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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerde der Einsprechende richtet sich gegen die
am 21. Marz 2011 zur Post gegebene Zwischenentscheidung
der Einspruchsabteilung, mit der das europaische Patent
EP 1 362 890 (Anmeldenummer 02 010 352.9) in geanderter
Fassung auf Basis des ersten Hilfsantrags, eingereicht
wahrend der miindlichen Verhandlung am 1. Marz 2011,

aufrecht erhalten wurde.

Die Einsprechende hatte den Widerruf des Streitpatents
auf Grund mangelnder Neuheit und mangelnder
erfinderischen T&tigkeit (Art. 100 a) EPU), mangelnder
Offenbarung (Art. 100 b) EPU), sowie unzuldssigen
Erweiterungen (Art. 100 c¢) EPU) beantragt.

Der Hilfsantrag 1, auf Basis dessen das Streitpatent
aufrecht erhalten wurde, enthielt 7 Anspriiche.
Anspriiche 1 und 7 lauteten wie folgt (die gegeniliber dem
urspriinglichen Anspruch 1 vorgenommenen Hinzufigungen
und Stretehungern sind durch die Kammer hervorgehoben) :

"1l. Mehrschicht-Polymer-Schlauch- oder Rohrleitung (1)
mit reduzierter Langenadnderung aus thermoplastischen,
durch Coextrusion verarbeitbaren Polymeren, flr den
Einsatz als druckbeaufschlagte Fluidleitung, bestehend
aus

(a) einer &dusseren Schicht (3), aus einer Formmasse auf
Basis von (Co)Polyamiden aus Polymerisaten aus
aliphatischen Cg bis Cjp-Laktamen oder -
Aminocarbonsauren mit 4 bis 18 Kohlenstoffatomen, wobei
Polyamid 12 besonders bevorzugt ist, oder aus der
Gruppe aus Homo- oder Copolymeren, erhaltlich durch
Polykondensation von mindestens einem Diamin aus der
Gruppe der aliphathischen Diamine mit 4 bis 12 C-

Atomen, der cycloaliphatischen Diamine mit 7 bis 22 C-
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Atomen und der aromatischen Diamine mit 6 bis 22 C-
Atomen in Kombination mit mindestens einer
Dicarbonsdure aus der Gruppe aus aliphatischen
Dicarbonsauren mit 4 bis 12 C-Atomen,
cycloaliphatischen Dicarbonsduren mit 8 bis 24 C-Atomen
und aromatischen Dicarbonsauren mit 8 bis 20 C-Atomen,
wobeil ebenfalls Blends der vorgenannten Polymerisate

und/oder Polykondensate geeignet sind und,

(b) einer inneren Schicht (4) die kraft- bzw.
stoffschlliissig mit der dusseren Schicht (3) verbunden
ist, aus einer Formmasse, die aus thermoplastischen,
haftungsmodifizierten Elastomer-Zusammensetzungen (TPE)
besteht, aus der Gruppe aus (1) bis (5) +3):

EREELTIRY 14 i ? Poloolefin Fl
+{Santeprene—Tyer——7

2y mpE M 14 i ? i e

(1) 3> TPE-Materialien des Typs aus thermoplastischen
Polystyrol-Elastomeren (TPE-S) oder modifizierten
Styrol-Olefin-Elastomeren oder Styrol-Olefin-Elastomer-

Compounds,

(2) +4)> TPE-Materialien des Typs aus thermoplastischen

Chlor-Elastomeren,

(3) 5> TPE-Materialien des Typs aus thermoplastischen

Polyester-Elastomeren,

(4) 6> TPE-Materialien des Typs aus thermoplastischen

Polyamid-Elastomeren,
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ETEE IRy 14 i ? 1 ] e
Floer—Flasteomerens;

(5) 8> TPE-Materialien des Typs aus thermoplastischen

Polyurethan-Elastomeren,

wobeil den TPE-Materialien (1) +2) bis (5) +8-
gegebenenfalls weiterhin Vertrdglichkeitsvermittler

zugesetzt sein konnens

(Die fiir die vorliegende Entscheidung nicht relevant
durchgestrichenen Passagen des urspringlichen

Anspruchs 1 sind mit "..." gekennzeichnet.)

"7. 2+ Verfahren zur Herstellung der Mehrschicht-
Polymer-Schlauch oder Rohrleitung gemal einem der
Anspriiche 1 bis 6 %+ in einer oder mehreren Stufen
durch SpritzgieBen, Coextrusion, Extrusions-Blasformen,
Pressen oder Ummantelungsverfahren oder mittels des

Conex-Verfahrens."

Die Anspriiche 2-6 betrafen bevorzugte Ausfihrungsformen

des Anspruchs 1.

