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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhand-
lung vom 2. Dezember 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Meier-Beck, den Richter Groning, die Richterin Schuster, den Richter
Dr. Deichfuf3 und die Richterin Dr. Kober-Dehm

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 14. Juni 2012 verkindete Urteil des
2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf
Kosten der Beklagten zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagten sind Inhaber des deutschen Patents 10 2006 060 589
(Streitpatents), das am 21. Dezember 2006 angemeldet wurde und ein Repara-
turset sowie ein Verfahren zur Ausbildung eines als Kopplungsmedium wirken-
den Gelkissens betrifft. Das Streitpatent umfasst 13 Patentanspriiche; die An-
spriche 1 bis 9 betreffen das Reparaturset und die Anspriche 10 bis 13 das
Verfahren.

Die Patentansprtiche 1 und 10 lauten:

"1. Gebrauchsfertiges, zum einmaligen Gebrauch ausgelegtes
Reparaturset (10) zur Ausbildung eines Gelkissens (60) als
optisches Kopplungsmedium zwischen einer Scheibe (62)



eines Fahrzeuges und einem Sensorgehause (50), umfassend
einen Konfektionierungskorper (12), der eine Ausgangssub-
stanz fur das Kopplungsmedium enthélt und Mittel zum Auf-
bringen der Ausgangssubstanz auf das Sensorgehduse (50)
aufweist, wobei die Menge der Ausgangssubstanz derart ge-
wahlt ist, dass das aus der Ausgangssubstanz entstehende
Gelkissen (60) das freie Volumen zwischen dem auf die
Scheibe (62) aufgesetzten Sensorgehause (50) und der
Scheibe (62) ausfillt.

10. Verfahren zur Ausbildung eines als Kopplungsmedium zwi-
schen einem Sensorgehause (50) und einer Scheibe (62) wir-
kenden Gelkissens (60) unter Verwendung eines Reparatur-
sets (10) nach einem der vorhergehenden Anspriche, mit fol-
gendem Verfahrensablauf;

a) Reinigen einer dem Einbauraum fir das Gelkissen (60) zu-
geordneten Oberflache (48) des Sensorgehauses (50);

b) Aufbringen der Ausgangssubstanz fir das Gelkissen (60)
auf die Oberflache (48) des Sensorgehauses (50);

c) Abwarten der Umwandlungszeit der Ausgangssubstanz aus
der flissigen Phase in einen gelartigen Zustand."

Die ubrigen Patentanspriche sind unmittelbar oder mittelbar auf die An-
spruche 1 und 10 riickbezogen. Die Klagerin hat u.a. geltend gemacht, der Ge-
genstand des Streitpatents sei nicht patentfahig. Die Beklagten haben das
Streitpatent in erster Instanz in einer beschrankten Fassung und hilfsweise in
drei gednderten Fassungen verteidigt. Patentanspruch 1 der beschrankt vertei-
digten Fassung, auf den sich weitere Anspriiche 2 bis 11 rlckbeziehen, soll

nach dem Hauptantrag lauten:

"Verfahren zur Ausbildung eines als Kopplungsmedium zwischen
einem Sensorgehduse (50) und einer Scheibe (62) wirkenden
Gelkissens (60) unter Verwendung eines gebrauchsfertigen, zum
einmaligen Gebrauch ausgelegten Reparatursets (10) zur Ausbil-
dung eines Gelkissens (60) als optisches Kopplungsmedium zwi-
schen einer Scheibe (62) eines Fahrzeuges und einem Sensorge-
hause (50), umfassend einen Konfektionierungskorper (12), der
eine Ausgangssubstanz fur das Kopplungsmedium enthalt und



Mittel zum Aufbringen der Ausgangssubstanz auf das Sensorge-
hause (50) aufweist, wobei die Menge der Ausgangssubstanz
derart gewahlt ist, dass das aus der Ausgangssubstanz entste-
hende Gelkissen (60) das freie Volumen zwischen dem auf die
Scheibe (62) aufgesetzten Sensorgehéuse (50) und der Scheibe
(62) ausfillt, mit folgendem Verfahrensablauf:

