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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 9. Mai 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Hoff-
mann, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Rombach und den Richter

Dr. Rensen
fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 22. April 2021 wird auf Kosten der

Beklagten zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 2 930 066 (Streitpatents), das am
8. April 2015 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritdt vom 9. April 2014

angemeldet wurde.

Das Streitpatent betrifft ein Dekorteil fir einen Fahrzeuginnenraum und ein
Verfahren zu dessen Herstellung. Patentanspruch 1, auf den drei weitere Anspru-

che zuriickbezogen sind, lautet:

Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils (10) fur einen Fahrzeuginnenraum,
umfassend einen Trager (11) mit einer durch den Tréger (11) gebildeten oder auf
dem Trager angeordneten Dekorschicht (12), die eine als Sichtseite des Dekor-
teils ausgebildete Vorderseite (16) aufweist, und einen zumindest teilweise trans-
parenten und/oder transluzenten Lackaufbau (13) an der Vorderseite (16) der
Dekorschicht (12), wobei der Lackaufbau (13) wenigstens zwei an der Vorder-
seite (16) der Dekorschicht (12) ausgebildete, insbesondere angegossene, und
Ubereinander angeordnete Lackschichten (14, 15; 20, 21, 22) umfasst, wobei
eine der Dekorschicht (12) abgewandte Vorderseite (17) der aufl3ersten Lack-
schicht (15; 22) eine im Wesentlichen glatte Oberflache aufweist, wobei jeweils
zwei Ubereinanderliegende Lackschichten (14, 15; 20, 21, 22) zwischen sich eine
Grenzflache (18; 23, 24) definieren und wobei die wenigstens eine Grenzflache
(18; 23, 24) in Relation zur im Wesentlichen glatten Oberflache der Vorderseite
(17) der aufRersten Lackschicht (15; 22) eine zumindest abschnittsweise dreidi-
mensionale Struktur aufweist, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- Bereitstellen eines Rohlings umfassend den Tréger (11) mit der durch den
Trager (11) gebildeten oder auf dem Trager angeordneten Dekorschicht (12)
in einer zur Aufnahme des Rohlings vorgesehenen Unterform eines Lackier-
werkzeugs,

- Durchfiihren eines ersten Lackierschrittes, wobei die Unterform mit einer ers-
ten Oberform zusammengefuhrt wird und anschlieRend im Lackierwerkzeug
eine erste Lackschicht (14; 20) des Lackaufbaus (13) mit einer durch die
Formflache der ersten Oberform vorgegebene Oberflachenstruktur aufge-
bracht wird,

- Durchfiihren eines zweiten Lackierschrittes, wobei die Unterform mit einer
zweiten Oberform zusammengefuhrt wird und anschlief3end eine zweite Lack-
schicht (15; 21) des Lackaufbaus (13) mit einer durch die Formflache der
zweiten Oberform vorgegebene Oberflachenstruktur aufgebracht wird.
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Patentanspruch 5, auf den ein weiterer Anspruch zurtickbezogen ist,
schitzt sinngemal eine Vorrichtung zur Durchfiihrung eines solchen Verfahrens

zur Herstellung eines Dekorteils mit entsprechenden Merkmalen.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und

hilfsweise in drei geanderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fiir nichtig erklart. Mit ihrer dagegen
gerichteten Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent mit ihren erstin-
stanzlichen Antrdgen und mit sieben weiteren Hilfsantragen. Die Klagerin tritt

dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung hat keinen Erfolg.
l. Das Streitpatent betrifft Dekorteile fur Fahrzeuginnenraume.

1. Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift war im Stand der
Technik bekannt, solche Dekorteilte mit einlagigen Lackschichten zum Schutz
gegen Beschadigungen und Verschmutzung oder zur Verbesserung der Optik zu
versehen. Diese Lackschichten wiirden vorwiegend glatt auf die Dekorteile auf-

getragen bzw. bildeten eine plane Oberflache (Abs. 3).

Das Streitpatent betrifft das technische Problem, einen neuartigen Lack-
aufbau zur Erreichung oder Verstarkung einer dreidimensionalen optischen Tie-

fenwirkung zur Verfiigung zu stellen (Abs. 5).

