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Der Umstand, dass sich ein Patent durch ein bestimmtes Merkmal des Patentan-
spruchs von einer in der Beschreibung angeftihrten Entgegenhaltung abgrenzt,
vermag nur dann zu einer einschrankenden Auslegung zu fuhren, wenn erkenn-
bar ist, auf welche konkrete Ausgestaltung sich die Abgrenzung bezieht (Ergan-
zung zu BGH, Urteil vom 2. Méarz 2021 - X ZR 17/19, GRUR 2021, 945 - Schnell-
wechseldorn; Urteil vom 27. November 2018 - X ZR 16/17, GRUR 2019, 491
- Scheinwerferbeltftungssystem).

BGH, Urteil vom 26. April 2022 - X ZR 44/20 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2022:260422UXZR44.20.0



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 26. April 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoff-
mann und Dr. Deichful, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Crum-

menerl
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 28. Januar 2020 abgeandert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 516 720 (Streitpatents), das am
7. August 2004 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritdt vom 19. Sep-
tember 2003 angemeldet worden ist und die Herstellung eines Verbundelements
unter Einsatz eines Polyurethanhaftvermittlers betrifft. Patentanspruch 1, auf den

zwei weitere Anspriche zurtickbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Verfahren zur Herstellung eines Verbundelements aufgebaut aus den Schichten

i) einer ersten Deckschicht,

i) einer reaktiven Haftvermittlerschicht, enthaltend Polyurethan mit einer
Dichte von 400 bis 1200 g/l,

iii) einer Schaumstoffschicht, enthaltend Polyisocyanurat mit einer Dichte von
30 bis 100 g/I,

iv) gegebenenfalls einer zweiten reaktiven Haftvermittlerschicht, enthaltend
Polyurethan mit einer Dichte von 400 bis 1200 g/I, und

v) einer zweiten Deckschicht.

umfassend die Schritte:

A) Bereitstellen einer ersten Deckschicht,

B) Aufbringen von reaktivem Polyurethanhaftvermittler, als flissige Reakti-
onsmischung, auf die erste Deckschicht,

C) Aufbringen von Polyisocyanurat-Reaktionsmischung auf die noch reakti-
onsfahige Haftvermittlerschicht und Aufschdumenlassen der Polyiso-
cyanurat-Reaktionsmischung,

D) gegebenenfalls Aufbringen einer zweiten Haftvermittlerschicht auf die
zweite Deckschicht und

E) Aufbringen der zweiten mit ausreagierendem Polyurethanhaftvermittler
versehenen Deckschicht auf die Polyisocyanuratschicht.

Patentanspruch 4, auf den vier weitere Anspriche zuriickbezogen sind,
schitzt ein mit einem solchen Verfahren erhaltliches Verbundelement,
Patentanspruch 9 die Verwendung eines reaktiven Haftvermittlers zur Verbesse-

rung der Haftung zwischen den Schichten eines einen Polyisocyanuratschaum-

stoff enthaltenden Verbundelements.



Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe
Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht
patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfs-

weise in acht geanderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart. Hiergegen richtet
sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent weiterhin in der erteilten
Fassung und hilfsweise in drei abermals geanderten Fassungen verteidigt. Die

Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist begrtindet und fuhrt zur Abweisung der Klage.

l. Das Streitpatent betrifft die Herstellung eines Verbundelements

unter Einsatz eines Polyurethanhaftvermittlers.

1. Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift werden fur die
Herstellung von Verbundelementen zur Warmedammung sowohl Polyurethan-
Systeme (PUR-Systeme) als auch Polyisocyanurat-Systeme (PIR-Systeme) ver-

wendet.

Bei PUR-Systemen wuirden aufgrund des Verbots von Fluorchlorkohlen-
wasserstoffen brennbare Stoffe, beispielsweise Pentane, als Treibmittel einge-
setzt. Brandschutzanforderungen koénnten daher nur bedingt erfillt werden
(Abs. 2).

Dagegen wiesen PIR-Systeme auch bei einem - aus technischen Grinden
oftmals wiinschenswerten - reduzierten Flammschutzmittelgehalt gute Flamm-
schutzeigenschaften auf. Indessen hafteten PIR-Systeme an den meisten be-
kannten Oberflachen schlechter als PUR-Systeme (Abs. 3). Konstruktionsele-
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mente mit metallischen Deckschichten missten einen Haftungswert von mindes-
tens 0,08 N/mm? aufweisen, um fir die Bauindustrie zugelassen zu werden.
PUR-Systeme hatten Haftungswerte von 0,12 bis 0,17 N/mm?. Die Haftungs-
werte von PIR-Systemen seien dagegen im Durchschnitt kleiner als 0,1 N/mm?
(Abs. 4).

2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische
Problem, ein Verfahren zur Herstellung eines Verbundelements zur Verfiigung
zu stellen, das auch bei einem geringen Gehalt an Flammschutzmitteln guten

Flammschutz und gute Haftungswerte aufweist.

3. Zur Loésung des Problems schlagt das Streitpatent in Patent-

anspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1. Das Verfahren dient der Herstellung von Verbundelementen.

2. Das Verbundelement ist aufgebaut aus:
2.1 einer ersten Deckschicht (i);
2.2 einer Haftvermittlerschicht (ii),
2.2.1 die reaktiv ist
2.2.2 und Polyurethan enthalt,
2.2.3 mit einer Dichte von 400 bis 1200 g/I;
2.3 einer Schaumstoffschicht (iii),
2.3.1 die Polyisocyanurat enthalt,
2.3.2 mit einer Dichte von 30 bis 100 g/l;
2.4 gegebenenfalls einer zweiten Haftvermittlerschicht (iv),
2.4.1 die reaktiv ist
2.4.2 und Polyurethan enthalt,
2.4.3 mit einer Dichte von 400 bis 1200 g/I;
2.5 einer zweiten Deckschicht (v).

3. Das Verfahren umfasst folgende Schritte:
3.1 Bereitstellen einer ersten Deckschicht (A);
3.2 Aufbringen von reaktivem Polyurethanhaftvermittler, als
flissige Reaktionsmischung, auf die erste Deckschicht (B);
3.3 Aufbringen einer Polyisocyanurat-Reaktionsmischung auf
die noch reaktionsfahige Haftvermittlerschicht (C);
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3.4 Aufschaumenlassen der Polyisocyanurat-Reaktionsmi-
schung (C);

3.5 gegebenenfalls Aufbringen einer zweiten Haftvermittler-
schicht auf die zweite Deckschicht (D);

3.6 Aufbringen der zweiten mit ausreagierendem Polyurethan-
haftvermittler versehenen Deckschicht auf die Polyiso-
cyanuratschicht (E).