(a) Reinigen einer dem Einbauraum fir das Gelkissen (60) zuge-
ordneten Oberflache (48) des Sensorgehauses (50);

(b) Aufbringen der Ausgangssubstanz fur das Gelkissen (60) auf
die Oberflache (48) des Sensorgehauses (50);

(c) Abwarten der Umwandlungszeit der Ausgangssubstanz aus
der flussigen Phase in einen gelartigen Zustand,

wobei das Sensorgehause (50) vor Verfahrensschritt (a) von einer
ersten Scheibe abgenommen wird und nach den Verfahrensschrit-
ten (b) und (c) an einer zweiten Scheibe (62) derart befestigt wird,
dass das Gelkissen (60) ein optisches Kopplungsmedium zwi-
schen der zweiten Scheibe (62) und dem Sensorgehéause (50) bil-
det.”

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart. Dagegen richtet
sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstre-
ben, soweit sie das Streitpatent mit den in erster Instanz vorgelegten An-

spruchssatzen verteidigen. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung ein Verfahren zur

Ausbildung eines als Kopplungsmedium zwischen einem Sensorgehause und



einer Scheibe wirkenden Gelkissens unter Verwendung eines gebrauchsferti-

gen, zum einmaligen Gebrauch ausgelegten Reparatursets.

1. Nach der Patentbeschreibung werden in Fahrzeugen optische Sen-
soren beispielsweise als Regen- und/oder Lichtsensoren eingesetzt. Dabei
werde ein Sensorgehéuse mit Hilfe eines durchsichtigen Klebebandes oder ei-
ner Halterung in der Regel an der Windschutzscheibe befestigt. Durch die
Krimmung der Scheibe entstehe ein Hohlraum zwischen der Scheibeninnen-
seite und der Stirnflache des Sensorgehduses, wobei ein von dem Sensor aus-
gesandter oder empfangener Infrarotlichtstrahl diesen Hohlraum durchqueren
musse. Der Hohlraum und das Material der Scheibe wiesen unterschiedliche
Brechungsindizes auf, was sich storend auf den Durchtritt des Infrarotstrahls
und folglich auf die Funktionalitdt des Sensors auswirke (Beschr. Abs. 2). Im
Stand der Technik werde vorgeschlagen, als Kopplungsmedium ein Gelkissen
zu verwenden, das vor Montage des Sensorgehauses auf dieses aufgebracht
werde. Als Material werde meistens ein farbloses Silikongel gewahlt, das nach
der Montage nicht vollstandig ausharte, wodurch Spannungen zwischen dem
Sensorgehause und der Scheibe vermieden wirden. Weiter sei ein Gelkissen
bekannt, das dauerhaft fest mit der Oberflache eines Sensorgehauses verbun-
den sei und keine oder nur eine schwache Verbindung mit der Scheibe ausbil-
de. Auf diese Weise sei das Gelkissen von der Scheibe bei Abnahme des Sen-
sorgehauses gut losbar. Dennoch kénne das Gelkissen bei der Abnahme be-
schadigt oder zerstdrt werden. Ein erneuter Einsatz des Sensorgehduses sei
dann nur schwer moglich. Schlief3lich sei ein Verfahren zum Befestigen eines
Sensors auf einer gekrimmten Scheibe vorgeschlagen worden, bei dem die
Krimmung der Scheibe durch ein verformbares Kopplungsmedium ausgegli-
chen werde. Die Ausgangssubstanz fiur das Kopplungsmedium kdnne einen
aushartbaren Klebstoff enthalten und in den Hohlraum eingebracht werden, der

beim Aufsetzen der planen Sensoroberflache auf die gekrimmte Scheibe ent-



stehe. Alternativ kdnne das Kopplungsmedium aus einem transparenten
Schmelzklebstoff zunachst auf die Sensoroberflache aufgespritzt werden und

sich beim Andrticken an die Scheibe an diese anpassen (Beschr. Abs. 3 bis 5).