2. Zur Lésung schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Ver-

fahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:



1. Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils (10) fur einen Fahr-
zeuginnenraum, umfassend

1.1 einen Trager (11)
1.2 mit einer Dekorschicht, die
1.2.a durch den Trager (11) gebildet oder
1.2.b auf dem Trager angeordnet ist und
1.2.1 eine als Sichtseite des Dekorteils ausgebildete Vor-
derseite (16) aufweist,

1.3 einen zumindest teilweise transparenten und/oder
transluzenten Lackaufbau (13) an der Vorderseite (16) der
Dekorschicht (12),

1.3.1 der wenigstens zwei an der Vorderseite (16) der
Dekorschicht (12) ausgebildete, insbesondere an-
gegossene, und Ubereinander angeordnete Lack-
schichten (14, 15; 20, 21, 22) umfasst.

1.3.1.1 Eine der Dekorschicht (12) abgewandte Vorder-
seite (17) der aufRersten Lackschicht (15; 22)
weist eine im Wesentlichen glatte Oberflache auf.

1.3.1.2 Jeweils zwei Ubereinanderliegende Lackschich-
ten (14, 15; 20, 21, 22) definieren zwischen sich
eine Grenzflache (18; 23, 24).

1.3.1.2.1 Die wenigstens eine Grenzflache (18; 23, 24)
weist in Relation zur im Wesentlichen glatten
Oberflache der Vorderseite (17) der &uf3ersten
Lackschicht (15; 22) eine zumindest abschnitts-
weise dreidimensionale Struktur auf.

Verfahrensschritte:

2. Bereitstellen eines Rohlings umfassend den Trager (11) mit der
Dekorschicht (12) in einer zur Aufnahme des Rohlings vorge-
sehenen Unterform eines Lackierwerkzeugs.
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3. Durchfuhren eines ersten Lackierschrittes, wobei
3.1 die Unterform mit einer ersten Oberform zusammengefihrt
wird und
3.2 anschlieRend im Lackierwerkzeug eine erste Lackschicht
(14; 20) des Lackaufbaus (13) mit einer durch die Formfla-
che der ersten Oberform vorgegebenen Oberflachenstruk-
tur aufgebracht wird.

4. Durchfuhren eines zweiten Lackierschrittes, wobei
4.1 die Unterform mit einer zweiten Oberform zusammenge-
fuhrt wird und
4.2 anschlieBend eine zweite Lackschicht (15; 21) des Lack-
aufbaus (13) mit einer durch die Formflache der zweiten
Oberform vorgegebenen Oberflachenstruktur aufgebracht
wird.

3. Einige Merkmale bedurfen der Erlauterung.

a) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergibt sich aus Merk-
mal 1.3, dass alle in Merkmal 1.3.1 vorgesehenen Lackschichten in einzelnen
Bereichen transparent oder transluzent sein und dass diese Bereiche zumindest

teilweise Ubereinander liegen missen.

aa) Wie auch die Berufung nicht verkennt, lasst der Wortlaut von
Merkmal 1.3 allerdings offen, welche Teile des Lackaufbaus transparent oder

transluzent sein mussen.

Bei isolierter Betrachtung dieses Merkmals waren damit Ausgestaltungen
umfasst, bei denen nur eine der mindestens zwei Schichten, aus denen der Lack-
aufbau besteht, transparente oder transluzente Teilbereiche aufweist, denn auch

solche Bereiche hilden einen Teil des Lackaufbaus.

bb)  Auch aus der Funktion von Merkmal 1.3 ergibt sich nicht zwingend

ein engeres Verstandnis.



16

17

18

19

20

21

Merkmal 1.3 dient der Verwirklichung der bereits erwahnten Aufgabenstel-
lung, eine dreidimensionale Tiefenwirkung zu erzielen oder zu verstarken (Abs. 5
und 8).

Als weiteres Mittel zur Erreichung dieses Ziels fiihrt die Beschreibung
unter anderem die in Merkmal 1.3.1.2.1 vorgesehene dreidimensionale Ausge-

staltung der Grenzflache zwischen zwei Schichten an (Abs. 15 ff.).