4. Der Gegenstand der Patentanspriche 4 und 9 unterliegt keiner ab-

weichenden Beurteilung.

Das in Patentanspruch 4 geschitzte Verbundelement ist durch das Her-

stellungsverfahren nach Anspruch 1 charakterisiert.

Die in Patentanspruch 9 geschutzte Verwendung erfordert korrespondie-
rend zu Merkmal 3.3, dass der Polyurethanhaftvermittler beim Aufbringen der
PIR-Reaktionsmischung noch reaktionsfahig ist. Zu Recht ist das Patentgericht
hierbei davon ausgegangen, dass die abweichende Schreibweise in der Patent-
schrift (Polyurettian, Pvlyisocyanat) auf einem offenkundigen Schreibversehen
beruht und fir die Auslegung von Anspruch 9 deshalb die eigentlich gemeinten

Begriffe (Polyurethan, Polyisocyanurat) maf3geblich sind.

Entgegen der Auffassung der Klagerin gilt dies nicht nur in Bezug auf die-
jenigen Wortbestandteile, die schon grammatikalisch keinen Sinn ergeben, son-
dern auch in Bezug auf den Bestandteil "cyanat". Weder aus den Patentanspru-
chen noch aus dem sonstigen Inhalt ergeben sich Anhaltspunkte daflr, dass Pa-
tentanspruch 9 hinsichtlich des eingesetzten Schaumstoffs andere Anforderun-
gen enthélt als die tbrigen Anspriiche. Hieraus ergibt sich die Schlussfolgerung,
dass auch die Angabe "cyanat" auf einem technischen Versehen beruht und des-

halb als "cyanurat" zu verstehen ist.

5. Einige Merkmale bedurfen ndherer Betrachtung.
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a) Merkmalsgruppe 2 enthélt Vorgaben zu den einzelnen Schichten.

aa) Furdie beiden Deckschichten (i, v) ist kein bestimmtes Material vor-

gesehen.

Nach der Beschreibung sind grundséatzlich alle Ublicherweise verwendeten
flexiblen und starren Materialien einsetzbar, vorzugsweise Metalle, insbesondere
Aluminium oder Stahl (Abs. 10). Patentanspruch 1 enthéalt insoweit jedoch keine

Festlegungen.

bb) Die Schaumstoffschicht (iii) enthéalt nach den Merkmalen 2.3.1 und
2.3.2 Polyisocyanurat mit naher bestimmter Dichte.

Nach der Beschreibung kann bekannter PIR-Schaumstoff verwendet wer-
den, der durch Umsetzung von Polyisocyanaten mit gegeniber Isocyanaten re-
aktiven Verbindungen in Gegenwart von Isocyanuratkatalysatoren erhaltlich ist.
Das Verhaltnis der beiden Komponenten im Reaktionsgemisch wird mit 1,8 bis 8
zu 1 und bevorzugt mit 1,9 bis 4 zu 1 angegeben (Abs. 17). Diese Detailangaben

haben in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden.

cc) Die Haftvermittlerschicht (ii) ist gemald Merkmal 2.2.1 reaktiv und
enthalt nach den Merkmalen 2.2.2 und 2.2.3 Polyurethan mit n&her bestimmter
Dichte.

Nach der Beschreibung kdnnen aus dem Stand der Technik bekannte
Haftvermittler auf Polyurethanbasis verwendet werden, die durch die Umsetzung
von Polyisocyanaten mit Verbindungen mit zwei gegeniber Isocyanaten reakti-

ven Wasserstoffatomen erhéltlich sind.

Das Verhaltnis zwischen der Polyisocyanatkomponente und der reaktiven
Wasserstoffatome aufweisenden Verbindung im Reaktionsgemisch wird in der
Beschreibung mit 0,8 bis 1,8 zu 1 und bevorzugt mit 1 bis 1,6 zu 1 angegeben

(Abs. 11). Diese Detailangaben zu Art und Mengenverhéltnis der Komponenten
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der Haftvermittlerschicht haben in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefun-

den.

Als reaktive Verbindungen, die fur die Herstellung eines Haftvermittlers im
Sinne von Merkmal 2.2.2 geeignet sind, fuhrt die Streitpatentschrift nicht nur sol-
che mit zwei oder mehr OH-Gruppen (Polyole) an, die bei der Umsetzung mit
einem Polyisocyanat zur Bildung von Polyurethanen im engeren Sinn fihren. Als
geeignet bezeichnet werden vielmehr auch Verbindungen mit zwei oder mehr
SH-, NH-, NH2- oder CH-aciden Gruppen (Abs. 13). Hieraus ergibt sich, wie das
Patentgericht insoweit unangegriffen ausgefuhrt hat, dass der Begriff
"Polyurethan” im Sinne von Merkmal 2.2.2 weit auszulegen ist und zum Beispiel
auch Polyharnstoff umfasst, der durch Reaktion eines Polyisocyanats mit den

Wasserstoffatomen von NH2-Gruppen entsteht.

b) Der Haftvermittlerschicht und der Art ihres Einsatzes kommt ent-
scheidende Bedeutung fur das in Merkmalsgruppe 3 definierte Verfahren und fur

die Hafteigenschaften des Verbundelements zu.

aa) Nach der Beschreibung fuhrt die Haftvermittlerschicht mit einem
Haftvermittler auf Polyurethanbasis zu einer verbesserten Haftung zwischen PIR-
Schaumstoffschicht und Deckschicht (Abs. 6 und Abs. 28).

bb) Merkmal 3.2 konkretisiert die bereits in Merkmal 2.2.1 vorgesehene
Anforderung, dass die Haftvermittlerschicht reaktiv sein muss, dahin, dass der
reaktive Polyurethanhaftvermittler als flissige Reaktionsmischung auf die erste
Deckschicht aufgebracht werden muss.

Hieraus ergibt sich, dass der Haftvermittler als Mischung aus mindestens
zwei Komponenten aufzubringen ist, die wahrend des Aufbringens und fir einen
gewissen Zeitraum danach miteinander reagieren und so die Polyurethan enthal-
tende Haftvermittlerschicht bilden. Als geeignete Ausgangsstoffe kommen die in
der Beschreibung beispielhaft erwahnten Polyisocyanate und Polyole in Betracht,
aus deren Reaktion Polyurethan entsteht.
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cc) Nach Merkmal 3.3 muss auch die Schaumstoffschicht in Form einer

Reaktionsmischung aufgebracht werden.