2. Die Streitpatentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, bei
einer Beschadigung oder Ablosung des Gelkissens von einem Sensorgehéuse
kostengunstig, einfach und schnell ein wiedereinbauféahiges Sensorgehause

bereitzustellen (Beschr. Abs. 6).

3. Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent in der verteidig-
ten Fassung ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor (Gliederung des Pa-

tentgerichts in eckigen Klammern):

1. Das Verfahren dient zur Ausbildung eines Gelkissens (60),
das als Kopplungsmedium zwischen einem Sensorgehause
(50) und einer Scheibe (62) wirkt [M1].

2. Zur Durchfuhrung des Verfahrens wird ein Reparaturset ver-
wendet, das
2.1 gebrauchsfertig [M2.1] und
2.2 zum einmaligen Gebrauch ausgelegt [M2.2] ist,
2.3 einen Konfektionierungskorper (12) umfasst [M2.4], der
2.3.1 eine Ausgangssubstanz fur das Kopplungsmedi-
um enthélt [M2.4.1] und
2.3.2 Mittel zum Aufbringen der Ausgangssubstanz auf
das Sensorgehause (50) aufweist [M2.4.2].
2.4 Die Menge der Ausgangssubstanz ist so gewahlt, dass
das aus der Ausgangssubstanz entstehende Gelkissen

(60) das freie Volumen zwischen dem auf die Scheibe



(62) aufgesetzten Sensorgehduse (50) und der Scheibe
(62) ausfullt [M2.5].

3. Das Verfahren besteht aus folgenden Schritten:

3.1 Abnahme des Sensorgehauses (50) von einer ersten
Scheibe [M6];

3.2 Reinigen einer dem Einbauraum fur das Gelkissen (60)
zugeordneten Oberflache (48) des Sensorgehauses (50)
[M3];

3.3 Aufbringen der Ausgangssubstanz fir das Gelkissen (60)
auf die Oberflache (48) des Sensorgehauses (50) [M4];

3.4 Abwarten der Umwandlungszeit der Ausgangssubstanz
aus der flussigen Phase in einen gelartigen Zustand
[M5];

3.5 Befestigen des Sensorgehauses (50) an einer zweiten
Scheibe (62) derart, dass das Gelkissen (60) ein opti-
sches Kopplungsmedium zwischen der zweiten Scheibe
(62) und dem Sensorgehause (50) bildet [M7, M8].

Die nachfolgend dargestellten Figuren 1 und 3 des Streitpatents zeigen
ein fur das Verfahren verwendetes Reparaturset und die Schnittdarstellung ei-

ner Scheibe mit einem an der Scheibe befestigten Sensorgehause.
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4. Danach umfasst der von den Beklagten verteidigte Patentanspruch 1
die Gegenstande der erteilten Patentanspriche 1, 10 und 11. Er enthéalt die fir
die Anbringung des Sensorgehduses mit dem Gelkissen erforderlichen Verfah-
rensschritte und gleichzeitig Merkmale zur Ausgestaltung des Reparatursets.
Der Anspruch lasst die stoffliche Zusammensetzung der Ausgangssubstanz,
aus der das Gelkissen gebildet wird, offen. Das Gleiche qilt fur die Mittel zum
Aufbringen der Ausgangssubstanz, die erst in den Patentansprichen 7 bis 11
gegenstandlich genannt sind. Die erforderliche Menge der Ausgangssubstanz
ist nicht mit einem bestimmten Zahlen- oder Messwert festgelegt; sie ist so zu
wahlen, dass sie das Volumen zwischen dem aufgesetzten Sensorgehause und

der Scheibe ausfllt.

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begrindet:

Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 sei dem Fachmann,
einem Diplomingenieur der Verfahrenstechnik mit Fachhochschulabschluss und
mehrjahriger Berufserfahrung im Bereich des Konfektionierens von Verguss-
bzw. Klebematerialien, durch die deutschen Offenlegungsschriften
10 2004 048 434 (D3) und 102 61 245 (D4) nahegelegt gewesen.