Die Entscheidung stitzte sich unter anderem auf

folgende Dokumente:

El: DE 101 16 427
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E2: Thermoplastic Elastomers, Ullmann's
Encyclopedia of Industrial Chemistry, Sixth
Ed. , 1998, Electronic Release

E3: Rubber, 3. Synthetic, 7. Thermoplastic
Elastomers, Ullmann's Encyclopedia of
Industrial Chemistry, Sixth Ed., 1998,
Electronic Release

E6: DE 44 28 236

E11: WO 02/33303

Die Einspruchsabteilung befand unter anderem folgendes:

Die Entgegenhaltung Ell wurde verspatet
vorgebracht und sei nicht relevanter als andere,
bereits im Verfahren befindliche Dokumente und
wurde somit in das Verfahren nicht zugelassen;

der Hilfsantrag 1 erfillle die Erfordernisse der
Art. 123(2), 123(3), 83, 84, 54 und 56 EPU. Was
Art. 83 EPU betrifft, gab es keinen Hinweis
darauf, dass es unmdéglich sei, zumindest in einem
der beanspruchten Ausfihrungsformen (b) (1) bis

(b) (5) flir eine ausreichende Haftung zu sorgen.
Hinsichtlich der Neuheit wurde kein Einwand
erhoben. Was die erfinderische Tatigkeit betrifft,
unterscheide sich der beanspruchte Gegenstand wvon
dem nadchstliegenden Stand der Technik E1 lediglich
durch die Auswahl eines TPE-Materials im Merkmal
(b). In El1 seien nur TPE-Polyolefine fiir die
innere Schicht offenbart. Die zu ldsende Aufgabe
liege in der Bereitstellung eines alternativen
Materials flir die Innenschicht. Der Fachmann hatte
keinen Grund gehabt, diese Aufgabe durch Austausch
des Polyolefins der E1 durch ein Material gemaB
Merkmal (b) (1) bis (b) (5) zu losen. Daher koénne
dem beanspruchten Gegenstand eine erfinderische

Tatigkeit zuerkannt werden.
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Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende

(Beschwerdefiithrerin) Beschwerde ein.

In ihrer Beschwerdebegriindung beantragte die
Beschwerdefithrerin die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und den Widerruf des Patents. Ferner wurde
beantragt, sowohl das Dokument E11 als auch die neu
eingereichten Dokumente E13, El3a und El14 ins Verfahren

zuzulassen.

Weitere Argumente wurden mit Brief vom

18. Dezember 2012 eingereicht.

Mit Brief vom 10. Februar 2012 beantragte die

Beschwerdegegnerin die Zuriickweisung der Beschwerde.

In einem Bescheid vom 20. Juni 2014, der der Ladung zur
miindlichen Verhandlung beigefligt war, teilte die

Beschwerdekammer ihre vorlaufige Meinung mit.

Am 2. Dezember 2014 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer in Anwesenheit beider Parteien
statt. Am Anfang der Verhandlung legte die
Beschwerdegegnerin einen neuen Hauptantrag

(7 Anspriiche) als einzigen Antrag vor.

Dieser Hauptantrag unterschied sich vom Hilfsantrag 1,
auf Basis dessen das Streitpatent aufrecht erhalten
wurde dadurch, dass das Merkmal (b) (3) gestrichen

wurde.

Die flir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefiihrerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:
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Zulassung des Hauptantrags

a)

Der Antrag sei verspatet vorgebracht. Es gebe
keinen Grund, warum ein solcher Antrag nicht
friher eingereicht wurde. Die Beschwerdefiihrerin
seil iberrascht und musste IThre Argumentation neu
iberlegen, da bis jetzt davon ausgegangen wurde,
dass der einzige Antrag nicht gewdhrbar sei, weil
mindestens eine Ausfiihrungsform des Anspruchs 1
nicht neu sei. Der Antrag rufe neue Einwadnde bzgl.
Art. 123(2) EPU hervor, welche bis jetzt nicht
besprochen wurden. Die jetzt beanspruchte
Merkmalkombination habe nicht vorhergesehen werden

kdnnen.

Aus diesen Grinden solle der Hauptantrag in das

Verfahren nicht zugelassen werden.

Anderungen

b)

Der urspriingliche Anspruch 1 umfasse sowohl Zwei-
Schicht- als auch Drei-Schicht-Rohre, in denen die
innere Schicht (4) aus einer von acht moglichen
TPE-Materialien hergestellt werden konnte. Da sich
der geltende Anspruch 1 auf Zwei-Schicht-Rohre, in
denen die innere Schicht (4) aus einer von nur
noch vier moéglichen TPE-Materialien hergestellt
werden, beschranke, sei die beanspruchte
Merkmalkombination in der urspriinglichen
Offenbarung nicht direkt und unmittelbar
offenbart. Somit seien die Erfordernisse des

Art. 123(2) EPU nicht erfullt.

Ausfihrbarkeit
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Anspruch 1 des geltenden Anspruchssatzes forderte
in Merkmal (b) eine kraft- bzw. stoffschliissige
Verbindung der inneren Schicht mit der aduberen
Schicht. Der Anmeldetext enthalte jedoch keine
Information dariiber, wie sich die Materialen

(b) (1) bis (b) (4) kraftschliissig mit z.B. dem
Polyamid (a) gema&B Anspruch 1 sich verbinden
lieBen. Die in den Absatzen [0026] und [0041] des
Streitpatents angegebenen Informationen seien
nicht ausreichend, insbesondere weil sie nicht fir
alle Materiale (b) (1) bis (b) (4) anwendbar seien.
Die Techniker der Beschwerdefithrerin seien der
Meinung, dass es unklar und sehr fraglich sei, wie
TPE-Materialien gemaB Merkmal (b) (1) bis (b) (4)
gemal Absatz [0026] des Streitpatents modifiziert
sein kénnten. Das dort angegebene Pfropfen mit
Maleinsdureanhydrid funktioniere mit den
Ausfihrungsformen (b) (3) und (b) (4) nicht. Es sei
ferner unklar, wie die dort angegebene Reaktion
mit Epoxiden durchgefihrt werden solle. Eine gute
Haftung zwischen unterschiedlichen
Polymermaterialien, insbesondere fir ein Material
gemal Merkmal (b) (1) bis (b) (4), sei keine
Selbstverstandlichkeit.

