu erkennen (Merkmal [H1]). Dartber hinaus erstreckt
sich die Naht zwischen diesen Komponententeilen bei den Varianten der Figuren
25 bzw. 26 der Ni4 von einer freien Seitenkante einer ersten Seitenflache zu einer
freien Seitenkante einer zweiten Seitenflache. Aus den Figuren 25 bzw. 26 der Ni4
sind die beiden Komponententeile Abdeckung und Basis zwar lediglich ,von vorne*
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(Sichtseite) bis zu den Endkanten der Seitenflachen und somit bis zur Anlage an
die Wand ersichtlich; die rickwértige Ausgestaltungen der Spendergehause sieht
der Fachmann implizit jedoch entsprechend den Figuren 5 bzw. 21 ausgestaltet —
wie bereits unter Il. 3. zur Ni4 ausgeflihrt. Damit weisen die beiden Komponenten-
teile jeweils freie Seitenkanten an den beiden Seitenflachen auf, so dass auch das
Merkmal [H2] aus der Ni4 bekannt ist. Im Ubrigen sind diese Seitenkanten bei einer
Ubertragung dieser Design-Losung auf die Abdeckung (cover 2) der Ni3 ebenfalls
Jfreie” Seitenkanten, die zudem auch eine von der vorderen Flache abgewandte

Kante gemaR Merkmal 1.6 aufweisen.

Die in den Figuren 25 bzw. 26 dargestellte resultierende Naht zwischen der Abde-
ckung und der Basis verlauft auch entlang zumindest eines Teils einer vorderen
Flache des Spenderteils nach Merkmal [H3]. Aus beiden Figuren ist ersichtlich, dass
diese Naht im mittleren, vorderen Bereich der Sichtflache horizontal und angren-
zend daneben stetig in einen diagonal verlaufenden Bereich Ubergeht. Damit ist
auch das Merkmal [H4] aus der Ni4 bekannt.

Nachdem alle zusatzlichen, hinzugekommenen Merkmale des Gegenstand nach
Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 4 jeweils zumindest aus den beiden Ausfihrungs-
beispielen der Figuren 25 und 26 der Ni4 bekannt sind, ist auch sein Gegenstand
mit der Gesamtheit seiner Merkmale aus der Zusammenschau der Ni3 mit der Ni4

nahegelegt.

2. Hilfsantrage 5 bis 8

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemal3 den Hilfsantragen 5 bis 7 umfas-
sen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemalf Hilfs-
antrag 8. Nachdem letzterer — wie die nachfolgenden Ausfihrungen zum Hilfsantrag
8 zeigen — nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, sind auch die Gegen-

stande der Patentanspriiche 1 gemaf den Hilfsantragen 5 bis 7 nicht patentfahig.
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Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 8 umfasst alle Merkmale des
Gegenstands nach Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag und wird zudem durch folgende
neu hinzugekommenen (Teil-) Merkmale [H5] bis [H8] beschrankt (Kennzeichnung
durch Unterstrich); die Merkmale [H6] bis [H8] entsprechen dabei den Merkmalen
[H2] bis [H4] gemaR 111, 1.:

1.10 wobei das zweite Komponententeil einen transparenten, vorzugsweise

transluzenten, Kunststoff und das erste Komponententeil einen undurchsich-
tigen Kunststoff aufweist. [H5]

1.7 wobei sich die resultierende Naht (21) von einer freien Seitenkante einer ers-
ten Seitenflache des Spenderteils zu einer freien Seitenkante einer zweiten
Seitenflache des Spenderteils erstreckt, [H6] = [H2]

1.7 wobei sich die resultierende Naht (21) von einer Seitenkante einer ersten

Seitenflache des Spenderteils entlang zumindest eines Teils einer vorderen

Flache des Spenderteils zu einer Seitenkante einer zweiten Seitenflache des
Spenderteils erstreckt, [H7] = [H3]

1.7.1 wobei die Naht horizontal oder vertikal oder winklig entlang der vorderen Fla-

che des Spenderteils oder eine einzige Ecke des Spenderteils umschlielend
verlauft, [H8] = [H4]

Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit des Gegenstands ge-
malf dem Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag ausgefihrt ist, beruht das Spen-
dergehause mit den dort beanspruchten Merkmalen nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit, auf die entsprechenden vorstehenden Ausfihrungen unter Il. 3. wird ver-
wiesen. Aber auch die in Anspruch 1 gemanR Hilfsantrag 8 gegeniiber dem Anspruch
1 gemal Hauptantrag hinzugekommenen Merkmale [H5] bis [H8] kbénnen die erfin-
derische Tatigkeit nicht erbringen, weil sie alle zumindest auch aus der Ni4 bereits

bekannt sind.
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Das zweite Komponententeil aus einem transparenten, bzw. — wie von der Beklag-
ten als diesem untergeordneten Begriff gesehenen — transluzenten Kunststoff her-
zustellen (Merkmal [H5]), ist sowohl aus der Ni3 als auch aus der Ni4 bekannt. Wie
bereits vorstehend unter II. 3. zu den jeweiligen Druckschriften angefuhrt ist das
Fenster (window 4) der Ni3 ,transparent” (Seite 5, Zeile 19), die Abdeckung (cover
230) der Ni4 ist alternativ als ,transluzent” (Seite 14, Zeile 5) offenbart. Dariiber
hinaus sind auch die Ausfuihrungsbeispiele der Figuren 25 bzw. 26 mit transparenter
bzw. transluzenter Abdeckung (cover 230) dargestellt, da unter der Abdeckung die
innenliegende Papierrolle — im Gegensatz zum opaken Teil der Basis — sichtbar

eingezeichnet ist.

Die weiteren Merkmale [H6] bis [H8] entsprechen den Merkmalen [H2] bis [H4] und
sind ebenfalls aus der Ni4 bereits bekannt, auf die entsprechenden vorstehenden

Ausfuhrungen unter Ill. 1. wird verwiesen.

Nachdem alle zusatzlichen, hinzugekommenen Merkmale des Gegenstands nach
Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 8 jeweils zumindest aus den beiden Ausfuhrungs-
beispielen der Figuren 25 und 26 der Ni4 bekannt sind, ist auch sein Gegenstand
mit der Gesamtheit seiner Merkmale aus der Zusammenschau der Ni3 mit der Ni4

nahegelegt.

3. Hilfsantrage 9 bis 12

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemal? den Hilfsantragen 9 bis 11 umfas-
sen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemaf Hilfs-
antrag 12. Nachdem letzterer — wie die nachfolgenden Ausfiihrungen zum Hilfsan-
trag 12 zeigen — nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, sind auch die Ge-
genstdnde der Patentanspriche 1 gemal den Hilfsantragen 9 bis 11 nicht patent-

fahig.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 12 umfasst alle Merkmale des
Gegenstands nach Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag und wird zudem durch folgende
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neu hinzugekommenen (Teil-) Merkmale [H9] bis [H12] beschrankt (Kennzeichnung
durch Unterstrich); die Merkmale [H10] bis [H12] entsprechen dabei den Merkmalen
[H2] bis [H4] gemaR I11I. 1.:

1.7.2 wobei die vorderen Flachen der verbundenen Komponententeile entlang der

Naht zueinander biindig sind, [H9]

1.7 wobei sich die resultierende Naht (21) von einer freien Seitenkante einer ers-
ten Seitenflache des Spenderteils zu einer freien Seitenkante einer zweiten
Seitenflache des Spenderteils erstreckt, [H10] = [H2]

1.7 wobei sich die resultierende Naht (21) von einer Seitenkante einer ersten

Seitenflache des Spenderteils entlang zumindest eines Teils einer vorderen

Flache des Spenderteils zu einer Seitenkante einer zweiten Seitenflache des
Spenderteils erstreckt, [H11] = [H3]

1.7.1 wobei die Naht horizontal oder vertikal oder winklig entlang der vorderen Fla-

che des Spenderteils oder eine einzige Ecke des Spenderteils umschlielRend
verlauft, [H12] = [H4]

Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit des Gegenstands ge-
malf dem Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag ausgefihrt ist, beruht das Spen-
dergehause mit den dort beanspruchten Merkmalen nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit, auf die entsprechenden vorstehenden Ausfihrungen unter Il. 3. wird ver-
wiesen. Aber auch die in Anspruch 1 gemal} Hilfsantrag 12 gegenuber dem An-
spruch 1 gemal} Hauptantrag hinzugekommenen Merkmale [H9] bis [H12] kénnen
die erfinderische Téatigkeit nicht erbringen, weil sie alle zumindest auch aus der Ni4

bereits bekannt sind.

Die vorderen Flachen der verbundenen Komponententeile entlang der Naht sind
auch bei den Ausfihrungsbeispielen der Ni3 und Ni4 zueinander bundig. Die Ni3
zeigt in der perspektivischen Ansicht nach Figur 1 einen umfanglichen buindigen
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Ubergang von der Abdeckung zum Fenster. Auch die Ausfiihrungsbeispiele nach
den Figuren 25 bzw. 27 zeigen durchgehend — und somit insbesondere auch im
vorderen Flachenbereich — sowohl in der Seitenansicht der Figur 25 wie ebenso in
der perspektivischen Ansicht von unten gemaf der Figur 26 einen buindigen Uber-
gang der beiden Komponententeile entlang der Naht. Das Merkmal [H9] bzw. 1.7.2
ist somit aus den Druckschriften Ni3 und Ni4 jeweils bekannt.