Hierzu bedarf es einer Mischung aus mindestens zwei Stoffen, durch de-
ren Reaktion eine Schaumstoffschicht aus Polyisocyanurat entsteht. Als geeig-
nete Ausgangsstoffe kommen nach der Beschreibung ebenfalls Polyisocyanate
und Polyole in Betracht (Abs. 19), sofern zusétzlich ein Katalysator eingesetzt

wird, der zur Bildung von Isocyanuratgruppen fuhrt (Abs. 18).

dd) Merkmal 3.3 sieht ferner vor, dass die Haftvermittlerschicht zu dem
Zeitpunkt, zu dem die PIR-Reaktionsmischung aufgebracht wird, noch reaktions-
fahig ist.

(1) Reaktionsfahig ist die Haftvermittlerschicht nach der Beschreibung,
wenn die Polyurethanreaktion des Haftvermittlers noch nicht abgeschlossen ist
(Abs. 29). In diesem Stadium ist die Haftvermittlerschicht noch nicht vollstandig
ausgehartet (Abs. 23). Diese in der Beschreibung nur als bevorzugt (Abs. 29)
bzw. besonders bevorzugt (Abs. 23) bezeichnete, in Patentanspruch 1 aber
zwingend vorgesehene Vorgehensweise gewahrleistet, dass die Haftvermittler-
schicht noch mit der PIR-Reaktionsmischung reagiert (Abs. 23).

Diesen Funktionsangaben ist zu entnehmen, dass die restliche Reaktions-
fahigkeit nicht nur die weitere Ausbildung von Polyurethan ermdglichen muss,
sondern auch eine Reaktion zwischen den beiden Mischungen flr die Haftver-
mittler- und die Schaumstoffschicht. Eine solche Reaktion ist jedenfalls dann
moglich, wenn die Haftvermittlerschicht beim Aufbringen der PIR-Reaktionsmi-
schung noch Bestandteile enthalt, die auch mit Bestandteilen der PIR-Reaktions-
mischung reagieren kdnnen. Bei dem in der Beschreibung geschilderten Beispiel,
bei dem beide Mischungen Polyisocyanate und Polyole enthalten (Abs. 23), ist
diese Voraussetzung erfillt, solange die Reaktion in der Haftvermittlerschicht

noch nicht vollstandig abgeschlossen ist.
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(2) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass Patentan-
spruch 1 keine festen Vorgaben dazu enthalt, in welchem Umfang noch reakti-

onsfahige Bestandteile in der Haftvermittlerschicht vorhanden sein mussen.

(&)  Aus den Erlauterungen zur Funktion von Merkmal 3.3 und aus der
vom Streitpatent verfolgten Zielsetzung, die Haftung zwischen Schaumstoff- und
Deckschicht zu verbessern, ergibt sich allerdings, dass die Reaktionsfahigkeit
noch in einem Umfang vorhanden sein muss, der das angestrebte Mal3 an Haf-

tung ermoglicht.

Hieraus kdnnen aber schon deshalb keine festen Grenzen abgeleitet wer-
den, weil Patentanspruch 1 keine bindenden Vorgaben in Bezug auf die Haftfa-
higkeit enthalt. Darliber hinaus gibt es auch keine festen Vorgaben in Bezug auf
die Stoffe, aus denen die beiden Reaktionsmischungen bestehen, und zu der Art
und Weise, in der diese Stoffe untereinander und mit den Stoffen der jeweils an-

deren Mischung reagieren kénnen.

Vor diesem Hintergrund kénnen weder dem Patentanspruch noch der Be-
schreibung Anhaltspunkte dafir entnommen werden, dass die Haftvermittler-
schicht beim Aufbringen der PIR-Reaktionsmischung noch flissig sein muss und
dass als zeitliche Grenze hierfur das Erreichen des Gelpunkts maf3geblich ist.

(b) Den detaillierten Ausfiihrungen der Parteien und ihrer Privatgutach-
ter zu den Reaktionsverlaufen und den erzielbaren Resultaten kommt in diesem

Zusammenhang keine ausschlaggebende Bedeutung zu.

Das Streitpatent definiert insoweit gerade keine konkreten Anforderungen.
Es beschrankt sich vielmehr auf die Vorgabe, dass die Haftvermittlerschicht noch

nicht vollstandig ausgehartet sein darf.
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(©) Aus diesem Grund kann auch offenbleiben, ob und in welchem Um-
fang nach Erreichen des Gelpunkts Reaktionspartner im Inneren der Haftvermitt-
lerschicht noch fur eine Reaktion mit Bestandteilen der PIR-Reaktionsmischung

zur Verfugung stehen.

Wie die Berufungserwiderung zutreffend darlegt, ist ausreichend, dass auf
der Oberflache der Haftvermittlerschicht, auf die die PIR-Reaktionsmischung auf-
gebracht wird, reaktionsfahige Bestandteile in noch ausreichendem Umfang zur
Verfigung stehen. Dass diese Vorgabe nach Erreichen des Gelpunkts schlech-
terdings nicht eingehalten werden kann, ist weder geltend gemacht noch sonst
ersichtlich. Entgegen der Auffassung der Berufung verlangt das Streitpatent dem-
gegenuber nicht, dass moglichst viele Reaktionspartner vorhanden und zugang-

lich sind oder dass eine Durchmischungszone entsteht.

(d)  Entgegen der Auffassung der Berufung ist Merkmal 3.3 auf der

Grundlage dieses Verstandnisses nicht bedeutungslos.

Der Umstand, dass der Reaktionsverlauf asymptotisch ist, ein Reaktions-
grad von 100 % aus theoretischer Sicht also nie erreichbar ist, mag dazu fuhren,
dass der Zeitraum, innerhalb dessen die Haftvermittlerschicht als noch reaktions-
fahig anzusehen ist, je nach den Umsténden sehr lang sein kann. Eine praktisch
relevante Grenze ergibt sich jedoch aus der Zielsetzung, dass das Aufbringen
der Haftvermittlerschicht die Haftung zwischen Schaumstoff- und Deckschicht in
relevantem Umfang verbessern muss. Auch insoweit enthalt das Streitpatent
zwar keine zahlenmafig bestimmten Vorgaben. Eine Verbesserung der Haftfa-
higkeit in einem Umfang, der flr den vorgesehenen Einsatz des hergestellten

Verbundelements ohne jede Bedeutung ist, reicht aber nicht aus.

