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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) hat Beschwerde
gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
eingelegt, mit der festgestellt wurde, dass das
Streitpatent in der Fassung des damaligen Hilfsantrags

1 die Erfordernisse des EPU erfiille.

Die Einspruchsabteilung hatte unter anderem
entschieden, dass der Gegenstand der Anspriiche 1 und 7
dieses Antrags auf einer erfinderischen Tatigkeit

ausgehend von El1 beruhe.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den vollstandigen

Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen)
beantragte die Zurlickweisung der Beschwerde, das heilt
die Aufrechterhaltung des Patent in der von der
Einspruchsabteilung flir gewdahrbar erklarten Fassung
"Hilfsantrag 1" (Hauptantrag), oder hilfsweise in der
Fassung der "Hilfsantrage 2 bis 5", urspriinglich
eingereicht mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2020, des
"Hilfsantrags 5a", eingereicht mit Schriftsatz wvom

25. November 2021 oder der "Hilfsantrage 6 bis 10a",
eingereicht mit Schriftsatz vom 20. September 2023.
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Unabhédngige Anspriche:

Anspruch 1 des "Hilfsantrags 1", lautet:

"Verfahren zur Herstellung einer
mehrschichtigen Rohrleitung (1) zum Transport
von Kaltemittel in einer Klimaanlage,

- wobei zunédchst eine endlose Innenschicht
(2) aus Edelstahl

mit einer Schichtdicke (s;) wvon hochstens 0,3
mm und

mit einem Innendurchmesser (d;) von 3 bis 20
mm bereitgestellt wird,

welche die innerste Schicht der Rohrleitung
(1) bildet,

- wobeil danach die endlose Innenschicht (2)
mittels eines Extrusionsverfahrens mit einer
Kunststoffschicht (3) mit einer Schichtdicke

(s3) von hochstens 5 mm ummantelt wird,

- wobeil vor der Auftragung der
Kunststoffschicht (3) auf die Innenschicht
(2) eine Haftvermittlerschicht zur
Verbesserung der Anbindung der
Kunststoffschicht (3) an die Innenschicht (2)
sowie der Knickstabilitat der Rohrleitung (1)
im Extrusionsverfahren aufgebracht wird,

- so dass die Rohrleitung (1) mit einem
Biegeinnenradius (r) wvon 0,2 m um einen
Winkel (o) von 90° knickfrei biegbar ist, und
- wobei die Innenschicht (2) aus einem axial
zu einer Rohrform gewickelten endlosen
Edelstahlband (4) hergestellt wird, bei dem
die einander benachbarten Rander (5) in
axialer Langsrichtung (x) durchgangig

miteinander verschweilBt werden."
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Anspruch 7 des "Hilfsantrags 1", lautet:

7.a Rohrleitung (1) zum Transport von Kaltemittel
in einer Klimaanlage, mit
7.b einer die innerste Schicht der Rohrleitung

(1) bildenden endlosen Innenschicht (2) aus

Edelstahl

7 .ba mit einer Schichtdicke (sj) von hochstens 0,3
mm und

7.bb mit einem Innendurchmesser (d;j) von 3 bis 20
mm,

7.c einer die endlose Innenschicht (2)

ummantelnden Extrusions-Kunststoffschicht (3)
mit einer Schichtdicke (s;) von hdchstens 5

mm und

7.d einer zwischen Innenschicht und
Kunststoffschicht (3) angeordneten
Extrusions-Haftvermittlerschicht, welche die
Anbindung der Kunststoffschicht (3) an die
Innenschicht (2) sowie der Knickstabilitat
der Rohrleitung (1) verbessert,

7.e so dass die Rohrleitung (1) mit einem
Biegeinnenradius (r) von 0,2 m um einen
Winkel (o) von 90° knickfrei biegbar ist, und

7.f wobei die Innenschicht (2) aus einem axial zu
einer Rohrform gewickelten endlosen
Edelstahlband (4) hergestellt ist, bei dem
die einander benachbarten Rander (5) in
axialer Langsrichtung (x) durchgangig

miteinander verschweiBt sind."