14

15

D3 offenbare ein Verfahren zur Ausbildung eines als Kopplungsmedium
zwischen einem Sensorgehause und einer Scheibe wirkenden Gelkissens und
ein Verfahren zum erstmaligen Aufbringen einer Koppelmasse aus Silikongel.
Dieses Verfahren weise die fur Silikonanwendungen tblichen Verfahrensschrit-
te "Aufbringen der Ausgangssubstanz fur das Gelkissen auf die Oberflache des
Sensorgehauses" und "Abwarten der Umwandlungszeit der Ausgangssubstanz
aus der flussigen Phase in einen gelartigen Zustand" auf. Das Gelkissen in D3
bilde ein optisches Kopplungsmedium zwischen der Scheibe und dem Sensor-
gehause. D3 kritisiere am Stand der Technik, dass bei der Demontage des
Sensorgehauses das Gelpad rei3en und nicht wiederverwendet werden kénne.
Eine Anspruchsformulierung, die das beschadigungsfreie Lésen des Gelpads
von der Scheibe beinhalte, finde sich in D3 erst in Patentanspruch 8, so dass
die technischen Lehren der Anspriiche 1 bis 7 auch nicht rickstandsfrei I6sbare
Gelpads umfassten. Der Fachmann erhalte aus D3 den Hinweis, neben der
Erstmontage des Sensorgehdauses komme das Verfahren auch fir Reparatur-
zwecke in Frage (D3, Abs. 6 und 7), und habe daher Anlass gehabt, das in D3
offenbarte Reparaturverfahren so abzuwandeln, dass dieses auch fur andere
verwendete Gelmassen, die bei der Ablosung zu Rissbildung neigten, anwend-
bar sei. Bei Durchfihrung der Reparatur sei es selbstverstandlich, die Oberfla-
che des Sensorgehauses zu reinigen und anschlie3end die im Zusammenhang
mit der Erstmontage beschriebenen Verfahrensschritte durchzufihren, um auf
diese Weise ein neues Gelpad als optisches Kopplungsmedium zur Befestigung

des Sensorgehauses auf einer zweiten Scheibe zu erzeugen.

Ausgehend von D3, die in Absatz 30 allgemeine Angaben zum Mischen
und Aufbringen der Komponenten enthalte, habe der Fachmann Anlass gehabt,
Uber konkrete Mittel zum Aufbringen des Gels nachzudenken und die Entge-
genhaltung D4 heranzuziehen. D4 beschreibe zwar allgemein Koppelkissen mit

Klebewirkung, subsumiere hierunter aber auch die Verwendung von Silikonen.
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Die Schrift offenbare eine Dosiereinrichtung zum Aufbringen des Silikongels,
die einen Konfektionierungskorper mit einer Ausgangssubstanz fir das Kopp-
lungsmedium enthalte und Mittel zum Aufbringen der Ausgangssubstanz auf-
weise, z.B. die in Figur 4 der D4 gezeigte Dosiereinrichtung 11 mit entspre-
chender Verjingung zum Einfullen. Fur den Fachmann liege auf der Hand, ei-
nen solchen Konfektionierungskérper auch als Reparaturset zur Ausbildung
eines Gelkissens als optisches Kopplungsmedium zwischen einer Scheibe ei-
nes Fahrzeugs und einem Sensorgehause zu verwenden. Dabei sei selbstver-
standlich, dass durch den Konfektionierungskorper geniigend Silikonmaterial
bereitgestellt werde, um ein Gelkissen ausbilden zu kénnen, das den freien
Raum zwischen zweiter Scheibe und Sensorgehause vollstandig auffille und
damit eine hinreichend gute optische Kopplung ermdgliche. Das Streitpatent
fordere nichts anderes. Auch die Verfahren nach den Hilfsantragen | bis Il be-

ruhten - wie das Patentgericht naher ausfuhrt - nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

lll. Diese Beurteilung halt der Uberprifung im Berufungsverfahren

stand.