(e) Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich aus den Ausfiih-
rungen in der Beschreibung zu der internationalen Patentanmeldung 99/00559

(NK5) keine abweichende Beurteilung.
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Das Streitpatent fuhrt aus, bei dem in NK5 offenbarten Verfahren zur Her-
stellung eines Metallsandwichpaneels werde der Haftvermittler kurz vor dem Auf-

bringen der PIR-Schaummischung ausgehartet (Abs. 4).

Hieraus ist zu entnehmen, dass sich das Streitpatent durch Merkmal 3.3
von NK5 abgrenzen mdchte. Solche Abgrenzungen kénnen nach der Rechtspre-
chung des Senats fur die Auslegung des betreffenden Merkmals von Bedeutung
sein (BGH, Urteil vom 2. Marz 2021 - X ZR 17/19, GRUR 2021, 945 Rn. 22
- Schnellwechseldorn; Urteil vom 27. November 2018 - X ZR 16/17, GRUR 2019,
491 Rn. 19 - Scheinwerferbellftungssystem).

Im Streitfall konnten die in Rede stehenden Ausfihrungen jedoch allenfalls
dann zu einem engeren Verstandnis von Merkmal 3.3 fuhren, wenn erkennbar
ware, auf welche konkrete Verfahrensgestaltung sich die Abgrenzung bezieht.
Unabh&ngig von der noch zu erérternden Frage, ob NK5 den Gegenstand des
Streitpatents vorwegnimmt oder nahelegt, enthalt die Entgegenhaltung indes
keine naheren Angaben dazu, in welchem Umfang die Haftvermittlerschicht beim
Aufbringen der PIR-Reaktionsmischung bereits ausgehartet sein und in welchem

Aggregatzustand sie sich befinden soll.

C) Nach Merkmalsgruppe 2.4 kann optional eine zweite Haftvermittler-
schicht vorhanden sein. Diese wird gemall Merkmal 3.5 gegebenenfalls auf die

zweite Deckschicht aufgebracht.

Aus diesen Merkmalen hat das Patentgericht zutreffend die Schlussfolge-
rung gezogen, dass Merkmal 3.6 ebenfalls optional ist, soweit dieses vorgibt,
dass die zweite Deckschicht mit ausreagierendem Polyurethanhaftvermittler ver-

sehen ist.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:
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Der Gegenstand von Patentanspruch 1 und damit auch der Gegenstand
der Patentanspriche 4 und 9 sei gegeniber der internationalen Patentanmel-
dung 99/00559 (NK5) nicht neu.

NK5 offenbare Metall-Sandwichpaneele mit einer inneren Deckschicht,
einem PIR-Schaumkern, einer Haftvermittlerschicht und einer Metallhaut. Der
Schaumkern und die Haftvermittlerschicht wirden in Form einer Reaktionsmi-
schung aufgebracht. Die Dichte des Schaumkerns sei mit 25,6 bis 38,4 g/l und
bevorzugt mit 30,4 bis 33,6 g/l angegeben. Die Haftvermittlerschicht bestehe
nach NK5 bevorzugt aus Polyharnstoff, kénne alternativ aber auch aus
Polyurethan bestehen. Ungeschdumtes Polyurethan weise materialinharent eine
Dichte im Bereich von 1200 g/l auf. Durch Restwasser, das als Treibmittel wirke,

konne sich die Dichte auf 300 bis 400 g/l reduzieren.

NKS5 fuhre die verbesserte Haftwirkung darauf zuriick, dass endstandige
Wasserstoffatome der Polyharnstoffschicht eine chemische Reaktion mit reakti-
ven Gruppen von Komponenten der den PIR-Schaum bildenden (Reaktions-)Mi-
schung gestatteten. Diese Erklarung beziehe der Fachmann, ein in der Regel
promovierter Polymerchemiker mit mehrjahriger Erfahrung in der Herstellung und
praxisbezogenen Verwendung von Schaumstoff-Verbundelementen und Kennt-
nissen beziglich der damit in Zusammenhang stehenden erforderlichen Eigen-

schaften, auch auf eine Schicht aus Polyurethan.

Dass die Haftvermittlerschicht beim Aufbringen der PIR-Mischung noch
reaktionsfahig sei, kdbnne schon aus der Angabe gefolgert werden, dass die Haft-
vermittlerschicht bei einer Ausfihrungsform auf die innere Oberflache der Metall-
haut aufgebracht werde, kurz nachdem diese abgerollt, geglattet und profiliert
worden sei und unmittelbar bevor sie in unmittelbare Nahe der inneren Deck-
schicht gebracht und die PIR-Mischung dazwischen appliziert werde. Deshalb
kénne offenbleiben, wie die darauffolgende Textstelle auszulegen sei, wonach
das Verfahren bei Bedarf so angepasst werden kdnne, dass es der Polyurethan-

schicht méglich sei, "to cure slightly before application of the polyisocyanurate
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foam mixture". NK5 sei zwar keine Lehre hinsichtlich eines bestimmten geeigne-
ten Zeitpunkts zu entnehmen. Das Streitpatent enthalte aber in gleicher Weise

keine Lehre hierzu.

II. Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren in
einem entscheidenden Punkt nicht stand.

1. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand

von Patentanspruch 1 in NK5 nicht vollstéandig offenbart.

a) NK5 offenbart ein Sandwichpaneel mit einer Metalldeckschicht zur
Gebéaudeverkleidung und ein Verfahren zu dessen Herstellung.