Ein Anspruch solle in seiner gesamten Breite
ausfiithrbar sei. Es reiche nicht aus, dass das
Streitpatent Informationen fiir eine der
beanspruchten Ausfihrungsform offenbare (Absatz
[0061] des Streitpatents: modifizierte Styrol-
Olefin-Elastomer TPE gemaB Merkmal (b) (1) des
geltenden Anspruch 1).

Der Begriff "thermoplastischen Chlor-Elastomeren"
des Merkmals (b) (2) sei so unklar, dass der

Fachmann diese Alternative des Anspruchs 1 nicht
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ausfihren konne.

f) Viele TPE-Materialien der Alternativen (b) (3) und
(b) (4) hafteten von sich aus gut an einer
Polyamidschicht gemaR Merkmal (a). Somit sei es
unklar, was der Fachmann machen solle, um solche
Materialien "haftungsmodifiziert" zu machen.

g) Aus diesen Grinden seien die Erfordernisse des
Art. 83 EPU nicht erfillt.

Neuheit
h) Die im schriftlichen Verfahren vorgebrachten

Neuheitseinwande in Bezug auf E11, E13, El3a und
El14 seien fir den geltenden Hauptantrag nicht mehr

relevant.

Erfinderische Tatigkeit

i)

Anspruch 10 der E1l offenbare ein Zwei-Schicht-
Rohr mit einer AuBenschicht aus Nylon und einer
Innenschicht aus TPE, welche fiir &hnliche
Anwendungen wie im Streitpatent eingesetzt werden
kéonnten. Wahrend der miindlichen Verhandlung wurde
argumentiert, dass Ell somit einen relevanteren
nachstliegenden Stand der Technik als El
darstelle.

Aus diesem Grund sei Ell prima facie hoch relevant

und sollte in das Verfahren zugelassen werden.

In der miindlichen Verhandlung wurde argumentiert,
dass die gegenliber El1l geldste Aufgabe in der
Bereitstellung von weiteren Zwei-Schicht-Leitungen

liege. Was das betrifft, offenbare El1l Santoprene®
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Produkte oder Polyestern (geanderter Anspruch 28),
welche nicht mehr unter den Gegenstand des
geltenden Anspruchs 1 fielen. Suche man nach
alternativen thermoplastischen Elastomeren fiir die
Innenschicht, so lande man unweigerlich bei E2 und
E3, welche TPE gemal Merkmal (b) (1) bis (b) (4)

offenbarten.

Das Merkmal "haftungsmodifiziert" des geltenden
Anspruchs 1 sei vage, im Streitpatent nicht naher
definiert und so wenig offenbart, dass es zur
erfinderischen Tatigkeit nicht beitragen konne.
Dariber hinaus sei eine solche Modifizierung zur
Verbesserung der Haftung tUblich in der Art, wie
aus E6 oder E1 fir TPE-Polyolefine ersichtlich

sei.

Somit sei der beanspruchte Gegenstand nicht

erfinderisch.

Die flir diese Entscheidung relevante Argumentation der

Beschwerdegegnerin kann wie folgt zusammengefasst

werden:

Zulassung des Hauptantrags

a)

Der Hauptantrag diene dazu, die vorgebrachten
Neuheitseinwdnde auszurdumen und filhre somit zu
einer Vereinfachung des Verfahrens. Die vier lbrig
gebliebenen Alternativen fir das Merkmal (b) seien
in der urspringlichen Offenbarung schon
beansprucht gewesen. Somit sei nichts neues
beansprucht, sondern lediglich auf manche
Ausfihrungsformen verzichtet worden. Hinsichtlich
Art. 123(2) EPU fiihre diese Anderung zu keinem

neuen Einwand.
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Daher sollte der Hauptantrag in das Verfahren

zugelassen werden.

Anderungen

b) Anspruch 1 stelle lediglich eine Beschrankung auf
manche Ausfihrungsformen des urspringlichen
Anspruchs 1 dar. Es gebe keinen Grund von der
Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, dass die
Erfordernisse des Art. 123(2) EPU erfillt seien,
abzuweichen. In der Beschwerdebegriindung sei auch
kein Einwand bzgl. Art. 123(2) EPU vorgebracht
worden, und die Lage habe sich durch die
Einreichung des geltenden Hauptantrags nicht
geandert. Somit seien die Erfordernisse des
Art. 123(2) EPU erfullt.

Ausfihrbarkeit

c) Die Beschreibung des Streitpatents liefere
ausreichende Informationen, um den beanspruchten
Gegenstand ohne unzumutbaren Aufwand auszufihren
(Absatze [0026], [0030]-[0043]). Der Einwand der
Beschwerdefiihrerin, dass die beanspruchten
Merkmalskombinationen (b) (1) bis (b) (4) keine gute
Haftung mit der Formmasse gemal Merkmal (a) des
Anspruchs 1 zeigten, sei von Fakten nicht belegt.
Die Techniker der Beschwerdegegnerin seien der
Meinung, dass es durch ibliches Experimentieren
moéglich sei, TPE-Materialien gemaB Merkmal (b) (1)
bis (b) (4) gemal Absatz [0026] des Streitpatents
z.B. durch Pfropfen, zu modifizieren. Es wurde

auch nicht gezeigt, warum die Argumentation der
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Einspruchsabteilung falsch sei. Dass das
Streitpatent kein Beispiel gemal Anspruch 1
enthalte, andere an dieser Schlussfolgerung

nichts.