Die weiteren Merkmale [H10] bis [H12] entsprechen den Merkmalen [H2] bis [H4]
und sind ebenfalls aus der Ni4 bereits bekannt, auf die entsprechenden vorstehen-

den Ausfuhrungen unter Ill. 1. wird verwiesen.

Nachdem alle zusatzlichen, hinzugekommenen Merkmale des Gegenstands nach
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 12 jeweils zumindest aus den beiden Ausfiihrungs-
beispielen der Figuren 25 und 26 der Ni4 bekannt sind, ist auch sein Gegenstand
mit der Gesamtheit seiner Merkmale aus der Zusammenschau der Ni3 mit der Ni4

nahegelegt.

4. Hilfsantrage 13 bis 16

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemaR den Hilfsantragen 13 bis 15 um-
fassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemanR
Hilfsantrag 16. Nachdem letzterer — wie die nachfolgenden Ausfiihrungen zum Hilfs-
antrag 16 zeigen — nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht, sind auch die
Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemal3 den Hilfsantrdgen 13 bis 15 nicht pa-

tentfahig.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemal} Hilfsantrag 16 umfasst alle Merkmale des
Gegenstands nach Anspruch 1 gemal Hauptantrag und wird zudem durch folgende
neu hinzugekommenen (Teil-) Merkmale [H13] bis [H16] beschrankt (Kennzeich-
nung durch Unterstrich); die Merkmale [H14] bis [H16] entsprechen dabei den Merk-
malen [H2] bis [H4] gemal3 Ill. 1.:
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1.11 a) das erste Komponententeil und das zweite Komponententeil aus der ABS-

Kunststoffmaterialgruppe ausgewahlt sind, oder

b) das erste Komponententeil aus einem ABS-Kunststoffmaterial ist und das

zweite Komponententeil aus einem MABS-Kunststoffmaterial ist. [H13]

1.7 wobei sich die resultierende Naht (21) von einer freien Seitenkante einer ers-
ten Seitenflache des Spenderteils zu einer freien Seitenkante einer zweiten
Seitenflache des Spenderteils erstreckt, [H14] = [H2]

1.7* wobei sich die resultierende Naht (21) von einer Seitenkante einer ersten

Seitenflache des Spenderteils entlang zumindest eines Teils einer vorderen

Flache des Spenderteils zu einer Seitenkante einer zweiten Seitenflache des
Spenderteils erstreckt, [H15] = [H3]

1.7.1 wobei die Naht horizontal oder vertikal oder winklig entlang der vorderen Fla-

che des Spenderteils oder eine einzige Ecke des Spenderteils umschlieRend
verlauft, [H16] = [H4]

Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit des Gegenstands ge-
maf dem Patentanspruch 1 gemafR Hauptantrag ausgefihrt ist, beruht das Spen-
dergehause mit den dort beanspruchten Merkmalen nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit, auf die entsprechenden vorstehenden Ausfiihrungen unter Il. 3. wird ver-
wiesen. Aber auch die in Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 16 gegentber dem An-
spruch 1 gemal Hauptantrag hinzugekommenen Merkmale [H13] bis [H16] kbnnen
die erfinderische Tatigkeit nicht begriinden, weil sie fir einen Fachmann auch in
Verbindung mit den tbrigen Merkmalen zumindest nahegelegt sind.

Die Auswahl der Kunststoffkomponenten gemal dem Merkmal [H13] bzw. 1.11
stellt eine dem Fachmann einfache, handwerkliche MaRnahme dar, zu der es keiner
erfinderischen Tatigkeit bedurfte. Ein auf dem Gebiet der Entwicklung von Kunst-
stoffbehaltern tatiger Fachmann, der im vorliegenden Fall einen Fachmann des
Kunststoff-Spritzgiel3ens heranzieht, kennt dabei alle die flr diese Anwendung in
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Frage kommenden Kunststoffmaterialien. Die Druckschrift Ni4 benennt zwar einige
spezifische thermoplastische Materialien als ,winschenswert” fur die beiden Kom-
ponententeile, erwahnt aber auch fir die Abdeckungskomponente (cover 62, 230)
Werkstoffe aus dem gesamten Spektrum der thermoplastischen Kunststoffe (Seite
7, Zeilen 27 f. und Seite 13, Zeilen 33 f.). Die Ni3 nennt hingegen keine Materialien
fur ihre beiden angespritzten Kunststoffkomponenten und Uberlasst somit dem

Fachmann deren Auswabhl.