Ein Ausfuhrungsbeispiel eines insbesondere als Wandelement einsetzba-

ren Paneels ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt.

|f:f'“'“3

=4 A : ,,-,—, r?‘.‘r

._c,_,.x I-'?:- i \\\2#

Das Sandwichpaneel (10) besteht aus zwei Deckschichten (18, 20) und
einem flachigen Kern (12) aus einem PIR-Hartschaum mit einer zellularen Struk-
tur, der in einer Ausfiihrungsform eine Dichte von 1,6 bis 2,4 Ibs/ft3 und in einer
bevorzugten Ausfiihrungsform von 1,9 bis 2,1 Ibs/ft®> haben kann (S. 5 Z. 16-20).
Die Schaumstoffschicht (12) ist auf ihrer ersten Seite (14) unmittelbar mit der

o
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inneren Deckschicht (18) verbunden, die aus unterschiedlichen Materialien wie
Metall, Polymermaterialien oder Zellstoffmaterialien bestehen kann (S. 12 Z. 33
bis S. 13 Z. 9). Auf ihrer zweiten Seite (16) wird die Schaumstoffschicht (12) von
einer aul3eren Deckschicht (20) aus Metall abgedeckt (S. 11 Z. 8-11). Auf der
Innenseite (26) der Metallschicht (20) ist zur Verbesserung der Haftung mit der
Schaumstoffschicht (12) eine Primerschicht (22) aufgebracht (S. 4 Z. 10-16).
Diese kann beispielsweise aus Polyepoxid-, Polyurethan-, Polyacryl- oder
Polyharnstoffsystemen bestehen (S. 11 Z. 25-29).

Die Sandwichpaneele der NK5 werden in einem kontinuierlichen Verfah-
ren hergestellt. Die Materialien der auf3eren und inneren Deckschicht werden als
Coils bereitgestellt und auf die Bandanlage gegeben (S. 15 Z. 15-16). Bei einer
Ausfuhrungsform wird die Primerschicht (22) auf die Metallschicht (20) aufge-
bracht, kurz nachdem diese abgerollt, geglattet und profiliert worden ist und
unmittelbar bevor sie in enge Verbindung mit der inneren Deckschicht (18) ge-
bracht und die PIR-Schaummischung dazwischen eingebracht wird. Bei Bedarf
kann das Verfahren angepasst werden, um es der Primerschicht (22) auf der
Metallschicht (29) zu ermdglichen, "to cure slightly before application of the poly-
isocyanurate foam mixture" (S. 12 Z. 16-23). Das Metall kann bereits vom Her-

steller mit einem Primer versehen worden sein (S. 12 Z. 27-29; S. 15 Z. 1).

Im Detail beschreibt NK5 das Herstellungsverfahren wie folgt: Die Metall-
schichten wirden nach dem Abwickeln zunachst gerichtet und geglattet. Beide
Deckschichten kénnten vorgewarmt, Metallschichten zusétzlich an der Oberfla-
che mit einem Profil oder einer Pragung versehen werden. Wenn die Metall-
schicht nicht bereits herstellerseitig mit einem Primer versehen sei, werde die
Primerschicht (22) nach dem Richten, Glatten und gegebenenfalls Vorwarmen
und Profilieren auf die Innenseite (26) der Metallschicht (20) aufgebracht. Bei
dieser Ausfiihrungsvariante kénne es erforderlich sein, den nachsten Verfahrens-

schritt abhangig von der Hartegeschwindigkeit des fur die Primerschicht (22) ver-
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wendeten Polymers hinauszuschieben. Zusétzlich kdnne eine teilweise oder voll-
standige Hartung der Primerschicht in einem Ofen oder einer Heizkammer er-
reicht werden (S. 15 Z. 15-30).

Im weiteren Verfahrensverlauf wird eine PIR-Reaktionsmischung zwi-
schen den Deckschichten eingebracht (S. 15 Z. 36 bis S. 16 Z. 3). Bei einer Aus-
fuhrungsform werden die Deckschichten hierflr so zusammengefihrt, dass die
Primerschicht (22) auf der Innenseite (26) der auf3eren Metallschicht (20) und die
Innenseite der inneren Deckschicht (18) gleichzeitig mit der PIR-Reaktionsmi-
schung in Kontakt kommen. Bei einer anderen Ausfihrungsform wird die PIR-
Reaktionsmischung zunachst nur auf eine der beiden Deckschichten - bei der
Metallschicht (20) auf die Primerschicht (22) - aufgetragen und erst danach die
jeweils andere Deckschicht mit ihr in Kontakt gebracht (S. 15 Z. 3-14).

b) Damit sind, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat und
auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, die Merkmale 1, 2, 2.1, 2.2, 2.2.2, 2.3,
2.3.1, 2.3.2, 2.5 sowie die Merkmale 3, 3.1, 3.4 und 3.6 offenbart.

C) Ebenfalls offenbart sind die Merkmale 2.2.3 und 2.3.2.

aa) Die Dichte des Polyisocyanurats ist in NK5 ausdricklich angege-
ben. Der dort als bevorzugt bezeichnete Bereich von umgerechnet 30,4 bis

33,6 g/l liegt innerhalb der in Merkmal 2.3.2 definierten Spanne.

bb) Die Dichte der Primerschicht ist zwar nicht ausdriicklich angege-
ben. Aus der Benennung von Polyurethan ergibt sich nach den insoweit nicht
angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts jedoch eine Dichte im Bereich
zwischen 300 bis 1250 g/l, was sich weitgehend mit dem in Merkmal 2.2.3 ge-

nannten Wertebereich deckt.

d) Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht Merkmal 3.2 als offen-

bart angesehen.
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Nach den insoweit nicht angefochtenen Feststellungen des Patentgerichts
impliziert die Benennung von bekannten Techniken wie Walzenbeschichtung,
Tauchbeschichtung und Elektrobeschichtung, dass die Primerschicht in fllissi-

gem Zustand und damit als Reaktionsmischung aufgetragen wird.

e) NK5 offenbart ferner die optionale Merkmalsgruppe 2.4 und das

ebenfalls optionale Merkmal 3.5.

f) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist Merkmal 3.3 nicht
unmittelbar und eindeutig offenbart.

aa) Wie auch das Patentgericht im Ansatz nicht verkannt hat, enthalt
NK5 keine néheren Angaben zum Aushartungszustand der Primerschicht im

Zeitpunkt des Aufbringens der PIR-Reaktionsmischung.

bb)  Ausden bereits erwahnten Erlauterungen in NK5, wonach endstan-
dige Wasserstoffe in der Polyharnstoffschicht eine chemische Reaktion mit den
reaktiven Gruppen der die Schaumstoffschicht bildenden Polyisocyanurat-Mi-
schung eingehen, lassen sich insoweit keine eindeutigen Schlussfolgerungen

ziehen.

Selbst wenn diese Erlauterungen auf Polyurethan tbertragen werden, las-
sen sie nicht erkennen, dass die geschilderte Reaktion nur dann maéglich ist,
wenn die Primerschicht noch nicht vollstandig ausgehartet ist. Gegen eine solche
Annahme spricht schon der Umstand, dass NK5 wahlweise auch den Einsatz

einer Metallschicht mit herstellerseitig aufgebrachter Primerschicht vorsieht.