Merkmalsgliederung von der Kammer hinzugefiigt.
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Der Gegenstand der Anspriche 1 und 6 des "Hilfsantrags
2") unterscheidet sich von dem der Anspriiche 1 und 7
des "Hilfsantrags 1" in dem das Merkmal hinzugefiigt

wurde, wonach:

"die einander benachbarten Rander (5) mit Stumpfstol

(S) miteinander verschweiBt werden"

Der Gegenstand der Anspriche 1 und 5 des "Hilfsantrags
3" unterscheidet sich von dem der Anspriche 1 und 6 des
"Hilfsantrags 2" in dem das Merkmal hinzugefigt wurde

wonach:

"die Innenschicht (2) ein Edelstahl mit einem

o

Chromgehalt von mindestens 10 Gew.-% aufweist"

Der Gegenstand der Anspriche 1 und 5 des "Hilfsantrags
4" unterscheiden sich von den Ansprichen 1 und 5 des
"Hilfsantrags 3" in dem die die Merkmale 1l.c und 7.c

geandert worden sind:

"wobeil danach die endlose Innenschicht (2) mittels
eines Extrusionsverfahrens mit einer Kunststoffschicht

(3) mit einer Schichtdicke (sa) von mindestens 2 mm und

hochstens 5 mm ummantelt wird,"

"einer die endlose Innenschicht (2) ummantelnden
Extrusions-Kunststoffschicht (3) mit einer Schichtdicke

(sa) von mindestens 2 mm und hochstens 5 mm..."

Die folgenden Dokumente sind fir diese Entscheidung

relevant:

D1 GB 1 302 433 A
D2 EP 1 361 388 Al
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El Trinkwasserleitung in Rollenform"
Fachzeitschrift flir Erneuerbare Energien
& Technische Gebaudeausristung, Abschnitt
Sanitar, Ausgabe 2002/03,
abgerufen unter https://

www.ihksfachjournal.de/trinkwasserleitung-in-

rollenform
E3 WO 99/31424 Al
E4 WO 2006/005297 Al

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte im Wesentlichen

wie folgt:

Zulassung der auf D2 beruhenden Einwdnde

Die Einwande zur erfinderischen Tatigkeit unter
Beriicksichtigung der D2 gegen alle im Verfahren

befindlichen Antragen sollten zugelassen werden.

Erfinderische Tidtigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des "Hilfsantrags 1"
beruhe ausgehend von El, bei Berilicksichtigung des
allgemeinen Fachwissens und D2, nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die in den "Hilfsantrdgen 2 und 3" hinzugefligten
Merkmale seien ebenfalls aus dem Fachwissen bekannt,

bzw. nicht einschréankend.

Die in "Hilfsantrag 4" festgelegte Mindestdicke der
Kunststoffschicht, sei flir den Fachmann naheliegend, um
die Stabilitat der Rohrleitung zu erhohen. Dies gelte
sowohl fur den Verfahrensanspruch 1 als auch fur den

Gegenstandsanspruch 5.
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Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten im

Wesentlichen wie folgt:

Zulassung der auf D2 beruhenden Einwdnde

Die Einwande zur erfinderischen Tatigkeit unter
Beriicksichtigung der D2 gegen alle im Verfahren
befindlichen Antragen sollten nicht in das Verfahren

zugelassen werden.

Erfinderische Tidtigkeit

Der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 der
"Hilfsantrage 1 bis 3" beruhe ausgehend von E1l, bei
Beriicksichtigung des allgemeinen Fachwissens und D2,

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Fachmann habe keinen Anlass den Kunststoffmantel
der Wasserleitung der El mit einer Mindestdicke wvon 2
mm auszufithren, wie in den Anspriichen 1 und 5 des

"Hilfsantrags 4" festgelegt ist.

Entscheidungsgrunde

Zulassung des Einwands der mangelnden erfinderischen

Tatigkeit ausgehend von El1 in Kombination mit D2.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, den Einwand der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit des "Hilfsantrags
1" ausgehend von El in Kombination mit D2 nicht in das
Verfahren zuzulassen. Er sei von der Beschwerdefilhrerin
erst in ihrem Schreiben vom 7. September 2023, und
somit kurz vor der mindlichen Verhandlung verspatet

erhoben wurde.



-7 - T 0585/21

Die Kammer hat jedoch in ihrem Bescheid nach Artikel
15(1) VOBK von Amts wegen darauf hingewiesen, dass der
Gegenstand der relevanten Merkmale ausgehend von El1 in
Kombination mit D2 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit zu beruhen schien. Folglich befindet sich
dieser Einwand im Verfahren und beide
Verfahrensbeteiligte haben das Recht, sich dazu zu

aubern.