Bei einer solchen Ausgestaltung kénnen dreidimensionale Tiefeneffekte
schon dadurch erzielt werden, dass die oberhalb der Grenzflache liegende
Schicht zumindest teilweise transparent oder transluzent ist und so einen Blick
auf die Grenzflache ermdglicht. Dies gilt auch dann, wenn die unterhalb der

Grenzflache liegende Schicht weder transparent noch transluzent ist.

cc) Ein engeres Verstandnis ergibt sich jedoch aus Merkmal 1.2.1, wo-
nach die Dekorschicht eine als Sichtseite des Dekorteils ausgebildete Vorder-

seite aufweisen muss.

Diese Dekorschicht kann nach den Merkmalen 1.2.a und 1.2.b wahlweise
durch den Trager selbst gebildet oder auf diesem angeordnet sein. Auch im zu-
letzt genannten Fall bildet sie eine vom Lackaufbau zu unterscheidende Schicht,
die zum Beispiel aus einem Holzfurnier, einer Kunststoff- oder Metallfolie oder
einer Farbschicht bestehen kann (Abs. 23). Auch fir solche Ausgestaltungen gilt
die in Merkmal 1.2.1 definierte Vorgabe, dass die Dekorschicht als Sichtseite des

Dekorteils ausgebildet ist.

Entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung enthélt der Begriff
"Sichtseite" nicht nur eine n&here Konkretisierung des im gleichen Zusammen-
hang verwendeten Begriffs "Vorderseite". Aus der Anforderung, dass die Vorder-
seite als Sichtseite ausgebildet sein muss, ergibt sich vielmehr, dass der zuletzt
genannte Begriff nicht zur rAumlichen Abgrenzung dient, sondern eine zuséatzli-

che Funktion der Vorderseite der Dekorschicht (12) beschreibt.
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Dem ist zu entnehmen, dass die Vorderseite der Dekorschicht auch in fer-
tigem Zustand des Tragers zumindest teilweise sichtbar sein muss. Hierzu muss
der an der Dekorschicht angeordnete Lackaufbau zumindest in einzelnen Teilbe-
reichen durchgehend - also durch alle Lackschichten hindurch - transparent oder

transluzent sein.

b) Aus denselben Griunden ergibt sich, dass der Lackaufbau - eben-
falls abweichend von der Auffassung des Patentgerichts - nur dann transparent

oder transluzent ist, wenn er fur sichtbares Licht durchlassig ist.

aa) Die Begriffe "transparent” und "transluzent" werden in der Streitpa-
tentschrift zwar nicht ausdricklich definiert. Aus der Anforderung, dass die dar-
unter liegende Vorderseite des Dekorteils als Sichtseite ausgebildet ist, ergibt
sich aber, dass diese auch ohne Hilfsmittel fir das menschliche Auge wahrnehm-
bar ist.

Hierzu muss der Lackaufbau zumindest in Teilbereichen sichtbares Licht

durchlassen.

bb)  Die Ausfihrungen in der Beschreibung, wonach die Erfindung viel-
faltige optische 3D-Effekte und/oder holographische Effekte ermdglicht (Abs. 8),
fuhren entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung nicht zu einer abwei-

chenden Beurteilung.

Dabei kann zugunsten der Berufungserwiderung unterstellt werden, dass
3D-Effekte auch unter ausschliel3lichem Einsatz von UV-Licht erzeugt werden
kénnen - etwa dadurch, dass solches Licht in eine als Lichtleiter ausgebildete
Lackschicht eingebracht wird, wie dies die Beschreibung als Moglichkeit vorsieht
(Abs. 14).

Auch bei solchen Ausgestaltungen muss zumindest ein Teil der Vorder-

seite des Dekorteils als Sichtseite ausgebildet, also fir das menschliche Auge
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sichtbar sein. Eine mittelbare Wahrnehmung aufgrund der Reflexion, Brechung

oder Streuung von ultraviolettem oder infrarotem Licht reicht hierfir nicht aus.

C) Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass die nach Merk-
mal 3.2 erzeugte Oberflachenstruktur nicht zwingend identisch sein muss mit der
dreidimensionalen Struktur der Grenzflache im Sinne von Merkmal 1.3.1.2.1.

Die in Merkmal 3.2 vorgegebene Erzeugung einer Oberflachenstruktur auf
der ersten Lackschicht durch korrespondierende Ausgestaltung der ersten Ober-
form erdffnet zwar die Mdglichkeit, bereits in diesem Verfahrensschritt die drei-
dimensionale Struktur zu schaffen, die gemafd Merkmal 1.3.1.2.1 an der Grenz-
flache zwischen zwei Lackschichten vorhanden sein muss. Patentanspruch 1
schreibt die Ausgestaltung der dreidimensionalen Struktur in dieser Weise aber
nicht zwingend vor. In Einklang damit fihrt die Beschreibung aus, die dreidimen-
sionale Struktur an der Grenzflache kdnne insbesondere durch in die jewelils
inneren Lackschichten gepragte Strukturen oder durch auf die jeweils inneren

Lackschichten aufgesetzte Elemente ausgebildet werden (Abs. 9).

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie
folgt begrindet:

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei durch die US-ameri-
kanische Patentanmeldung 2012/0043702 (NI3) vorweggenommen. NI3 offen-
bare ein Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils mittels einer Spritzgielima-
schine. Die Eignung zur Verwendung in einem Fahrzeuginnenraum sei zwar nicht
erwahnt. Aus dieser Zweckangabe lie3en sich jedoch keine verfahrenstechni-
schen Besonderheiten ableiten. Bei dem in NI3 offenbarten Verfahren werde der
in einer SpritzgielBmaschine hergestellte und in einer Unterform aufgenommene
Rohling in einem ersten Lackierschritt grundiert. In einem zweiten Lackierschritt
werde eine transparente Deckschicht aufgebracht. Als erste Lackschicht werde
eine transparente Lackschicht (90) offenbart. Diese Lackschicht misse jedenfalls
transluzent sein, da der Lackauftrag mittels UV-Licht getrocknet werde. Eine drei-

dimensionale Struktur kénne optional durch Lasergravieren aufgebracht werden.
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Ausgehend von NI3 seien dem Fachmann, einem Ingenieur der Fachrich-
tung Fahrzeugtechnik oder einem Absolventen des Hochschul-Studiengangs In-
dustrie- und Produktdesign, der Gber mehrjahrige Erfahrung auf dem Gebiet der
Entwicklung und Konstruktion von Innenausstattungsteilen fur Kraftfahrzeuge
verfuge und bei Bedarf einen erfahrenen Ingenieur der Fertigungstechnik hinzu-
ziehe, die mit den Hilfsantrdgen 1 und 2 verteidigten Gegenstande nahegelegt
gewesen. Die beanspruchte besondere Formgestaltung der Grenzflache zur Er-
reichung oder Verstarkung der optischen Tiefenwirkung sei aus dem Stand der
Technik gelaufig, speziell fir den Automobilbereich etwa aus der deutschen Of-
fenlegungsschrift 10 2010 031 814 (NI5). Es habe Anlass bestanden, das in NI3
offenbarte zeit- und kostenaufwendige Verfahren des Lasergravierens zu verbes-

sern.

Der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand sei ebenfalls nicht patentfa-
hig. Das Aufsetzen von Elementen auf die erste Lackschicht wahrend des ersten
Lackierschritts sei in NI3 offenbart. Gemal Figur 6 und den darauf bezogenen
Ausfuhrungen in der Beschreibung kénne ein Firmenlogo (70) auf die erste Lack-
schicht im Siebdruckverfahren aufgebracht werden, wobei das Logo ausweislich
Figur 10 eine dreidimensionale Struktur aufweise.

Il Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren im

Ergebnis stand.

1. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist durch NI3 jedenfalls
nahegelegt.

a) NI3 betrifft ein Verfahren zum Beschichten oder Bedrucken eines

durch Spritzgiel3en hergestellten Werksticks.