Vor diesem Hintergrund deuten die Ausfiihrungen, es koénne je nach
Hartungsgeschwindigkeit des verwendeten Polymers erforderlich sein, mit dem
nachsten Verfahrensschritt eine Zeitspanne zuzuwarten, und der Hinweis, ergéan-

zend kdnne die Primerschicht in einem Ofen oder einer Heizkammer ganz oder
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teilweise ausgehartet werden, eher darauf hin, dass auch eine in situ aufge-
brachte Primerschicht im Wesentlichen ausgehartet sein soll, bevor die PIR-Re-

aktionsmischung aufgetragen wird.

cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergeben sich aus den
Ausfuhrungen, wonach die Primerschicht unmittelbar vor dem Heranfuhren der
inneren Deckschicht (18) und dem Einbringen der PIR-Schaummischung aufge-

bracht wird, keine weitergehenden Hinweise.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Formulierung "unmittelbar vor"
(ust before) fir sich gesehen die Schlussfolgerung zuldsst, dass die Primer-
schicht im Zeitpunkt des Einbringens der PIR-Schaummischung noch nicht voll-
standig ausgehartet ist. Bei der gebotenen Beriicksichtigung des Kontexts, in
dem die Formulierung verwendet wird, ermdglicht sie eine eindeutige Schlussfol-

gerung in diese Richtung jedenfalls nicht.

Gegen die Argumentation des Patentgerichts spricht schon der Umstand,
dass NK5 auch in diesem Zusammenhang darauf hinweist, bei Bedarf solle ein
Ausharten der Primerschicht ermdglicht werden. Diese Formulierung ist fur sich
gesehen zwar ebenfalls nicht eindeutig, weil das Wort "slightly" sowohl auf das
Verb "cure" als auch auf die Praposition "before" bezogen werden kann und die
Ausfuhrungen in NK5 nicht eindeutig erkennen lassen, welcher Bezug gemeint
ist. Dies begrindet aber zusatzliche Zweifel daran, dass NK5 an dieser Stelle ein
Aufbringen der PIR-Schaummischung auf eine nicht vollstandig ausgehartete Pri-
merschicht lehrt.

Hinzu kommt, dass bei der detaillierteren Beschreibung des Herstellungs-
prozesses nochmals auf zusatzliche Vorkehrungen hingewiesen wird, um ein
Ausharten der Primerschicht zu ermdglichen, und das Wort "slightly" in diesem
Zusammenhang nicht verwendet wird. Der an dieser Stelle hinzugefligte Hinweis,
zum teilweisen oder vollstandigen Ausharten kdnne ein Ofen eingesetzt werden,
lasst fur sich gesehen zwar ebenfalls die Deutung zu, dass die Primerschicht

beim Einbringen der PIR-Schaummischung nicht zwingend schon vollstandig
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ausgehartet sein muss. Der Umstand, dass dies als zusatzliche Malinahme er-
wahnt wird, deutet aber darauf hin, dass ein teilweises Harten in einem Ofen auch
die Funktion haben kann, die Wartezeit bis zum vollstandigen Aushéarten zu ver-

kurzen.

dd) Entgegen der Auffassung der Klagerin lassen sich aus dem in NK5
geschilderten Beispiel 1 ebenfalls keine eindeutigen Schlussfolgerungen zum
Aushartungszustand der Primerschicht im Zeitpunkt des Aufbringens der PIR-

Reaktionsmischung ziehen.

Fur die Variante einer in situ aufgebrachten Primerschicht ist nach dem
Beispiel vorgesehen, das Verfahren so zu gestalten, dass eine zu gleichen Teilen
aus MDI und JEFFAMINE T-3000 Amin bestehende Polyharnstoff-Primerschicht
nach dem Aufsprihen auf die Innenseite der Stahlschicht zehn Sekunden lang
ausharten kann, bevor die PIR-Reaktionsmischung aufgetragen wird (S. 16
Z. 30-34). Welchen Aushartungsgrad die Primerschicht nach Ablauf der zehn Se-
kunden erreicht hat, ist dem Beispiel nicht zu entnehmen. Wie schon im Rahmen
der allgemeinen Erlauterungen des erfindungsgemafen Verfahrens deutet je-
doch auch hier der Umstand, dass der Einsatz einer Stahlschicht mit hersteller-
seitig aufgebrachter Primerschicht als gleichwertige Alternative fur die Variante
einer in situ aufgebrachten Primerschicht genannt wird (S. 16 Z. 34-35), eher da-
rauf hin, dass die in situ aufgesprihte Polyharnstoff-Primerschicht nach Ablauf
der zehn Sekunden und damit beim Auftragen der PIR-Reaktionsmischung im
Wesentlichen ausgehartet ist.

2. Die angefochtene Entscheidung, erweist sich nicht aus anderen
Griinden als im Ergebnis zutreffend (§ 119 Abs. 1 PatG).

a) Entgegen der vorlaufigen Einschétzung des Patentgerichts in dem
nach 8 83 Abs.1 PatG erteilten Hinweis lag der Gegenstand von Patent-

anspruch 1 ausgehend von NK5 nicht nahe.
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Dabei kann mit dem Patentgericht angenommen werden, dass es zum all-
gemeinen Fachwissen gehorte, dass die in NK5 als Ursache der guten Haftwir-
kung vermutete Bildung von chemischen Bindungen umso besser gelingen kann,

je mehr potentielle Reaktionspartner zur Verfiigung stehen.

Um zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, bedurfte es auch
unter dieser Pramisse der zusatzlichen Erkenntnis, dass geeignete Reaktions-
partner in einer als flissige Reaktionsmischung aufgebrachten Haftvermittler-
schicht aus Polyurethan in gréRerem Umfang zur Verfligung stehen, solange der
Aushéartungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Diesbeziglich ergab sich aus
NK5 keine hinreichende Anregung, weil der Auftrag als Flissigkeit nur beilaufig
als eine von mehreren in Frage kommenden Methoden erwahnt wird, zu den na-
her beschriebenen Alternativmethoden sogar der Einsatz von Metallschichten mit
herstellerseitig aufgetragener Primerschicht gehdrt, und NK5 keine dieser Me-

thoden als besonders geeignet hervorhebt.

b) Der Gegenstand des Streitpatents ist durch die japanische Patent-
anmeldung Sho 53-16783 (NK9; deutsche Ubersetzung: NK9A) weder offenbart
noch nahegelegt.

aa) NKO9 befasst sich mit der Aufgabe, die Haftung von Verbundplatten
mit einem Kern aus Polyurethan oder Polyisocyanurat zu verbessern, um zu ver-
hindern, dass die Schichten sich im Laufe der Zeit durch auf3ere Einflisse abl6-
sen (NK9A S. 2 Z. 21 bis S. 3 Z. 22).