Somit seien die Erfordernisse des Art. 83 EPU
erfillt.

Erfinderische Tatigkeit

d)

Wahrend der miindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdegegnerin sich damit einverstanden
erklart, dass El1l, obwohl verspatet, in das
Verfahren zugelassen und als nachstliegender Stand
der Technik betrachtet wird.

Die Aufgabe des Streitpatents gegeniiber dem
nadchstliegenden Stand der Technik El11l liege darin,
weitere Zwei-Schicht-Leitungen, welche fiir die
jeweiligen Anwendungen tauglich sind,
bereitzustellen. In diesem Zusammenhang offenbare
E11l, dass entweder Nylon oder Polypropylen fir die
AubBenschicht verwendet werden kdnne. Fir die
innere Schicht sei TPE eine bevorzugte

® wurde als

Ausfihrungsform und lediglich Santoprene
TPE explizit offenbart. Was das "Polyester (TPE)"
gemal Anspruch 28 der E11 betreffe, kdnne es sich
nur um einen Fehler handeln, da "TPE" keine
gewdhnliche Abkiirzung fir Polyester sei und E11,
aubler im Anspruch 28, Polyester nicht offenbare.
E1ll beschreibe weder explizit noch implizit eine
Haftungsmodifizierung des TPEs gemal Merkmal (b)
des geltenden Anspruchs 1. Um zum Gegenstand des
Anspruchs 1 zu gelangen, sollte man nicht nur eine
mehrfache Auswahl in E1l1 machen (Nylon, TPE)

sondern auch ein anderes TPE auswahlen und diese
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noch haftungsmodifizieren.

In diesem Zusammenhang seien die Dokumente E2 oder
E3 fir Mehr-Schicht-Polymerschlduche im
Kraftfahrzeugbereich nicht zutreffend und

offenbarten keine Haftungsmodifizierung.

Die Haftungsmodifizierung eines TPEs im Sinne des
Streitpatents gemal Merkmal (b) (1) bis (b) (4) des
geltenden Anspruchs 1 sei in keinem der zitierten
Dokumente offenbart. Die Dokumente E1 und E6

betrafen lediglich TPE-Polyolefine, welche nicht

beansprucht werden.

Die Kombination von El1l mit den zitierten
Dokumenten sei somit nicht naheliegend und fiihre

nicht zum beanspruchten Gegenstand.

Aus diesen Grinden sei der beanspruchte Gegenstand

erfinderisch.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents in vollem Umfang.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in gednderter Fassung auf
der Basis der Anspriiche des in der miindlichen

Verhandlung eingereichten Hauptantrags.

Entscheidungsgrinde
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Die Beschwerde ist zulassig.

Zulassigkeit des Hauptantrags

Die Zulassung des erst am Anfang der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hauptantrags
im Beschwerdeverfahren, liegt im Ermessen der Kammer
(Art. 13(1) VOBK).

Dieser Hauptantrag unterscheidet sich von dem vorher
geltenden Hauptantrag, namlich dem Hilfsantrag 1, auf
dessen Basis das Streitpatent aufrecht erhalten wurde,
hauptsadachlich dadurch, dass eine der finf (aus der
urspringlichen acht) ibriggebliebenen Alternativen fir

das Merkmal (b) des Anspruchs 1 gestrichen wurde.

Weder im Erstinstanzverfahren noch in der schriftlichen
Phase des Beschwerdeverfahrens wurde ein Einwand bzgl.
Art. 123(2) EPU gegen den bis dahin geltenden
Hauptantrag erhoben. Da die durchgefiihrte Anderung
darin besteht, eine der finf gebliebenen Alternativen
zUu Streichen, ist es prima facie nicht ersichtlich, wie
diese Anderung zu einem Einwand im Hinblick auf

Art. 123(2) EPU fiihren soll.

Des Weiteren dient diese Anderung prima facie dazu, die
schriftlich vorgebrachten Neuheitseinwande auf der
Basis der Dokumente E11, E13, El3a und E14 durch
Streichen der Ausfihrungsform mit dem Merkmal TPE-
Materialien aus thermoplastischen Polyester-
Elastomeren, auszurdumen. Somit verstdBt diese Anderung

nicht gegen die Verfahrensodkonomie.

Aus diesen Grinden wird der wahrend der mindlichen
Verhandlung vom 2. Dezember 2014, und somit zu einem

spaten Zeitpunkt, eingereichte Hauptantrag, in das
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Verfahren zugelassen (Art. 13(1) VOBK).

Anderungen

Wie in der Entscheidung G 2/10 (ABl. EPA 2012, 376)
dargelegt (siehe insbesondere die Punkte 4.5.1, 4.5.2
und 4.5.4 der Entscheidungsgrinde), ist fiir die Frage,
ob eine Anderung ein VerstoB gegen Art. 123(2) EPU
darstellt, zu priifen, ob die durchgefiihrte Anderung
dazu fihrt, dass der Fachmann neue technische
Informationen erhalt, die er der urspriinglich
eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung
des allgemeinen Fachwissens nicht unmittelbar und
eindeutig entnehmen wiirde. Ob der Fachmann neue
Informationen erhalt, hangt davon ab, wie er den
geadnderten Anspruch verstehen wirde und ob er unter
Heranziehung des allgemeinen Fachwissens diesen
Gegenstand als zumindest implizit in der Anmeldung

offenbart ansehen wiirde.