1. Der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung ist in
keinem der vorgelegten Dokumente vollstandig offenbart und somit gegentuber
dem Stand der Technik neu. Er beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tatigkeit,
da er sich zum Anmeldezeitpunkt fir den Fachmann in naheliegender Weise
aus den Offenlegungsschriften D3 und D4 ergab (88 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1,
4 Satz 1 PatG). Dies galte auch dann, wenn man, der Argumentation der Be-
klagten folgend, anndhme, bei der Herstellung des Gelkissens nach der Erfin-
dung handle es sich um eine Produktion unter Werkstattbedingungen, und
demzufolge als Fachmann nicht den vom Patentgericht bestimmten Diplom-
Ingenieur (FH) der Verfahrenstechnik mit Spezialkenntnissen beim Konfektio-
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nieren von Verguss- und Klebematerialien, sondern einen Fachholschulingeni-

eur anséhe, der mit dem Anbringen von Sensorbauteilen befasst ist.

a) Die Entgegenhaltung D3 offenbart ein elektronisches Bauteil, das
|I6sbar an der Scheibe eines Kraftfahrzeugs angebracht werden und als Sensor
fur unterschiedliche Anwendungszwecke, etwa als Regen- oder Licht-Sensor

dienen kann.

(1) Zur Gewabhrleistung einer guten optischen Ankopplung wird ein op-
tisch klares Gel, beispielsweise ein Silikongel, auf die Sensoroptik gegossen,
das sich beim Montieren des Sensors gut an die Frontscheibe anlegt (D3,
Abs. 2 und 3). Eine Demontage des Sensors sei, so fuhrt die Schrift aus, bei-
spielsweise bei Austausch einer defekten Windschutzscheibe sinnvoll und win-
schenswert, um den Sensor auf der neuen Scheibe anbringen und ihn damit als
hochwertiges Bauteil erhalten zu kénnen. Bei Verwendung bekannter Silikonge-
le sei eine Demontage des Sensorgehauses, bei der das Gel auf der Sensorsei-
te ohne Beschadigung des Kissens zurlckbleibe, allerdings nur innerhalb kur-
zer Zeit erfolgreich. Danach trete entweder ein kohasives Zerreil3en des Gels
auf oder spater ein adhasives Versagen an der Sensorseite. Zur Verbesserung
des Ablésevorgangs schlagt D3 eine bestimmte Zusammensetzung des Sili-
kongels als Ausgangssubstanz vor (D3, Abs. 8 und 9 sowie Patentanspruch 1:
Vinyl-Organosiloxan, das mit mindestens einem Hydro-Organosiloxan umge-
setzt wird). Hierdurch werde, so erlautert die D3, ein "Festwachsen" des Gels
auf der Glasoberflache verhindert (Abs. 10).

(2) Der Fachmann konnte danach der D3 entnehmen, dass zur Anbrin-
gung eines Sensorgehauses an einer Scheibe ein Silikongel als Kopplungsme-
dium verwendet werden kann, das sich an die Fahrzeugscheibe anlegt. Dies

entspricht Merkmal 1 des Streitpatents. Die D3 spricht davon, das Gelkissen
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des Bauteils solle vorzugsweise von einer Glasoberflache problemlos losbar
sein (D3, Abs. 9 aE). Die Schrift verdeutlicht dem Fachmann mithin jedenfalls,
dass es besonderer Mal3hahmen bedarf, um den Sensor mit dem kompletten
Gelkissen von der Scheibe abzuldsen, und dass dies selbst mit der vorgeschla-
genen chemischen Zusammensetzung des Gels gegebenenfalls nicht immer

maoglich ist.

