35 W (pat) 469/09 Verkindet am
8. Marz 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 002 954

hier: Loschungsantrag

hat der 35.Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 8. Marz 2012 durch den
Vorsitzenden Richter Baumgartner, den Richter Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber sowie die

Richterin Dr.-Ing. Prasch

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung!| des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Marz 2009 wird
aufgehoben und der Léschungsantrag zurtickgewiesen.

2. Die Lo6schungsantragstellerin  tragt die Kosten des
Léschungsverfahrens in beiden Rechtszigen.

Grinde

Der Antragsgegner und Beschwerdeftihrer (im Folgenden: der Antragsgegner) ist
Inhaber des am 1. Marz 2007 angemeldeten und am 26. April 2007 mit
5 Schutzanspriichen in das Register eingetragenen Gebrauchsmusters
20 2007 002 954 mit der Bezeichnung ,Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung
eines Verbundrohres mit Rohrmuffe” (Streitgebrauchsmuster). Seine Schutzdauer

ist auf 6 Jahre verlangert.



Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

Lvorrichtung zur fortlaufenden Herstellung eines aus einem glatten

Innenrohr und einem mit diesem verschweil3ten, mit

Querrillen (38) versehenen AuRRenrohr bestehenden Verbund-

rohres (10) mit einer Rohrmuffe (41),

- wobei mit ringférmigen Formausnehmungen (32) versehene,

sich auf einer Formstrecke (16) jeweils paarweise zu einer Form

mit einer Mittel-Langsachse (18) erganzende Halbkokillen (12, 12°)

im Kreislauf und in Férderrichtung (4) gefuhrt angeordnet sind,

- wobei mindestens ein Paar Halbkokillen (12, 12’) mit einer
Muffenausnehmung (42) versehen ist,

- wobei Einrichtungen zur Erzeugung eines von innen nach
auBen wirkenden relativen Uberdrucks vorgesehen sind,

- wobei der Formstrecke (16) ein Spritzkopf (8) eines ersten
Extruders (1) vorgeordnet ist,

- wobei der Spritzkopf (8) mit einer AufRen-Duse (22) zur
Extrusion eines AufRen-Schlauches (37) und in Forder-
richtung (4) nachgeordnet mit einer Innen-Duse (21) zur
Extrusion eines Innen-Schlauches (39) und an seinem in
Forderrichtung (4) stromabwarts liegenden Ende mit einem
Kalibrierdorn (25) versehen ist,

- wobei die Innen-Duse (21) mit dem ersten Extruder (1) ver-
bunden ist,

- wobei ein zweiter Extruder (2) vorgesehen ist, der mit der
AulRen-Duse (22) verbunden ist,

- wobei eine Steuerung (50) zur Steuerung von Antriebsmoto-
ren (3, 3) des ersten Extruders (1) und des zweiten
Extruders (2) vorgesehen ist,

- wobei die Steuerung (50) derart ausgebildet ist,



- dass die Extruderdrehzahl n1 des ersten Extruders (1) von
einer Drehzahl n1,1 wahrend der Herstellung des mit einem
glatten Innenrohr und  Querrillen (38) bestehenden
Verbundrohres auf eine Drehzahl n,1,2 erhdht wird, wahrend
ein  sich  erweiternder Ubergangsabschnitt (44)  der
Muffenausnehmung (42) sich Uber die Innen-Duse (21)
bewegt und

- dass anschlieRend die Extruderdrehzahl des ersten Extru-
ders (1) auf eine Drehzahl n1,3 reduziert wird, wéhrend die
Muffenausnehmung (42) Uber die Innen-Dise (21) bewegt

wird, wobei gilt: n1,2 >n1,3 >n1,1"

Wegen des Wortlauts der Schutzanspriiche 2 bis 5 wird auf die Gebrauchsmus-
terschrift DE 20 2007 002 954 U1 verwiesen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: die Antragstellerin)
hat mit Schriftsatz vom 27. September 2007 die Ldschung des Streit-
gebrauchsmusters wegen Schutzunfahigkeit beantragt. Ihr Léschungsbegehren
hat sie zum einen damit begriindet, dass das Streitgebrauchsmuster ein
Verfahren betreffe und somit vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen sei.
Zum anderen hat sie vorgetragen, dass dem Gegenstand des
Streitgebrauchsmuster die Neuheit fehle und er jedenfalls nicht auf einem
erfinderischen Schritt beruhe. Sie hat hierzu auf folgende Entgegenhaltungen

verwiesen:

D1: EP 0995579 A2
D2: EP 0563575 A2
D3: EP 0385 465 A2
D5: DE 103 28 626.



Darlber hinaus hat die Antragstellerin noch auf die Entscheidung des Europai-
schen Patentamts vom 9. September 2005 zu D1 hingewiesen, die sie als D4 vor-
gelegt hat.