Die Beschreibung von NI3 fuhrt aus, durch Spritzgiel3en hergestellte Pro-
dukte wirden aus asthetischen Grinden oder zum Kennzeichnen von Funktio-

nen haufig mit verschiedenen Farben gestaltet, zum Beispiel mit Firmenlogos,
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Mustern oder anderen Bezeichnungen. Die hierfur eingesetzten Verfahren erfor-
derten mehrere aufeinander folgende Bearbeitungsprozeduren und nahmen viel
Zeit in Anspruch (Abs. 4).

Zur Verbesserung schlagt NI3 eine drehbare Arbeitsplattform mit einer
Patrize und mehreren Matrizen vor (Abs. 8).

In einem ersten Arbeitsbereich wird das Werksttick (40) durch Spritzgie-
Ren hergestellt (Abs. 9 und 32).

In einem zweiten Arbeitsbereich wird mit Hilfe einer anderen Matrize eine
UV-Grundierung (60) eingespritzt und durch Bestrahlen mit UV-Licht getrocknet
(Abs. 11 f. und 34 f.).

In einem dritten Arbeitsbereich wird die Oberflache mit einer andersfarbi-
gen Farbschicht (70) versehen (Abs. 14). Dies kann durch Tampondruck, Sieb-
druck, Spruhdruck, Trocknen, Einspritzen von UV-Lack, Bestrahlen mit einer UV-
Hartungslampe oder Lasergravieren erfolgen. Die Farbe dieser Schicht (70)
unterscheidet sich von derjenigen der Grundierung oder des Werkstiicks
(Abs. 37). Die genannten Techniken kdnnen unabhangig voneinander oder in
Kombination miteinander angewendet werden. Die hierfur geeigneten Werk-
zeuge sind auf der Arbeitsplattform angeordnet. Fir Tampondruck, Siebdruck
und Spruhdruck stehen eine Heildtransferdruckmaschine, eine Punktdruckvor-
richtung bzw. ein Spriher zur Verfiigung, mit denen die Druckmuster aufgebracht
werden kdnnen. Zum Einspritzen von UV-Lack kommt auch in diesem Arbeits-
schritt eine hierfliir geeignete Matrize zum Einsatz. Zum Lasergravieren wird ein
Laserkopf eingesetzt, mit dem tiefengesteuerte Muster, die wie eingebrannt wir-

ken, direkt auf das massive Werkstlck graviert werden kénnen (Abs. 42).

In einem vierten Arbeitsbereich wird ein UV-Decklack (90) eingespritzt, der
durch Bestrahlen mit UV-Licht getrocknet wird (Abs. 16 f. und 39 f.). Diese Deck-
schicht (90) ist transparent (Abs. 39).
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b) Zu den damit offenbarten Herstellungsverfahren gehort die Kombi-
nation einer lasergravierten Grundierung mit einer transparenten Deckschicht,

die beide aus UV-Lack bestehen.

Mit diesem Verfahren wird ein Werkstiick mit zwei Lackschichten herge-
stellt, deren Grenzflache aufgrund des Lasergravierens zumindest abschnitts-
weise dreidimensionale Strukturen aufweist. Damit sind neben den Merkmalen 1,
1.1 und 2 sowie den Merkmalsgruppen 3 und 4 auch die Merkmale der Merk-

malsgruppe 1.3.1 offenbart.

Entgegen der Auffassung der Berufung steht dem nicht entgegen, dass
Lasergravieren auch das Erzeugen von farblich abgehobenen Strukturen ermog-
licht, die keine Vertiefungen aufweisen. Wie auch die Berufung nicht in Zweifel
gezogen hat, kann eine Lasergravur jedenfalls auch in der Weise erfolgen, dass
sich Vertiefungen und damit dreidimensionale Strukturen bilden. Auch eine sol-
che Vorgehensweise ist vom Offenbarungsgehalt der NI3 umfasst. Dort steht
zwar eine von der darunter liegenden Schicht abweichende Farbgebung im Vor-
dergrund. Aus der Aufzahlung der dafiir als geeignet bezeichneten Verfahren
ergibt sich aber hinreichend deutlich, dass auch die optische Hervorhebung
durch materialabhebendes Lasergravieren als andere Farbe in diesem Sinne zu

verstehen ist.