(3) Schlielich weist die D3 den Fachmann darauf hin, dass das elek-
tronische Bauteil mit Hilfe des Silikongels nicht nur bei der Erstmontage auf ei-
ner Fahrzeugscheibe angebracht werden kann, sondern dass dies auch fur Re-
paraturzwecke, insbesondere bei Austausch der Fahrzeugscheibe denkbar ist
(Abs. 6). Fur den in einer Werkstatt tatigen Fachmann, der ein Sensorbauteil
auf einer neuen Scheibe anzubringen hatte, bestand, wie bereits in erster In-
stanz vorgetragen worden und zwischen den Parteien nicht streitig ist, hierzu
bereits zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents die Mdglichkeit, beim Fahr-
zeughersteller oder Fahrzeugzulieferer ein neues Sensorbauteil oder auch nur

ein vorgefertigtes Gelkissen zu beschaffen.

b) Die Mdglichkeit, den mit der Beschaffung eines relativ geringwertigen
Teils verbundenen Zeitverlust oder den mit der Vorhaltung fertiger Gelkissen
- gegebenenfalls unterschiedlicher Form und Grol3e - verbundenen Aufwand zu
vermeiden, musste dem Fachmann Anlass zur Prifung geben, ob sich das Gel-
kissen nicht zum Zweck der Wiederanbringung eines funktionsfahig gebliebe-
nen Sensors auch in situ herstellen lie3. Die mundliche Verhandlung hat keine
Anhaltspunkte daflr ergeben, dass dem Fachmann ein solches Vorgehen - sei
es unter dem Gesichtspunkt eines nicht oder nicht ohne weiteres beherrschba-
ren, unter Werkstattbedingungen anwendbaren Verfahrens zur Herstellung des
Gelkissens, sei es unter dem Gesichtspunkt der hierfur notwendigen Gerat-

schaften - als nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres umzusetzen erscheinen
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musste. Der Fachmann fand vielmehr im Stand der Technik samtliche Mafl3-
nahmen beschrieben, mit denen er das erfindungsgemale Verfahren verwirkli-

chen konnte.

(1) Die D3 bietet allerdings keine gegenstandliche Losung fur Mittel an,
mit deren Hilfe ein Gelkissen erzeugt und auf die Scheibe aufgebracht werden
kann. In Absatz 30 ist hierzu jedoch ausgefiihrt, dass zur Herstellung des ge-
brauchsfertigen Gelmaterials die Komponenten in einem dynamischen Mischer,
in einem statischen Mischrohr oder manuell vermischt und in den Sensor gefullt
werden. Der Fachmann wird mithin ausdrucklich auf den ohnehin selbstver-
standlichen Umstand hingewiesen, dass zum Aufbringen der Ausgangssub-
stanz eine Dosierungsvorrichtung oder, in der Diktion des Streitpatents, ein

Konfektionierungskérper notwendig oder jedenfalls zweckmallig ist.

(2) Dies mag bereits als Anregung geniigen, ein Reparaturset mit einem
Konfektionierungskérper zur Aufnahme und zum Aufbringen des Gels vorzuse-
hen, wie es durch die Merkmalsgruppe 2 definiert wird. Durch die einzelnen
Merkmale dieser Gruppe wird das Reparaturset nur in allgemeiner Form cha-
rakterisiert, es kann im einfachsten Fall eine Tube sein (Beschr. Abs. 9). Auch
die Berufung raumt ein, es verstehe sich von selbst, dass jedes Silikongel tUber
ein GefalR und eine Dosiereinheit auf das Sensorgehduse aufgebracht werden
musse. Unabhangig davon wird in der Entgegenhaltung D4 auf demselben
technischen Gebiet der Verfahren zum Befestigen eines optischen Sensors an
einer Scheibenoberflache ein Beispiel fir die konkrete Ausgestaltung einer Do-

sierungsvorrichtung und der fur die Dosierung verwendeten Mittel aufgezeigt.