Durch die geschlossene Formulierung "Mehrschicht-

Polymer-Schlauch- oder Rohrleitung (1)... bestehend aus
(a) einen auBeren Schicht (3)... und (b) einer inneren
Schicht (4)..." ist der Gegenstand des geltenden

Anspruchs 1 auf einen Zwei-Schicht-Schlauch oder eine
Rohrleitung gerichtet, bei denen die innere Schicht aus
einer Liste von vier alternativen Materialien

auszuwahlen ist.

Der geltende Anspruch 1 unterscheidet sich somit vom

urspringlichen Anspruch 1 dadurch, dass:

- vier von den urspringlich acht mdglichen
Alternativen fir das TPE-Material der inneren
Schicht (4) gestrichen wurden;

- die gegebenenfalls anwesende Kunststoffschicht (5)

gestrichen wurde.



- 15 - T 1229/11

Es ist weder ersichtlich noch wurde gezeigt, dass der
jetzt beanspruchte Gegenstand im Vergleich zu der
urspringlichen Offenbarung dem Fachmann neue
Informationen liefert. Durch die durchgefiihrten
Anderungen hat die Patentinhaberin somit lediglich auf
einige der urspringlich beanspruchten Ausfihrungsformen
verzichtet, ohne jedoch dass der verbleibende
Gegenstand den urspringlichen generischen Charakter der

urspringlichen Offenbarung veréandert.

Somit erfiillt der Hauptantrag die Erfordernisse des
Art. 123(2) EPU.

Ausreichende Offenbarung - Ausfiihrbarkeit

Anspruch 1 des Streitpatents betrifft eine Zwei-
Schicht-Polymer-Schlauch- oder Rohrleitung (1)
bestehend aus (a) einer auBeren Schicht (3) aus einer
Formmasse auf Basis von (Co)Polyamiden und (b) einer
inneren Schicht (4) die kraft- bzw. stoffschlissig mit
der &duBeren Schicht (3) verbunden ist, aus einer
Formmasse, die aus haftungsmodifizierten TPE aus der
Gruppe (1) bis (4) gemaB geltendem Anspruch 1 und ggf.

einem Vertradglichkeitsvermittler besteht.

Beide Parteien waren sich einig, dass Anspruch 1
verlangt, dass die TPE aus der Gruppe (1) bis (4) per
se haftungsmodifiziert sein miissen. Die Kammer sieht
keinen Grund Anspruch 1 anders auszulegen. Das weitere
Merkmal "wobei den TPE-Materialien (1) bis (4)
gegebenenfalls weiterhin Vertrdglichkeitsvermittler
zugesetzt sein konnen" definiert weiter, dass die
vorher angegebenen haftungsmodifizierten TPE wahlweise
einen Vertradglichkeitsvermittler zugesetzt werden

konnen. Diese Auslegung des Anspruchs steht nicht im
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Widerspruch mit der Offenbarung des Streitpatents

(siehe insbesondere Absatz [0026]).

Um die so definierte Schlauch- oder Rohrleitung
herzustellen, gibt das Streitpatent allgemeine
Informationen bzgl.
- der Natur des Polyamids der Formmasse gemalB
Merkmal (a) (Absatze [0045] und [0046]);
- der Natur von geeigneten TPE-Materialien (b) (1)
bis (b) (4) (Absatze [0033], [0034], [0038]-
[0043]);
- der Art einer moglichen
"Haftungsmodifizierung" (Absatz [0026]), welche
fiir alle Ausfihrungsformen (b) (1) bis (b) (4)
anwendbar ist;
- der Natur des optionalen
Vertraglichkeitsvermittlers (Absatze [0025],
[0026] und [0028]);
- des Herstellungsverfahrens (Absatze [0072] und
[0082]) .

Somit beinhaltet das Streitpatent Informationen, wie
die Erfindung durchgefithrt werden kann. Dass eine
solche Modifizierung eine kraft- bzw. stoffschlissige
Verbindung der inneren Schicht (4) mit der auberen
Schicht (3) bewirken kann, erachtet die Kammer fir
glaubhaft.

Der Einwand der Beschwerdefiihrerin, dass der Fachmann
nicht wiisste, wie sich eine kraft- bzw. stoffschliissige
Verbindung der inneren Schicht (4) mit der auberen
Schicht (3) im Hinblick auf die Lehre des
Streitpatents, insbesondere Absatz [0026], erzielen

lasse, ist von Fakten nicht belegt.

Was die Alternative (b) (2) betrifft, werden in den
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Absatzen [0034] und [0038] Polychlorprenekautschuke,
welche eine allgemein bekannte Klasse von Elastomeren
darstellen, und die Handelsprodukte Alcryn® angegeben.
Es liegen keine Fakten vor, dass es unmdéglich ist, mit
solchen Polymeren den beanspruchten Gegenstand
auszufihren. Somit ist der Einwand der
Beschwerdefiihrerin, dass der Begriff "thermoplastischen
Chlor-Elastomeren" so unklar ist, dass der Fachmann
diese Alternative des Anspruchs 1 nicht ausfiihren kann,

nicht idberzeugend.