C) Eine solche Kombination verwirklicht zusatzlich die Merkmale 1.2,

1.2.a, 1.2.1 und 1.3, sofern auch die Grundierung transparent ist.

Ob auch eine solche Ausgestaltung in NI3 unmittelbar und eindeutig of-
fenbart ist, bedarf keiner abschlielRenden Entscheidung. Sie ist aufgrund der in
NI3 enthaltenen Ausfihrungen zur farblichen Ausgestaltung jedenfalls nahege-

legt.

Wie die Berufungserwiderung zu Recht ausfihrt, deuten die Ausfihrun-
gen, wonach die Farbschicht (70) eine andere Farbe aufweist als die Grundierung
(60) oder das Werkstlck (40), darauf hin, dass auch die Farbe des Werkstiicks
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als Gestaltungselement eingesetzt werden kann. Hierfur sprechen ergéanzend die
Ausfuhrungen zum Stand der Technik, wonach es unter anderem um das Auf-
bringen von Schriftziigen, Firmenlogos oder sonstigen Mustern geht. NI3 will da-
ran nichts andern, sondern strebt nur an, fir das Aufbringen solcher Muster ein

Verfahren zu finden, das sich fur die Massenproduktion besser eignet.

Ausgehend von dieser Zielsetzung lag es jedenfalls nahe, auch die Grund-
farbe des Werkstiicks als Gestaltungselement - und damit als Sichtseite im Sinne
von Merkmal 1.2.1 - einzusetzen, indem die Grundierung ebenfalls transparent
ausgestaltet wird. Dass dies mit besonderen Schwierigkeiten verbunden gewe-
sen ware, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich. Aus dem Hinweis,
dass die Deckschicht aus UV-Lack transparent ist, und dem Umstand, dass die
Grundierung ebenfalls aus UV-Lack besteht, ergab sich zudem ein naheliegen-
der Weg, um beide Schichten transparent auszugestalten.

Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob sich die in NI3 enthaltenen
Ausfuhrungen zu einer von der Farbe des Werkstiicks abweichenden Farbe des
aufgebrachten Musters nur auf den in NI3 optional vorgesehenen Fall beziehen,
dass keine Grundierung aufgebracht wird. Selbst wenn diese Frage zugunsten
der Berufung bejaht wird, ist eine abweichende Gestaltung aus den genannten

Grinden als naheliegend anzusehen.

2. Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht

patentfahig.

a) Nach Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 im Wesentlichen wie folgt

geéndert werden:

- Der Lackaufbau besteht aus zwei Lackschichten, namlich einer inneren
Schicht (14) und einer &ufReren Schicht (15).
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- Die Oberflachenstruktur beider Lackschichten wird im Wesentlichen
durch die Oberflache der zum Lackieren eingesetzten Oberform be-

stimmt.

- Die Formflache der Oberform fur den zweiten Lackierschritt ist im We-
sentlichen glatt; diejenige der Oberform fur den ersten Lackierabschnitt
weist hingegen zumindest abschnittsweise eine dreidimensionale
Struktur auf.

Anders als nach der erteilten Fassung ist mithin zwingend vorgeschrieben,
dass die erste Lackschicht schon durch die beim Aufbringen eingesetzte Ober-
form eine Oberflache mit dreidimensionalen Strukturen erhalt. Dies erméglicht
es, die in Merkmal 1.3.1.2.1 vorgesehene Grenzflache ohne weitere Bearbeitung
der ersten Oberflache durch bloR3es Aufbringen der zweiten Lackschicht zu er-
zeugen. Auch nach Hilfsantrag 1 ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die
Oberflache der ersten Lackschicht vor dem Aufbringen der zweiten durch zuséatz-

liche MalRnahmen in ihrer Struktur verandert wird.

b) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Aufbringung
einer dreidimensionalen Struktur durch korrespondierende Ausgestaltung der
Oberform ausgehend von NI3 naheliegend war.