(3) D4 betrifft wie das Streitpatent ein Verfahren zum Befestigen eines
optischen Sensors insbesondere an einer Scheibenoberflache und einen Sen-

sor, der auf einer Oberflache befestigt werden kann. Dabei soll der Sensor an
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Scheiben mit deutlich unterschiedlichen Radien befestigt werden kdnnen; weiter
soll eine moglichst dinne Klebstoffschicht verwendet werden (D4, Abs. 1 und
10). In Figur 4 und den korrespondierenden Absatzen 40 und 41 der Beschrei-
bung ist erlautert, wie ein flissiges Kopplungsmedium durch eine Einfulléffnung
in dem Lichtleiter in den Hohlraum eingebracht wird, wobei Offnungen vorgese-
hen sind, die als Uberlaufkanéle fiir das Koppelmedium und als Austrittskanale
fur die in dem Hohlraum befindliche Luft dienen kénnen. Auf diese Weise werde
erreicht, dass zwischen dem Lichtleiter und der Windschutzscheibe eine homo-
gene optische Verbindung entstehe (D4, Abs. 40). Das Einflillen des flissigen
Koppelmediums erfolge vorzugsweise durch eine geeignete Dosiereinrichtung,
in der in einer Vorratskammer der flissige Klebstoff aufbewahrt werde (D4,
Abs. 41). Aus Figur 4 ist die Dosiereinrichtung 11 mit einer Verjingung zum
Einfullen zu erkennen. Nach alldem offenbart die dargestellte Ausfiihrungsform
der D4 im Sinne der Merkmalsgruppe 2 des Streitpatents einen Konfektionie-
rungskorper, der eine Ausgangssubstanz fir das Kopplungsmedium enthélt und

Mittel zum Aufbringen der Ausgangssubstanz auf das Sensorgehéause aufweist.

(4) Zugleich offenbart damit die D4, dass und wie das Gelkissen mittels
eines einfachen handwerklichen Verfahrens hergestellt und mit dem Sensor
und der Scheibe verbunden werden kann. Die D4 unterscheidet zwar zwischen
einer Anpresskopplung, bei der als Koppelmedium beispielsweise Silikon ver-
wendet wird und die Krafteinleitung tUber das Sensorgehause und zusatzliche
Befestigungselemente wie Metallfedern erfolgt, und einer Klebekopplung und
befasst sich im Einzelnen mit der letzteren. Auch wenn danach zweifelhaft sein
kann, ob die D4, wie das Patentgericht gemeint hat, Silikon unter die erdrterten
Klebstoffe rechnet, spielt dies fur die Verwendbarkeit der Dosiereinrichtung kei-
ne Rolle, zumal das Streitpatent das Kopplungsmedium nicht néaher bestimmt
und schon bei der Schilderung des Standes der Technik erwéhnt, dass dem

Silikongel ein Klebstoff beigemischt werden kann (Beschr. Abs. 3). Angesichts
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dessen hat das Patentgericht zu Recht das Ausfuhrungsbeispiel in Figur 4 der
D4 (Abs. 40, 41), bei dem als Kopplungsmittel flissiger Klebstoff verwendet
wird, herangezogen und hervorgehoben, dass die dort beschriebene Dosierein-
richtung auch fir die Herstellung eines Gelkissens nach dem Streitpatent in na-

heliegender Weise verwendet werden kann.

(5) Die Menge der Ausgangssubstanz, die nicht zuletzt von der GroRRe
des elektronischen Bauteils und der Krimmung der Scheibe abhangt, hatte der
Fachmann aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres so gewéhlt, dass ge-
nigend Silikonmaterial bereitgestellt wird, um ein Gelkissen auszubilden, das
den freien Raum zwischen dem Sensorgehduse und der (zweiten) Scheibe

vollstandig ausfuillt.

(6) Der in Merkmalsgruppe 3 des Streitpatents bestimmte Verfahrensab-
lauf entspricht ebenfalls fachmannischem Handeln. Die angegebenen Schritte
und die Reihenfolge der Durchfihrung sind, wie das Patentgericht zutreffend
angenommen hat, fir den Fachmann denknotwendig und daher selbstverstand-
lich. Wenn der Austausch eines Bauteils und dessen Wiederverwendung ange-
strebt sind, ist dieses Bauteil zunachst aus der urspringlichen Position zu 16-
sen. Vor dem erneuten Einbau ist die neue Einbauumgebung zu reinigen, nicht
zuletzt deswegen, weil Silikonsubstanzen aufgebracht und deren Umwandlung
in den gelartigen Zustand abgewartet werden sollen und dies auf einer von
Rest- oder Schmutzpartikeln gereinigten Oberflache besser gelingen wird als
auf einer nicht gereinigten Oberflache. Schliel3lich ist das elektronische Bauteil
an der neuen Position (an einer zweiten Scheibe) mit Hilfe des Gelkissens als

optisches Kopplungsmedium anzubringen.