In ihrem Schreiben vom 7. September 2023 hat die
Beschwerdefihrerin dies getan. Folglich ist ihr Vortrag

zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerinnen fihrten weiter aus, die
Einwande zu den "Hilfsantragen 2 bis 4" basierend auf
der Kombination von El1 und D2 seien zum ersten Mal in
der miindlichen Verhandlung erhoben worden und somit
gemal Artikel 13 (2) VOBK 2020 als verspatet nicht

zuzulassen.

Die Beschwerdefiihrerin hatte schon fristgerecht im
schriftlichen Verfahren dargelegt, wieso die jeweiligen
in den Hilfsantrdgen hinzugefiigten Merkmalen auch keine

erfinderische Tatigkeit begriinden konnten.

Diese Einwande bauen auf den zu "Hilfsantrag 1" schon
erhobenen Einwdnden auf, gelten entsprechend auch filr
den Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von El in Kombination mit D2 und stellen

somit keinen neuen Vortrag dar.

Folglich entschied die Kammer, diese Einwande der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit unter Artikel 13
(2) VOBK 2020 in das Verfahren zuzulassen.
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"Hilfsantrag 1" - erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des "Hilfsantrags 1"

beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

El offenbart eine Trinkwasserleitung mit einer dinnen,
inneren Edelstahlleitung, welche mit Kunststoff
iberzogen ist. Es ist unstreitig, dass sie damit
implizit das Herstellungsverfahren gemal Merkmale 1.a

bis 1.c und 1l.e offenbart.

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten, E1 offenbare
weder die Aufbringung der Haftvermittlerschicht im
Extrusionsverfahren noch, dass der Haftvermittler eine
geschlossene Schicht bilde. Beides verlange Merkmal
1.d. Der in der El erwahnte Haftvermittler konnte

ebenso partiell und punktuell aufgetragen sein.

Die Unterscheidungsmerkmale 1.d und 1.f 106sten in
Kombination die Aufgabe, ein einfacheres
Herstellungsverfahren unter Beibehaltung der
Knickstabilitat bereitzustellen. Die Aufbringung der
durchgangigen Haftvermittlerschicht mittels Extrusion
kompensierte namlich die durch das Langsschweilien

verringerte Knickstabilitat der Rohrleitung.

Die anspruchsgemaBe Losung der Aufgabe sei fir den
Fachmann nicht naheliegend. Es gabe namlich viele
Mbéglichkeiten, Haftvermittler aufzutragen. Dabei habe
Fachmann keinen Anlass gehabt, den Haftvermittler in
der El1 als durchgangige Schicht mittels Extrusion
aufzubringen. Ferner habe fiir den Fachmann auch kein
Anlass bestanden, die innere Edelstahlleitung der E1
aus einem gewickelten und langsnahtgeschweiltem
Edelstahlband herzustellen, da dies zu einer

verringerten Knickstabilitat fihre. SchlieBlich wirde
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er die D2 nicht in Betracht ziehen, da sie Gasleitungen
mit erheblich gréBeren Durchmessern betreffe. Diese
stellten geringere Anforderungen an die
Knickstabilitat.

Dem vermag sich die Kammer nicht anzuschlieRen. Die E1
offenbart in der mittleren Spalte unten eine Wanddicke
von insgesamt 1.6 mm. Dies entspricht der Summe der
jeweiligen Dicken des [Edelstahl]Inliners,
Haftvermittlers und Polyethylen-Mantels. Daraus
entnimmt der Fachmann, dass der Haftvermittler - ebenso
wie der [Edelstahl]Inliner und der Polyethylen-Mantel -
eine durchgdngige Schicht bildet.

AubBerdem verlangt auch der Anspruchswortlaut nicht eine

durchgangige Haftvermittlerschickt.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1
von dem in der El implizit offenbarten Verfahren
dadurch, dass die Haftvermittlerschicht im
Extrusionsverfahren aufgebracht wird, sowie dadurch,
dass angegeben wird, durch welches Verfahren die

Innenschicht hergestellt wird.

Wie von der Beschwerdefiihrerin vorgetragen, beschreibt
das Streitpatent keine besonderen technischen
Eigenschaften der Rohrleitung, die sich aus dem
Aufbringen der Haftvermittlerschicht mittels Extrusion
oder das Langsnahtschweilen der Innenschicht ergeben.
Noch weniger werden synergetischen Effekte zwischen

diesen beiden Verfahrensschritten beschrieben.