Der Antragsgegner hat dem Lodschungsantrag widersprochen und ist dem

Vorbringen der Antragstellerin in allen Punkten entgegen getreten.

In der mundlichen Verhandlung vom 24. Marz 2009 vor der Gebrauchs-
musterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Antragsgegner
das Streitgebrauchsmuster hauptsachlich in der eingetragenen Fassung und
hilfsweise in der Fassung des in der mindlichen Verhandlung Uberreichten
Hilfsantrags 1 verteidigt. Wegen dessen Wortlaut wird auf die Anlage zum
Protokoll vom 24. Marz 2009 verwiesen. Die Gebrauchsmusterabteilung | hat die
das Streitgebrauchsmuster geléscht und dem Antragsgegner die Verfahrens-

kosten auferlegt.

In ihrer Begriindung hat die Gebrauchsmusterabteilung zwar die Zulassigkeit des
eingetragenen Schutzanspruchs 1 bejaht, ,obwohl der Kern der Erfindung
zumindest in der Ausbildung der Steuerung Anhaltspunkte fir den Schutz eines
Verfahrens® aufweise. Die auf eine Steuerung, die ,derart ausgebildet ist, dass
...“ gerichteten Merkmale seien in Anpassung an ihren Charakter an einen
Vorrichtungsanspruch in ihrer gegenstandlichen sowie programmtechnischen
Ausgestaltung berucksichtigt. Der Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag beruhe
jedoch nicht auf einem erfinderischen Schritt, was auch fur den Schutzanspruch 1

nach Hilfsantrag gelte.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners.

Er macht geltend, dass der Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters von
der Gebrauchsmusterabteilung zu Recht fir zulassig erachtet worden sei, denn
die im Zusammenhang mit der Frage der Zulassigkeit in Rede stehenden verfah-

renshaften Merkmale wirden zusammen mit der Beschreibung den Aufbau der



Steuerung charakterisieren, d. h. es gehe hier nicht um den Sinn und Zweck der
Steuerung, sondern um ihre Ausgestaltung im Hinblick darauf, dass sie eine ganz
bestimmte Funktion erflllt. Der Gegenstand nach dem eingetragenen Schutzan-
spruch 1 sei auch neu aufweise, weil der Fachmann dem Stand der Technik nach
D1 keinerlei Hinweise und Anregungen entnehmen kénne, die Steuerung nach
D1 derart zu modifizieren, dass sie die Merkmale gemalR Streitgebrauchsmuster

aufweise.

Der Antragsgegner stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 24. Marz 2009 aufzuheben und den
Léschungsantrag zurtickzuweisen,

hilfsweise,

den Loschungsantrag zurtickzuweisen, soweit er sich gegen das
Streitgebrauchsmuster mit den Schutzansprtichen 1 bis 4

gemalR Hilfsantrag vom 24. Marz 2009 bzw. vom 21. Okto-
ber 2009 richtet.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie macht auch im Beschwerdeverfahren geltend, das das angegriffene
Gebrauchsmuster ein Verfahren beanspruche und daher vom Gebrauchs-
musterschutz ausgeschlossen sei. Im Ubrigen beruhe sein Gegenstand weder in
der eingetragenen noch in der hilfsweise verteidigten Form gegeniber dem im

Verfahren befindlichen Stand der Technik auf einem erfinderischen Schritt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Loschungs- und der

Beschwerdeakte Bezug genommen.



Die zuldssige Beschwerde ist in vollem Umfang begriindet. Der geltend gemachte
Loschungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG liegt nicht vor. Der Gegenstand
des Gebrauchsmusters schitzt entgegen der Auffassung der Beschwerde-
gegnerin kein Verfahren, er ist gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand

der Technik neu und er beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

1. Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist It. dessen Bezeichnung eine

Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung eines Verbundrohres mit Rohrmuffe.

Das Streitgebrauchsmuster geht gemaf Abs. [0002] der Gebrauchsmusterschrift
DE 20 2007 002 954 U1 von einem Stand der Technik aus, wie er durch die EP
0 995 579 A bekannt geworden ist. Mit der bekannten Vorrichtung ist es mdglich,
Verbundrohre aus einem glattwandigen Innenrohr und einem mit diesem ver-
schweild3ten, mit Querrillen versehenen Aul3enrohr mit einer Rohrmuffe
herzustellen. Die bekannte Vorrichtung weist hierzu entsprechende zirkulierende
Halbkokillenpaare auf, wobei mindestens ein Paar Halbkokillen mit einer
Muffenausnehmung versehen ist. Zur Herstellung von Auf3en- und Innenschlauch
sind dabei eine Aul3en- und eine Innendiise vorgesehen, die jeweils mit einem
eigenen Extruder verbunden sind. Ferner ist eine Steuerung vorgesehen, die die
Antriebsmotoren des Extruders fur den Aul3enschlauch und des Extruders fur den

Innenschlauch ansteuern kann.