Zur Losung schlagt NK9 vor, zwischen der Deckschicht und dem Schaum-
stoffkern eine Klebeschicht einzufiigen. Ein Ausfihrungsbeispiel fur eine solche

Verbundplatte ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 dargestellt.
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Auf ein starres Substrat (1, 10), das zum Beispiel aus Metall bestehen
kann (NK9A S. 3 Z. 27 bis S. 4 Z. 1), wird Klebstoff in Form einer diinnen Schicht
(2, 20) aufgebracht (NK9A S. 4 Z. 10-11; S. 5 Z. 24).

Als Klebstoff kommen Substanzen in Betracht, die es ermdglichen, die
Deckschicht und das Kernmaterial der Verbundplatte durch eine chemische Bin-
dung fest miteinander zu verkleben (NK9A S. 4 Z. 12-16; S. 5 Z. 25-28). Als ge-
eignet bezeichnet werden unter anderem warmehéartende, thermoplastische oder
auch Mischklebstoffe (NK9A S. 4 Z. 17-20). Als vorteilhaft hervorgehoben wer-
den Klebstoffe, die ein Isocyanat oder Diisocyanat enthalten, das mit Komponen-
ten des Schaumstoffkernmaterials chemisch reaktiv ist, weil damit eine beson-
ders feste Haftung erzeugt werden kdnne, die starker sei, als wenn das Schaum-
stoffkernmaterial unmittelbar auf die Deckschicht aufgebracht wirde (NK9A S. 5
Z.23bis S.6 Z. 3).

Wahrend oder nach der Bildung der Klebstoffschicht wird mittels einer Auf-
tragsvorrichtung (16) ein Schaumstoff (3), beispielsweise ein PUR-Schaum oder
ein PIR-Schaum, der Flammschutzmittel enthalten kann (NK9A S. 4 Z. 23 bis
S.5 Z. 1), in flussiger oder korniger Form auf die Klebstoffschicht aufgebracht
(NK9A S. 6 Z. 3-5). AbschlieRend wird die zweite Deckschicht (Figur2: 4; Figur 4:
18) aufgebracht, die aus einem blattartigen Material wie Kraftpapier, Kunstharz-
folie oder Aluminiumfolie bestehen kann (NK9A S. 5 Z. 1-4).

NK9 fuhrt erganzend aus, bei dem erfindungsgemal3en Verfahren werde

in der Regel keine Struktur ausgebildet, bei der die Klebstoffschicht und die
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Schaumstoffschicht so klar voneinander getrennt seien, wie dies in der schema-
tischen Darstellung in Figur 2 gezeigt sei. Vielmehr werde eine verwickelte Struk-
tur ausgebildet, bei der die Klebstoffschicht und die Schaumstoffschicht einander
durchdréngen, oder eine Struktur, bei der die beiden Schichten aufgrund einer
sich bildenden homogenen Substanz nur schwer voneinander zu unterscheiden
seien (NK9A S. 6 Z. 12-19).

Bei einem ersten Ausfuihrungsbeispiel werden Polyurethan-Schaum-Roh-
stoff als Kernmaterial und MDI (Methylendiphenylisocyanat) als Klebstoff einge-
setzt, bei einem zweiten Beispiel PIR-Schaum-Rohmaterial und Epoxid-Amin-
Klebstoff (S. 6 Z. 25 bis S. 7 Z. 6).

bb) Daraus ergab sich keine Anregung, einen Kern aus Polyisocyanurat

mit einer Reaktionsmischung fur Polyurethan zu kombinieren.

(1) NKO fuhrt zwar Isocyanate als besonders geeignete Klebstoffe an.
Isocyanate sind aber nur eine von mindestens zwei Komponenten, die fur eine
Reaktionsmischung zur Herstellung von Polyurethan benétigt werden. Eine sol-
che Reaktionsmischung wird in NK9 nur im Zusammenhang mit dem Kernmate-

rial erwahnt, nicht aber als in Frage kommender Klebstoff.

(2)  Eine Anregung, eine solche Mischung dennoch als Klebstoff einzu-

setzen, ergab sich auch nicht aus einer ergdnzenden Heranziehung von NK5.

In NK5 wird zwar eine Primerschicht aus diesem Material eingesetzt. Wie
bereits oben dargelegt wurde, lasst NK5 aber nicht erkennen, dass die Primer-
schicht schon vor ihrem vollstdndigen Aushéarten mit der darauf aufgebrachten
PIR-Schaummischung in Kontakt gebracht wird. Um zu einer Kombination von
NK5 und NK9 zu gelangen, hatte es mithin der Erkenntnis bedurft, dass die Pri-
merschicht in NK5 in derselben Weise wirkt wie der Klebstoff in NK9.

Fur diesbezugliche Uberlegungen mag gesprochen haben, dass beide

Entgegenhaltungen die Wirkungsweise mit chemischen Bindungen zwischen den
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beiden Schichten erklaren. Auch hieraus ergab sich aber nicht, dass es gerade
darauf ankommt, die PIR-Schaummischung vor dem Aushérten der Primer-
schicht aufzubringen. NK9 hebt diese Vorgehensweise nicht als besonders ge-
eignet hervor, sondern stellt die Aufbringung wéhrend oder nach Bildung der
Klebstoffschicht als grundséatzlich gleichwertig nebeneinander.

C) Der Gegenstand des Streitpatents ist auch nicht durch die européi-
schen Patentanmeldungen 728 574 (NK8) und 1 279 885 (NK10) offenbart oder

nahegelegt.

aa) NKB8 offenbart ein Verfahren zur Herstellung selbsttragender Sand-
wich-Strukturelemente aus mindestens einer massiven Polyurethanschicht und

mindestens einer Polyurethanschaumschicht.