2. Auch die Gegenstande der Hilfsantrage | bis 1l beruhen nicht auf er-

finderischer Téatigkeit.
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a) In Hilfsantrag | wird in dem verteidigten Patentanspruch 1 unter (a)
angefugt: "wobei die Oberflache des Sensorgehauses (50) zunachst von Gel-
rickstanden eines bisherigen, nicht wieder einsatzfahigen Gelkissens befreit
wird." Hilfsantrag Il enthalt den sich an das Merkmal nach Hilfsantrag | an-
schlielRenden weiteren Zusatz: "und wobei die Reinigung unter Zuhilfenahme

von mechanischen und chemischen Reinigungsmitteln erfolgt.”

Das Patentgericht hat die Gegenstande der Hilfsantrage | und Il zutref-
fend als nahegelegt angesehen. Wie ausgefiihrt liegt es nahe, etwaige Ruck-
stande des urspriunglich vorhandenen Gelkissens vor der erneuten Montage

des Sensorbauteils mit tiblichen Reinigungsmitteln zu entfernen.

b) Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Ill ist auf die Verwendung des
Reparatursets mit den bereits erdrterten Merkmalen gerichtet. Zusatzlich soll
der Konfektionierungskoérper als Spritze ausgebildet sein, fur das Kopplungs-
medium soll eine Ausgangssubstanz verwendet werden, die aus zwei oder
mehreren Komponenten zusammengesetzt ist, und der Konfektionierungskor-
per soll fur jede Komponente der Ausgangssubstanz jeweils eine separate
Kammer aufweisen. Das Patentgericht hat den Gegenstand des so geanderten
Anspruchs zu Recht fur nicht erfinderisch gehalten, weil hierbei lediglich auf

dem Fachmann gelaufige Applikationsmittel zurtickgegriffen wird.

(1) Die Verwendung einer Spritze als Konfektionierungskorper ist bei-
spielsweise aus der européischen Patentschrift 539 074 (D6) bekannt. Die
Schrift befasst sich mit einer Auftragseinheit zur gleichzeitigen Ausgabe mehre-
rer flieBender Komponenten wie z.B. Klebstoffen, Dichtungsmittel, Beschich-

tungs- und Vergussmassenarten (D6, Sp. 1, Z. 23 bis 28).

(2) Die Verwendung einer aus zwei Komponenten bestehenden Aus-

gangssubstanz fur das Koppelmedium, die in einem bestimmten Verhaltnis ge-



35

217 -

mischt werden, um ein "gebrauchsfertiges Compound” zu erhalten, ist etwa in
D3 (Abs. 30) dargelegt.

(3) Schlie3lich waren dem Fachmann zum Anmeldezeitpunkt des Streit-
patents, beispielsweise wiederum aus D6, Aufbringungsvorrichtungen mit sepa-
raten Kammern fir jede Komponente der Ausgangssubstanz bekannt. In Fi-
gur 3 ist eine Multikomponentenauftragseinheit mit I6sbaren Zylindern gezeigt
(D6, Sp. 7, Z. 30 bis 32 "multi-component applicator assembly having a plurality
of detachable barrels" = Ubers. DE 692 26 747 T2, S. 11, Z. 13 bis 15), in de-
nen die einzelnen Komponenten vorgesehen sind (D6, Figur 8a und 8b; Sp. 14,
Z. 28 bis 33 = Ubers. S. 22, Z. 22 bis 33).
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97
Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Groning Schuster

Deichfuld Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.06.2012 - 2 Ni 14/11 -