Bezliglich der Alternativen (b) (3) und (b) (4), selbst
wenn die im Absatz [0026] des Streitpatents angegebene
Reaktion mit Maleins&dureanhydrid zur Modifizierung TPEs
nicht funktionieren wiirde, hat die Beschwerdefilhrerin
ferner nicht gezeigt, dass eine Modifizierung solcher
TPE, die bekannterweise reaktive Endgruppen enthalten
kénnen, mit einer weiteren Verbindung, die eine epoxide

Verbindung aufweist, nicht mdéglich ist.

Dariiber hinaus hat die Beschwerdefithrerin nicht
gezeigt, dass es unmdglich ist, eine ausreichende
Haftung nach einer chemischen Modifizierung des TPEs
z.B. gemahl Seite 4, Zeilen 43-44 (Absatz [0026]) des
Streitpatents ggf. mit Zugabe eines
Vertraglichkeitsvermittlers, welche gemal Seite 4,
Zeile 49 bis Seite 5, Zeile 5 des Streitpatents
(Absatze [0026]-[0027]) bekannt sind, zu erzielen.

Obwohl die Einspruchsabteilung auf diese
Schlussfolgerung, namlich dass es keinen Hinweis gibt,
dass es unmdéglich ist, zumindest in einem der
beanspruchten Falle fir eine ausreichende Haftung zu
sorgen, bereits gekommen war (siehe letzter Satz des
Absatz 20.3.3 der Begrindung der angefochtenen

Entscheidung) und die Kammer in ihrer vorlaufigen
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Meinung der gleichen Ansicht war (Absatz 5.3), hat die
Beschwerdefiihrerin keine Beweismittel vorgelegt, um

diese Schlussfolgerungen zu entkraften.

Der geltend gemachte Widerrufsgrund der mangelnden

Ausfihrbarkeit ist somit nicht tberzeugend.

Folglich erfiillt der Gegenstand des geltenden Antrags
die Erfordernisse des Art. 83 EPU.

Neuheit

Die Beschwerdefiihrerin hat wahrend der miindlichen
Verhandlung bestatigt, dass ihre im schriftlichen
Verfahren vorgebrachten Neuheitseinwdnde flir den
geltenden Hauptantrag nicht mehr relevant seien und,
dass keine der im Verfahren zitierten Dokumente

neuheitsschadlich seien.

Die Kammer hat keinen Anlass, eine andere Meinung zu

vertreten.

Erfinderische Tatigkeit

Nachstliegender Stand der Technik

Das Streitpatent in seiner vorliegenden Fassung
betrifft eine Zwei-Schicht-Polymer-Schlauch- oder
Rohrleitung mit reduzierter Langenanderung fiir den
Einsatz als druckbeaufschlagte Fluidleitungen z.B. in
Kraftfahrzeugen (Absatze [0001]-[0002], [0020], [0071],
[0072] und [0077]). GemdR den Absdtzen [0020] und
[0071] sind die beanspruchten Schlauche oder
Rohrleitungen einfach herstellbar und koénnen durch die
verwendete Kombination der AuBen- und

Innenschichtmaterialien auf einfache Weise auf
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angrenzende Formkdrper aus Kunststoff oder Metall
angeschweilt werden, so dass sie an den

Verbindungsstellen dicht und druckfest sind.

Solche Schlauche sind aus der Entgegenhaltung E11
bekannt, welche ein zweiwandiges coextrudiertes
gewelltes (“corrugated”) Rohr, dessen &auBere
Schutzschicht mit einer inneren Schicht verbunden ist,
betrifft (Anspruch 1). Die duBere Schicht kann aus
einem Nylonmaterial hergestellt sein (Anspruch 9), also
einem Polyamid wie mit Merkmal (a) im Anspruch 1 des
Hauptantrags definiert wird. Die innere Schicht ist aus
einem thermoplastischen Elastomer (TPE) hergestellt
(Anspriiche 3 und 10), wobei als einziges Beispiel fir
ein solches thermoplastisches Elastomer, das unter der
Marke Santoprene® vertriebene Produkt genannt wird
(z.B. Seite 11, Zeile 12 und Seite 14, Zeile 12).
Anspruch 10 der E1ll offenbart explizit die Kombination
einer AuRenschicht aus Nylon mit einer Innenschicht aus
TPE. GemaB geadandertem Anspruch 28 der E11 kann die
innere Schicht aus einem thermoplastischen Polyester
(TPE) bestehen. In Anbetracht dessen, dass Ell auber an
dieser Stelle der Anspriiche solche Polyester nicht
offenbart und, dass "TPE" die gewdhnlich verwendete
Abkirzung flur "thermoplastic elastomer" darstellt, wie
in allen anderen Passagen der Ell gezeigt wird, wird
die Verwendung des Wortlauts "Polyester" im Anspruch 28
der El11l als ein offensichtlicher Fehler betrachtet, wie
von der Beschwerdegegnerin argumentiert wurde. Der
Ausdruck "Polyester" im Anspruch 28 ist daher im
Hinblick auf die gesamte Offenbarung der E11 als

Elastomer zu verstehen.

Das in E11l beschriebene Rohr ist flir Anwendungen
konzipiert, bei denen flexible Rohrleitungen erwinscht

sind, unter anderem in Automobilen (Seite 2, Zeilen 11
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bis 14). Das Rohr ist demnach fir den Einsatz als
druckbeaufschlagte Fluidleitung gemd@B dem geltenden
Anspruch 1 geeignet, was sich auch unmittelbar daraus
ergibt, dass es lber eine hohe Berstfestigkeit verfiigt
(Seite 5, letzter Absatz). Dariber hinaus liegt die zu
16sende Aufgabe der E1l in der Bereitstellung von
Rohren, welche an Verbindungsstellen dicht und
druckfest sind (Ell: Seite 2, letzte Zeilen; Seite 4,
erster Satz; die innere Schicht wird auch als "inner
sealing layer" bezeichnet), also wie im Streitpatent
(Absatze [0020] und [0071] : "... an den
Verbindungsstellen dicht und druckfest sind").