Folglich 1&6sen diese Unterscheidungsmerkmale zwei

unterschiedliche Teilaufgaben.
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Das Aufbringen der Haftmittelschicht im
Extrusionsverfahren 16st die Aufgabe, ein geeignetes
Aufbringverfahren der Haftvermittlerschicht

auszuwahlen.

Die Herstellung der Innenschicht aus einem axial zu
einer Rohrform gewickelten endlosen Edelstahlband, bei
dem die einander benachbarten Rander in axialer
Langsrichtung durchgédngig miteinander verschweiBt
werden, l1lost die Aufgabe, ein Herstellungsverfahren der

Innenschicht festzulegen.

Die Auswahl des allgemein bekannten Extrusionsverfahren
zum Aufbringen der Haftvermittlerschicht ist fir den
Fachmann aufgrund seines Fachwissens naheliegend. Dies
gilt insbesondere, da der Kunststoffmantel der
Rohrleitung der El1 schon im Extrusionsverfahren
aufgebracht wird, (siehe linke Spalte, Zeile 13) und
eine Ko-Extrusion mit dem Kunststoffmantel ein sehr

geeignetes und naheliegendes Verfahren darstellt.

Auf der Suche nach einer verfahrenstechnisch
vorteilhaften Herstellungsweise der Innenschicht wilirde
der Fachmann die D2 in Betracht ziehen. Dieses Dokument
befasst sich mit Verbundrohren in Allgemein, bei denen
das innere Metallrohr eine Wanddicke von 0.1 bis 0.5 mm
aufweist und der Kunststoffmantel wenigstens 1 mm dick
ist (siehe Absatz [0006]). Obwohl das spezifische
Ausfiihrungsbeispiel eine Gasleitung betrifft, ist D2
weder darauf noch auf Rohre mit bestimmten Durchmessern

beschrankt.

Ferner offenbart D2 in Absatz [0007], dass das
Verbundrohr biegbar ist, ohne dass sich beim Biegen
Knicke oder Falten bilden konnen. Also befasst sich

dieses Dokument, wie das Streitpatent, auch mit der
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Thematik der Knickstabilitat. Folglich wlirde der
Fachmann die Lehre der D2 in Betracht ziehen, um ein
geeignetes Herstellungsverfahren der Innenschicht

auszuwahlen.

D2 offenbart in Absatz [0013], dass das dort als
Innenschicht des Verbundrohrs benutzte Edelstahlrohr
mit einer Wanddicke von 0.1 mm langsnahtgeschweiBt ist.
Wie oben ausgefiihrt, lehrt D2 auBerdem, dass die dort
offenbarten Rohre noch gut biegbar sind. Folglich wiirde
der Fachmann Langsnahtschweilen flir die Herstellung des
Innenteils der E1 in Betracht ziehen und somit ohne
erfinderisches Zutun zum Herstellungsverfahren gemal

Merkmal 1.f gelangen.

"Hilfsantrag 2" - erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des "Hilfsantrags 2"

beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Das zum Anspruch 1 des "Hilfsantrags 2" hinzugefiigte
Merkmal legt fest, dass die benachbarten Rander des zu
einer Rohrform gewickelten Edelstahlbandes mit

Stumpfstol miteinander verschweillt werden.

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierte, es gebe viele
Moglichkeiten, die SchweiBnaht auszufihren, z.B.
StumpfstoB, UberlappungsstoB oder Bdrdelnaht.
StumpfstoBl sei eine vorteilhafte Ausfiihrung der
SchweiBlnaht, da es die Knickstabilitat am wenigsten
beeintrachtige. Ferner filhre ein StumpfstoB zu den am
wenigsten ausgepragten Erhebungen auf der AuBenfléache
und somit zur bestmdglichen Haftung der
Haftvermittlerschicht. Diese Auswahl sei fir den
Fachmann jedoch nicht naheliegend, da ihn weder im

Verfahren befindlichen Dokumente noch das Fachwissen
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dazu anregen wiirden, gerade einen StumpfstoB fir die

SchweiBnaht auszuwahlen.

Es gibt unstreitig nur eine begrenzte Anzahl von
moglichen LangsschweiBndahten. Dabei sind dem Fachmann
die Vor- und Nachteile der jeweiligen Ausfihrungsformen
bekannt. Deswegen bietet es sich gerade wegen der von
den Beschwerdegegnerinnen angefiihrten Vorteilen an, die
SchweiBnaht als StumpfstoB auszufihren. Dies ist umso
mehr der Fall, weil - wie von der Beschwerdefihrerin
vorgetragen - es flir den Fachmann technisch unsinnig
ware, einen BOrdelnaht fiir Verbundrohre anzuwenden.
Auch ein UberlappungsstoB ware fiir die Biegeeigenschaft

nachteilig.