(1) Die Entgegenhaltung befasst sich mit der Aufgabe, die Haftung der-
artiger Sandwich-Strukturelemente an Formteilen aus Polymethylmethacrylat
(PMMA) zu verbessern und Verwerfungen zu vermeiden, zu denen es beim Aus-
harten der Polyurethanreaktivmischung infolge der in den Schichten des Struktu-
relements zu unterschiedlichen Zeiten eintretenden Schrumpfungen kommen
kann (Sp. 1 Z. 34-36; Sp. 2 Z. 9-15).

Zur L6sung schlagt NK8 vor, zumindest fur die massiven Polyurethan-
schichten eine Polyurethanreaktivmasse mit einem bestimmten Anteil an Glim-

mer einzusetzen (Sp. 2 Z. 15-20).

Die Erzeugung der erfindungsgemaf3en Sandwich-Strukturen erfolgt
durch schichtweisen Auftrag auf ein Substrat (Sp. 3 Z. 45-47). In einer vorteilhaf-
ten Ausfihrungsform werden die einzelnen Massiv- und Schaumschichten durch
Aufsprihen der Reaktivmischung in mehreren Lagen erzeugt, um insbesondere
dann, wenn eine dickere Schicht erzeugt werden soll, ein Ablaufen der jeweils
noch flissigen, nicht ausreagierten Lage von einer geneigten Auftragungsflache
zu vermeiden. Dabei soll die Auftragung der aufeinanderfolgenden Lagen einer
Schicht wie auch die Auftragung der ersten Lage einer Schaumschicht auf die
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letzte Lage der darunterliegenden massiven Polyurethanschicht vorzugsweise
"nass in nass" erfolgen, was nach den Erlauterungen in der NK8 dahin zu verste-
hen ist, dass die vorhergehende Lage beim Auftragen der nachfolgenden Lage
noch nicht vollstandig ausreagiert und der Zustand der Klebfreiheit noch nicht
erreicht ist (Sp. 4 Z. 7-21).

(2) Daraus ergab sich keine Anregung, eine aus Polyisocyanurat be-
stehende Schicht auf eine Polyurethanreaktionsmischung aufzutragen, solange

diese noch nicht vollstandig ausgehartet ist.

Der Fachmann kann der NK8 zwar - wie die Berufungserwiderung insoweit
zu Recht geltend macht - entnehmen, dass ein Aufbringen einer Schicht vor dem
vollstdndigen Ausharten der vorangehenden Schicht vorteilhaft ist, weil sich
diese dann noch in einem klebenden Zustand befindet und somit eine bessere
Haftung erzielt werden kann. Hieraus ergab sich aber ebenso wie aus den Aus-
fuhrungen in NK9 keine Anregung, diese Erkenntnis auf das Zusammenfligen
einer Primerschicht aus Polyurethan und einer PIR-Schaummischung zu Uber-

tragen.

bb) NK210 offenbart ein Verfahren zur thermischen Isolierung metalli-
scher Strukturen, die extrem tiefen Temperaturen ausgesetzt sind, zum Beispiel

Treibstoffspeicher von Geraten der Luft- und Raumfahrt.

Q) NK10 kritisiert an den bisher angewandten Verfahren, dass sie auf-

wandig und kostenintensiv seien (Abs. 14).

Um die Metallstrukturen serienmafR3ig zu angemessenen Kosten und in der
geforderten Qualitét isolieren zu kdnnen (Abs. 16), schlagt NK10 vor, den als Iso-
liermittel dienenden Polyurethanschaumstoff nicht direkt auf das Metall aufzu-
bringen, sondern zuvor die Oberflache des Metalls mit einer Klebeschicht zu ver-
sehen, wobei in einer bevorzugten Ausfihrungsform als Haftmittel aus einem Iso-

cyanat und einem Polyol gebildetes Polyurethan vorgesehen ist (Abs. 22, 34).
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Auf die so vorbereitete Metalloberflache soll anschlie3end der Polyurethan-
schaumstoff aufgebracht werden, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem der Kleb-

stoff noch nicht polymerisiert und ausgehartet ist (Abs. 19, 37).

(2) Eine Anregung, eine Polyisocyanurat enthaltende Schaumstoff-
schicht auf eine noch nicht polymerisierte, Polyurethan enthaltende Haftvermitt-

lerschicht aufzutragen, ergab sich daraus nicht.

Der Fachmann kann der NK10 ebenso wie der NK8 zwar entnehmen, dass
eine bessere Haftung erzielt werden kann, wenn der Schaumstoff auf die Haft-
vermittlerschichtschicht aufgebracht wird, solange diese noch nicht polymerisiert
und ausgehartet ist. Auch NK10 bezieht sich aber ausschliel3lich auf Strukturen
mit einer Schaumstoffschicht aus Polyurethan. NK10 bezeichnet es zudem als
vorzugswaurdig, wenn Haftmittel und Schaumstoffschicht in Bezug auf ihre che-
mische Beschaffenheit kompatibel sind und jeweils aus Polyurethan bestehen,
das aus einem Polyol und einem Isocyanat gebildet wird, weil dann Klebe- und

Schaumstoffschicht gleichzeitig polymerisieren (Abs. 22).

Aus alldem ergab sich keine Anregung, die in NK10 offenbarten Erkennt-
nisse auf das Zusammenfiigen einer Primerschicht aus Polyurethan und einer
PIR-Schaummischung zu Ubertragen. Bei dieser Kombination kénnen die in
NK10 als giinstig bezeichneten Rahmenbedingungen - das Vorhandensein eines
Polyols und eines Isocyanats in beiden Schichten - zwar ebenfalls erftillt sein.
NK10 lehrt aber, zu diesem Zweck beide Schichten bevorzugt aus demselben
Material auszugestalten, und gibt damit keine Veranlassung, sich mit der Frage
zu befassen, ob die genannten Bedingungen auch beim Einsatz unterschiedli-

cher Materialien erfullt werden konnen.

d) Die weiteren Entgegenhaltungen liegen, wie das Patentgericht be-
reits in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ausgefiihrt hat, weiter ab

und bedurfen deshalb keiner vertieften Erdrterung.



113

114

115

- 26 -

V. Die Sache ist zur Endentscheidung reif (8§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG).

Das Streitpatent erweist sich aus den oben aufgezeigten Grinden als

rechtsbestandig. Die Klage ist deshalb abzuweisen.

V. Die Kostentscheidung beruht auf 8 121 Abs. 2 PatG in Verbindung
mit 8 91 Abs. 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Deichful?

Kober-Dehm Crummenerl

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.01.2020 - 3 Ni 3/19 (EP) -