Somit stellt E11, insbesondere Anspruch 10, einen

geeigneten nadchstliegenden Stand der Technik dar.

Die Druckschrift El1l, die von der ersten Instanz in das
Verfahren nicht zugelassen wurde, ist in der
Beschwerdebegriindung als geeigneter nachstliegender

Stand der Technik angesehen worden.

Insbesondere in der mindlichen Verhandlung wurde E11
von der Beschwerdefilhrerin als relevanter als El
angesehen, welche von der Einspruchsabteilung als
nachstliegender Stand der Technik betrachtet wurde. Die
Beschwerdefithrerin hat sowohl in der
Beschwerdebegrindung (Punkt 4, letzter Absatz) als auch
in der mindlichen Verhandlung argumentiert, dass E11
TPE als generischen Begriff offenbart und nicht nur als
eine spezifische Art von TPE, namlich TPE-Polyolefine,

wie E1.

Da die Beschwerdegegnerin wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer ausdriicklich bestatigte,
dass die Zulassung der E11 in das Verfahren nicht

bestritten werde, sieht die Kammer unter diesen
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Umstadnden keinen Grund, E11 nicht in das Verfahren

zuzulassen.

Somit wird E11l als Ausgangspunkt fir die Analyse der

erfinderischen Tatigkeit betrachtet.

Die zu ldsende Aufgabe

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer haben
sowohl die Beschwerdegegnerin als auch die
Beschwerdefiihrerin die Aufgabe, die gegeniiber dem
nachstliegenden Stand der Technik geldst ist, lediglich
als die Bereitstellung von weiteren Zwei-Schicht-
Leitungen wie denen gemaB El1l definiert. Die Kammer hat
von sich aus keinen Grund zu zweifeln, dass die Aufgabe
erfolgreich geldst ist. In diesem Zusammenhang ist
festzustellen, dass ein kraft- bzw. stoffschlissiger
Verbund der inneren und auberen Schicht ein Merkmal des

geltenden Anspruchs 1 bildet.

Der Vollstandigkeit halber ist angemerkt, dass das
unklare Merkmal "mit reduzierter La&ngenanderung" im
ganzen Streitpatent nicht naher definiert ist. Es ist
insbesondere nicht angegeben, was im Vergleich dazu die
Verbesserung sein sollte. Dabei ist laut Streitpatent
davon auszugehen, dass sowohl die Zusammensetzung der
Schichten und/oder das Profil des Schlauches einen
Einfluss auf die Langenanderung haben kdnnen (Absatze
[0071] und [0083]). Dariiber hinaus gibt es keinen
Beweis dafiir, dass dieses Merkmal fir die jetzt
beanspruchten Ausfihrungsformen (b) (1) bis (b) (4)
erfillt ist. Daher kann dieses Merkmal fiur die
Definition der Aufgabe nicht beriicksichtigt werden, wie

wahrend der mindlichen Verhandlung von der
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Beschwerdegegnerin akzeptiert wurde.

Losung

Zur Losung dieser Aufgabe schldgt das Streitpatent den/
die Zwei-Schicht-Schlauch oder Leitung gemal dem
vorliegenden Anspruch 1 vor, der durch die Verwendung
eines TPE-Materials gemaB Merkmal (b) (1) bis (b) (4),

welches haftungsmodifiziert ist, charakterisiert wird.

Naheliegen der Losung

Hier muss entscheiden werden, ob es naheliegend war,
die oben definierte Aufgabe durch Anderung der Lehre
des nachstliegenden Stands der Technik gemaRl dem
vorliegenden Anspruch 1 zu ldsen, d.h. durch Verwendung
eines haftungsmodifizierten TPE gemadl Merkmal (b) (1)
bis (b) (4) anstatt mit den in E11 offenbarten TPE-

Materialien des Typs aus Polyolefin-Elastomeren.

E1ll beschreibt lediglich, dass die innere Schicht aus
einer thermoplastischen Elastomer hergestellt wird,
wobei keine weitere Lehre iber die Natur eines solchen
Elastomers in El1l angegeben wird, auber dass es sich um
das kommerziell erhaltliche Produkt Santoprene handeln
kann. Ob alle Klassen an thermoplastischen Elastomeren,
insbesondere die, die der Definition der Materialien
(b) (1) bis (b) (4) entsprechen, geeignet waren, wird
nicht angedeutet. E1ll offenbart ebenfalls nicht, dass
das TPE gemaB der Lehre der E11 haftungsmodifiziert
werden kann. Somit kann E11 an sich auf die

beanspruchte Losung nicht hinweisen.

E2 und E3 sind Auszilige aus einem
Standardnachschlagewerk der Chemie (Ullmann's

Encyclopedia), welche sich auf thermoplastische
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Elastomere (TPE) beziehen.