Somit gelangt der Fachmann ohne erfinderisches Zutun
auch zum Gegenstand des Anspruchs 1 des "Hilfsantrags
A

"Hilfsantrag 3" - erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des "Hilfsantrags 3"

beruht ebenso nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Anspruch 1 von "Hilfsantrag 3" basiert auf Anspruch 1
des "Hilfsantrags 2" und umfasst das zusatzliche
Merkmal wonach die Innenschicht ein Edelstahl mit einem

o

Chromgehalt von mindestens 10 Gew.-% aufweist.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dies garantierte

die Korrosionsbestandigkeit der Edelstahlinnenschicht.

Wie die Beschwerdefihrerin zu Recht vorgetragen hat,
ist 10 Gew.-% Chrom jedoch die untere Grenze fir den
Chromgehalt eines als Edelstahl zu bezeichnenden

Stahls. Das hinzugefiigte Merkmal stellt somit kein
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weiteres Unterscheidungsmerkmal zu der Leitung der E1

dar.

"Hilfsantrag 4"

Der Gegenstand der Anspriiche 1 und 5 des "Hilfsantrags

4" beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Im Anspruch 1 des "Hilfsantrags 4" ist in Merkmal 1l.c
zusatzlich festgelegt, dass die Kunststoffschicht eine

Schichtdicke von mindestens 2 mm aufweist.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte, dieses
zusatzliche Unterscheidungsmerkmal 16se im Hinblick auf
Absatz [0010] des Streitpatents, die Aufgabe, eine
stabilere Rohrleitung herzustellen. Es sei fir den
Fachmann naheliegend, den 1.5 mm dicken
Kunststoffmantel der Leitung der El mindestens 2 mm
dick zu machen, um die gestellte Aufgabe zu ldsen.
Insbesondere da El1 selbst beschreibe, dass die
Stabilitat des Verbundrohrs auf den Kunststoffmantel
beruhte. Ferner offenbare auch Absatz [0006] der D2,
dass der Kunststoffmantel mindestens 1 mm dick sei.
SchlieBlich offenbare auch E3 auf Seite 8 oben,
Verbundrohre aus Kupfer mit einen 1.5 bis 2 mm dicken
Kunststoffmantel, der auch auf die im folgenden Absatz

angesprochenen Stahlrohre libertragbar sei.

Wie die Beschwerdegegnerinnen vorgetragen haben,
betrifft die El1 jedoch eine Trinkwasserleitung, die
bereits an den gestellten Anforderungen angepasst ist.
Somit hat der Fachmann, keinen Anlass, den
Kunststoffmantel der Wasserleitung der El1 dicker =zu
machen. Im Gegenteil wiirde eine dickere
Kunststoffschicht Nachteile mit sich bringen. Wenn bei

gleichem Durchmesser der Innenschicht die Dicke der
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Kunststoffschickt erhdéht wiirde, wirde die Rohrleitung
nicht mehr fir die in El erwahnten Anschliisse passen.
Wenn ein dickerer Kunststoffmantel bei Beibehaltung des
AuBendurchmessers erreicht werden soll, misste der
Durchmesser der Innenschicht reduziert werden, was zu
einem geringen Durchfluss fihrt und ebenso nachteilig

ware.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des "Hilfsantrags 4" ist
daher ausgehend von der Trinkwasserleitung der E1 nicht

naheliegend.

Der Gegenstandsanspruch 5 des "Hilfsantrags 4" ist dem

Verfahrensanspruch 1 entsprechend geandert.

Der Gegenstand des Anspruchs 5 beruht somit aus den
gleichen Griinden ebenso auf einer erfinderischen

Tatigkeit.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der
Anordnung zurickverwiesen, das Patent auf folgender

Grundlage aufrecht zu erhalten:

Anspriche 1 bis 11 des als "Hilfsantrag 4", mit
Schriftsatz vom 16. Dezember 2020 eingereichten

Antrags,

Beschreibung: Paragraphen [0001] bis [0021] wie in der

miindlichen Verhandlung vor der Kammer iberreicht,

Figuren 1 bis 5 des erteilten Patents.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:
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C. Moser P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