Nach den Ausfuhrungen in NI3 kann die Aufbringung eines Musters auf
die Grundierung aus UV-Lack auf unterschiedliche Weisen erfolgen. NI3 fuhrt
insoweit bereits eine Vielzahl von Méglichkeiten an, lasst aber erkennen, dass
diese Aufzahlung nicht abschliel3end ist. Daraus ergab sich Anlass, nach weite-
ren Alternativen zu suchen - insbesondere auch unter dem in NI3 hervorgehobe-

nen Aspekt, ein fur die Massenfertigung gunstiges Verfahren zu finden.

Ausgehend davon bestand Anlass, auf das nach den Feststellungen des
Patentgerichts beispielhaft in NI5 dokumentierte Fachwissen zurtickzugreifen,

wonach vorteilhafte optische Effekte durch dreidimensionale Oberflachenstruktu-
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ren auch durch korrespondierende Ausgestaltung der beim Spritzgiel3en einge-
setzten Form erzielt werden kénnen, etwa dadurch, dass eine Negativform der
angestrebten Struktur durch Lasern, Atzen, Frasen oder Elektroerosion in die In-
nenseite des Formwerkzeugs eingebracht wird (NI5 Abs. 9). Das Aufgreifen die-
ses Gedankens lag insbesondere deshalb nahe, weil NI3 das Lasergravieren als

eine in Frage kommende Mdglichkeit benennt.

Entgegen der Auffassung der Berufung hat dies nicht zur Folge, dass der
in NI3 vorgesehene Schritt, auf die Grundierung eine Schicht mit anderer Farbe
aufzubringen, entfallt. Nach den Ausfuihrungen in NI3 kann dieser Schritt auch
dadurch erfolgen, dass durch Lasergravur die Oberflache der Grundierung in ein-
zelnen Bereichen so verandert wird, dass sie sich von den anderen Bereichen
abhebt. NI3 sieht mithin nicht zwingend vor, eine zusatzliche Schicht aufzubrin-
gen. Der Ubergang von einem Lasergravieren der Grundierungsschicht zu einer
korrespondierenden Ausgestaltung der zum Erstellen der Grundierungsschicht
eingesetzten Oberform stellt angesichts dessen lediglich eine weitere Mdglichkeit

dar, das in NI3 angestrebte Ergebnis zu erzielen.

3. Fur den mit Hilfsantrag 2 verteidigten Gegenstand gilt nichts ande-

res.

a) Hilfsantrag 2 sieht erganzend zu Hilfsantrag 1 im Wesentlichen fol-

gende zuséatzlichen Merkmale vor:
- Die Lackschichten grenzen an der Grenzflache direkt aneinander.

- Die Formflache der ersten Oberform gibt durch die Vorgabe der Ober-
flachenstruktur der ersten Lackschicht (14) die Struktur der Grenzflache

(18) zwischen erster Lackschicht (14) und zweiter Lackschicht (15) vor.

Damit ist zwingend vorgegeben, dass die dreidimensionale Struktur der
Grenzflache ausschlief3lich durch die zum Aufbringen der ersten Lackschicht ein-

gesetzte Oberform bestimmt wird.
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b) Diese Einschrankung unterliegt keiner abweichenden Beurteilung.

Wie bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 1 aufgezeigt wurde, lag es
ausgehend von NI3 nahe, dreidimensionale Strukturen auf der Oberflache der
Grundierungsschicht durch korrespondierende Ausgestaltung des zur Herstel-

lung dieser Schicht eingesetzten Formwerkzeugs zu erzeugen.

Dass die optisch voneinander abgehobenen Bereiche beim alleinigen Ein-
satz der in NI5 offenbarten Vorgehensweise dieselbe Grundfarbe aufweisen und
sich nur durch andere Lichteffekte wie etwa den Glanz voneinander unterschei-
den, stellt entgegen der Auffassung der Berufung keine grundlegende Abkehr
von der offenbarten Vorgehensweise dar. Wie bereits aufgezeigt wurde, ergibt
sich aus der Vielzahl der in NI3 als geeignet aufgeflihrten Methoden, dass die
Anforderung einer abweichenden Farbgestaltung in weitem Sinne zu verstehen
ist. Daraus ergab sich zumindest die Anregung, auch solche Gestaltungen in Be-
tracht zu ziehen, bei denen sich die Unterschiede auf einzelne Nuancen be-

schranken.