In E2 sind in den folgenden Unterkapiteln die
wichtigsten Klassen von thermoplastischen Elastomere
abgehandelt:

1. Thermoplastische Polyolefin-Elastomere d.h. gemal
E11;

2. Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (Alternative
(b) (4) des geltenden Anspruchs 1) mit einem speziellen
Hinweis auf die Extrudierbarkeit, die Verwendung als
Material fir Schlauche und die chemische Bestandigkeit
in “2.5. Processing and Use”;

3. Thermoplastische Polyamid-Elastomere (Alternative
(b) (4)) mit einem speziellen Hinweis auf die Verwendung
als Material fir Schlduche und Automobil-Komponenten in
“4.4. Uses”.

4. Styrol-Block-Copolymere (Alternative ((b) (1)) mit
einem speziellen Hinweis auf die Extrudierbarkeit und
die Verwendung als Material flur Schlauche in “2.5.

Processing and Uses”.

Auch in E3 in “1.1. Definition” sind die oben genannten

Klassen von thermoplastischen Elastomeren aufgefihrt.

Somit hat die Beschwerdefithrerin belegt, dass die im
Merkmal (b) (1) bis (b) (4) des geltenden Anspruchs 1
aufgelisteten Materialen ibliche TPEs sind, welche
unter dem in E11l offenbarten Begriff "TPE" fallen. E2
zeigt ferner, dass diese TPEs in &hnlichen Gebieten
verwendet werden und ahnliche Eigenschaften wie die in

E1ll explizit offenbarten TPE aufweisen.

Dennoch, auch wenn der Fachmann auf die Idee kommen
sollte, das TPE der inneren Schicht gemal E11 zu
andern, wirde er mit Hilfe von E2-E3 auf andere TPE

gelangen, und nicht auf solche, die spezifisch
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haftungsmodifiziert gemal dem geltenden Anspruch 1
sind, da weder E2 noch E3 eine solche

Haftungsmodifizierung eines TPEs offenbaren.

Die Beschwerdefiihrerin hat argumentiert, dass die
chemische Modifizierung eines TPE, um die Haftung zu

erreichen, Ublich sei, wie z.B. in E6 und El gezeigt.

Was dieses Argument betrifft, offenbaren sowohl El1 als
auch E6 nur TPE auf Basis von Polyolefinen, und kein
TPE gemal Merkmal (b) (1) bis (b) (4) des geltenden
Anspruchs 1 (siehe z.B. Anspruch 1 der El oder der E6).

Anspruch 1 der E6 offenbart insbesondere Mehrschicht-
Rohrleitungen fir Fluide, mit einer Polyamid-Schicht
(1) und einer inneren Kunststoffschicht (2), die ein
modifiziertes thermoplastisches Elastomer mit
vollvernetzter Kautschukphase enthalt, dadurch
gekennzeichnet, dass das Elastomer der inneren
Kunststoffschicht (2) ein Copolymer eines funktionali-
sierten Polyolefins als Hauptbestandteil und ein Polya-
mid enthdlt. Es geht aus E6 nicht hervor, dass diese
Funktionalisierung die Haftung zwischen der Polyamid-
Schicht (1) und die Kunststoffschicht (2) verbessern
soll. Da die Haftung zwischen den Schichten (1) und (2)
durch die Zugabe in der inneren Schicht eines
Polyamids, welches als Vertraglichkeitsvermittler
anzusehen ist, erfolgt, kann nicht davon ausgegangen
werden, dass E6 lberhaupt ein "haftungsmodifiziertes"
TPE in Sinne des Streitpatents (Absatz [0026])
darstellt.

Ferner wurde kein Dokument vorgelegt, in welchem ein
TPE-Material aus der Gruppe (1) bis (4) gemd@B Anspruch
1 so modifiziert wurde, dass eine kraft- bzw.

stoffschliissige Haftung mit Nylon gemaR Anspruch 10 der
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E1ll erreicht wird.

Aus diesen Grinden hatte der Fachmann keine
Veranlassung gehabt, ein haftungsmodifiziertes TPE-
Material gemaB Merkmal (b) (1) bis (b) (4) als TPE fir
die innere Schicht eines Schlauches gemal Anspruch 10
der E11l zu verwenden. Dies wirde der Fachmann nur bei
riickschauender Betrachtungsweise, also in Kenntnis der

beanspruchten Erfindung, vorsehen.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1, ausgehend von
E1ll als nachstliegendem Stand der Technik,

erfinderisch.

Der Gegenstand der Ansprichen 2-7, welche entweder wvom
Anspruch 1 abhangig sind (Anspriiche 2-6) oder ein
Verfahren zur Herstellung eines Produkts gemal

Anspruch 1 betrifft, ist somit ebenfalls erfinderisch.

Die Beschwerdefiihrerin hat in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer argumentiert, dass El1l als
nachstliegender Stand der Technik relevanter als El
ist. Somit stellt El einen ferneren nachstliegenden
Stand der Technik dar. Die im schriftlichen Verfahren
vorgebrachten Einwdnden der Beschwerdefiihrerin, welche

von E1 ausgingen, konnen somit nicht gefolgt werden.

Der Einwand der Beschwerdefiihrerin, dass sich der
beanspruchte Gegenstand fir den Fachmann in
naheliegenderweise aus dem Stand der Technik ergibt,

kann daher nicht iberzeugen.

Somit erfiillt der einzige Antrag der
Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin die Erfordernisse
des EPU.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zurickverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf der
Basis der Anspriiche des in der mindlichen Verhandlung
eingereichten Hauptantrags und einer noch anzupassenden

Beschreibung aufrechtzuerhalten.
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