Fir die Materialwahl eines Gehauses eines (Papier-) Rollenspenders, der auch in
offentlichen Raumen zum Einsatz kommt, bietet sich als Material fur eine opake
Kunststoffkomponente ein ABS-Kunststoff an, da dieser fur optisch ansprechende
und mechanisch belastete Anwendungen besonders geeignet ist. ABS-Kunststoffe
lassen sich farblich umfangreich einfarben sowie bedrucken und weisen zudem eine
verhaltnismaflig hohe Schlagzahigkeit auf; sie sind somit fur den gedachten Einsatz

eines offentlich genutzten Papierhandtuchspenders sehr gut geeignet.

Sofern der Fachmann, ausgehend von der Ni3, das Fenster aus funktionalen
und/oder Designgrinden vergrof3ern mochte, so wahlt er fur die (teil-) transparente
Komponente ein Material aus, das einerseits unproblematisch und optisch ebenfalls
ansprechend ausformbar ist, andererseits jedoch dem ABS-Kunststoff auch ver-
gleichbare, insbesondere thermische Eigenschaften aufweist. Denn fur das Ansprit-
zen zweier Komponenten ist von besonderer Bedeutung, dass der thermische Aus-
dehnungskoeffizient der transparenten Komponente in etwa dem der opaken ent-
spricht, damit die Abkthlungseigenspannungen der durch Anspritzen verbundenen
Komponenten moglichst gering bleiben. Dabei drangt sich bei der Verwendung von
ABS als opaker Komponente der Einsatz von MABS als weitere Komponente gera-
dezu auf, da dieser Werkstoff die transparente Komponente der ABS-
Werkstoffgruppe darstellt und somit annahernd den gleichen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten wie ein ABS-Kunststoff aufweist, sowie zudem auch fur den Ein-
satz als Spendergehduse bekannt ist. Als Beleg fur dieses Fachwissen sei bei-
spielsweise auf die Druckschrift Nil4 verwiesen; in diesem allgemeinen Kunststoff-
Fachbuch ist als ein Anwendungsbeispiel fir das MABS-Material explizit der Einsatz
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als Sanitarpapierspender genannt (Seite 410 unter ,Anwendungsbeispiele). Zudem
ist auch beschrieben, dass dieser Werkstoff als ,glasklares, naturfarbenes Granulat
sowie in vielen transparenten und gedeckten Einfarbungen lieferbar” sei (Seite 406
unter ,Sortiment und Lieferform*). Somit kennt der Fachmann fiir Spritzguss diesen
Werkstoff als Einsatz auch ganz speziell als (teil-) transparente Komponente fir
diese Anwendung, so dass eine erfinderische Tatigkeit durch die Verwendung einer
Kombination von ABS- und MABS-Kunststoffen fur die beiden Kunststoffkomponen-
ten fUr einen Papierrollenspender nicht gegeben ist. Der Fachmann kennt demzu-
folge die Materialkombination gemaf Merkmal [H13] bzw. 1.11 in den Alternativen
a) und b), so dass diese Materialwahl fur ihn im Rahmen seiner fachublichen MalR3-

nahmen liegt.

Die weiteren Merkmale [H14] bis [H16] entsprechen den Merkmalen [H2] bis [H4]
und sind aus der Ni4 bereits bekannt, auf die entsprechenden vorstehenden Aus-

fuhrungen unter Ill. 1. wird verwiesen.

Nachdem alle zuséatzlichen, hinzugekommenen Merkmale des Gegenstands nach
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 16 aus der Ni4 bekannt sind bzw. lediglich fachubli-
che Mallnahmen darstellen, ist auch sein Gegenstand mit der Gesamtheit seiner

Merkmale aus der Zusammenschau der Ni3 mit der Ni4 nahegelegt.

Nachdem die Patentfahigkeit aller Gegenstande der Patentanspriche 1 gemal
Haupt- und Hilfsantragen nicht gegeben ist, kann es auch dahingestellt bleiben, ob
die jeweiligen (fakultativen) (Teil-) Merkmale [H4], [H5] und [H9] der Gegenstande
der Anspriiche 1 gemaR den Hilfsantrdgen 4, 5 und 9 zulassig sind oder nicht. Fer-
ner kann auch die geltend gemachte Benutzung vor dem Prioritatsdatum dahinge-

stellt bleiben.



-30 -

Die Kostenentscheidung beruht auf 884 Abs.2 PatG i.V.m. 8§91
Abs. 1 Satz 1 ZPO, die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99
Abs. 1 PatGi. V. m. § 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gemanR 8 110 PatG gegeben.
Die Berufungsfrist betragt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in voll-
standiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Mo-
naten nach der Verkiindung (8 110 Abs. 3 PatG).
Die Berufung wird nach § 110 Abs. 2 PatG durch Einreichung der Berufungsschrift
beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe eingelegt.

Voit Martens Rippel Dr. Dorfschmidt Kortge
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