4. Die Hilfsantrage Oa, 1a und 2a sowie die Hilfsantrdge Ob, 1b und 2b
unterliegen ebenfalls keiner abweichenden Beurteilung.

a) Nach den Hilfsantragen Oa, 1a und 2a sollen die mit entsprechender
Nummerierung versehenen Antrage dahin modifiziert werden, dass in Merkmal
1.3 vor den Waortern "transparenten und/oder transluzenten Lackaufbau" die Wor-

ter "zumindest teilweise" entfallen.

Diese Anderung vermag nicht zur Bejahung der Rechtsbestandigkeit zu
fuhren, weil ausgehend von NI3 auch Ausgestaltungen mit durchgehend trans-

parenter Grundierungs- und Deckschicht nahelagen.

b) Nach den Hilfsantréagen Ob, 1b und 2b sollen die mit entsprechender
Nummerierung versehenen Antrage dahin modifiziert werden, dass in Merk-

mal 1.3.1.2.1 die Vorgabe "eine zumindest abschnittsweise dreidimensionale
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Struktur" ersetzt wird durch "tUber ihre gesamte Flache eine dreidimensionale, im

Querschnitt wellenartige Struktur".

Wie die Berufungsbegrindung zu Recht geltend macht, ist damit im Ver-
gleich zu NI3 allenfalls eine &sthetische Abweichung beansprucht, nicht aber ein
abweichender technischer Effekt.

NI3 sieht die Aufbringung beliebiger Muster vor. Eine sich Uber die ge-
samte Flache erstreckende wellenartige Struktur hebt sich davon allenfalls durch

ihre besondere asthetische Gestaltung ab.

5. Der mit Hilfsantrag 2c verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht pa-

tentfahig.

a) Nach Hilfsantrag 2c soll Hilfsantrag 2 dahin modifiziert werden,
dass bei beiden Lackierschritten Polyurethanlack durch ein GielR3verfahren auf-
gebracht wird.

b) Diese Einschréankung vermag schon deshalb nicht zu einer abwei-
chenden Beurteilung zu fuhren, weil auch Spritzgiel3en ein GieRverfahren ist und
Polyurethanlack sich nach dem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der
Berufungserwiderung ausgehend von NI3 als besonders vorteilhaftes Material
anbot.

Dem von der Berufung in den Vordergrund gestellten Unterschied zum
SpritzgieRen mit thermoplastischen Materialien kommt im Zusammenhang mit
NI3 demgegeniber keine ausschlaggebende Bedeutung zu, weil NI3 sowohl fur
die Grundierung als auch fur die Deckschicht ein Material vorschlagt, das durch

besondere Mal3hahmen ausgehéartet werden muss.

6. Der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht

patentfahig.
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a) Nach Hilfsantrag 3 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 2

um folgendes Merkmal erganzt werden:

5. Zwischen der Durchfiihrung des ersten Lackschritts und der
Durchfihrung des zweiten Lackschritts werden Elemente, ins-
besondere Symbole, aufgesetzt.

b) Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass Merkmal 5
nicht vorgibt, welche Beschaffenheit die aufgesetzten Elemente haben. Dies lasst
insbesondere die Mdglichkeit offen, solche Elemente im Wege des Siebdrucks

aufzutragen.

Die von der Berufung vertretene Auffassung, Merkmal 5 erfordere das Auf-
bringen fester Symbole, findet weder im Wortlaut dieses Merkmals noch im sons-

tigen Inhalt der Patentschrift eine Stltze.

C) Vor diesem Hintergrund ist das Patentgericht zu Recht zu dem Er-
gebnis gelangt, dass Merkmal 5 schon durch die Erwahnung des Siebdrucks in

NI3 nahegelegen hat.
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IV.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97
Abs. 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Kober-Dehm

Rombach Rensen

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.04.2021 - 1 Ni 14/19 (EP) -