Gemald Abs. [0004] der Gebrauchsmusterschrift soll mit dem Schutzgegenstand
die Aufgabe gelost werden, die bekannte Vorrichtung so weiter zu bilden, dass die

Herstellung der Rohrmuffe noch weiter verbessert wird.

Der Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung beschreibt demgemal eine

Vorrichtung mit den folgenden Merkmalsgruppen:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung eines aus einem
glatten Innenrohr und einem mit diesem verschweil3ten, mit
Querrillen (38) versehenen Aul3enrohr bestehenden Ver-
bundrohres (10) mit einer Rohrmuffe (41),

wobei mit ringférmigen Formausnehmungen (32) verse-
hene, sich auf einer Formstrecke (16) jeweils paarweise zu
einer Form mit einer Mittel-Langsachse (18) erganzende
Halbkokillen (12, 12’) im Kreislauf und in Forderrichtung (4)

gefuhrt angeordnet sind,

wobei mindestens ein Paar Halbkokillen (12, 12’) mit einer

Muffenausnehmung (42) versehen ist,

wobei Einrichtungen zur Erzeugung eines von innen nach

aulRen wirkenden relativen Uberdrucks vorgesehen sind,

wobei der Formstrecke (16) ein Spritzkopf (8) eines ersten

Extruders (1) vorgeordnet ist,

wobei der Spritzkopf (8) mit einer Aulen-Duse (22) zur
Extrusion eines AufRenschlauches (37) und in Fdrderrich-
tung (4) nachgeordnet mit einer Innen-Duse (21) zur Extru-
sion eines Innenschlauches (39) und an seinem in Forder-
richtung (4) stromabwarts liegenden Ende mit einem Ka-

librierdorn (25) versehen ist,

wobei die Innen-Duse (21) mit dem ersten Extruder (1) ver-

bunden ist,



8) wobei ein zweiter Extruder (2) vorgesehen ist, der mit der

AulRen-Duse (22) verbunden ist,

9) wobei eine Steuerung (50) zur Steuerung von Antriebs-
motoren (3, 3’) des ersten Extruders (1) und des zweiten

Extruders (2) vorgesehen ist.

10) wobei die Steuerung (50) derart ausgebildet ist, dass die
Extruderdrehzahl n1 des ersten Extruders (1) von einer
Drehzahl n1,1 wahrend der Herstellung des mit einem
glatten Innenrohr und Querrillen (38) bestehenden Ver-
bundrohres auf eine Drehzahl n1,2 erhoht wird, wahrend
ein sich erweiternder Ubergangsabschnitt (44) der Muffen-

ausnehmung (42) sich Uber die Innen-Duse (21) bewegt,

11) wobei die Steuerung (50) ferner derart ausgebildet ist, dass
anschlieend die Extruderdrehzahl des ersten Extruders (1)
auf eine Drehzahlnl,3 reduziert wird, wahrend die
Muffenausnehmung (42) uber die Innen-Dise (21) bewegt

wird,

12) wobeinl,2>nl1,3>nl,1ist.

Die Vorrichtung zur Herstellung eines in Merkmal 1) beschriebenen Verbund-
rohres mit Rohrmuffe weist dabei gemald Merkmal 2) im Kreislauf gefltihrte
Halbkokillen auf mit mindestens einem Paar von Halbkokillen mit
Muffenausnehmung (vgl. Merkmal 3)) und verfugt auch Uber Einrichtungen zur
Erzeugung eines von innen nach auRen wirkenden relativen Uberdrucks.

Die folgenden Merkmale 5) bis 8) bezeichnen die beiden Disen, die Innendise (in
Forderrichtung nach Merkmal 6) der Aul3endise etwas nachgeordnet), welche zur

Extrusion des Innenschlauchs um einen stromabwaérts gelegenen Kalibrierdorn
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vorgesehen ist und die AulRendiise, welche zur Extrusion des AufRenschlauchs
vorgesehen ist. Jede Duse ist dabei mit einem eigenen Extruder verbunden
(Merkmal 7) und 8)).

Merkmal 9) besagt, dass eine Steuerung zur Ansteuerung von Antriebsmotoren
des ersten und des zweiten Extruders vorgesehen ist. In den folgenden
Merkmalen wir die Ausbildung der Steuerung fur den sog. ,ersten Extruder”
- dieser ist fur die Lieferung der Schmelze zur Herstellung des Innenschlauchs
vorgesehen - beschrieben und zwar dahingehend, dass die Drehzahl dieses
Extruders von der fur die Herstellung eines glatten Innenrohres notwendigen
Drehzahl n1,1 auf eine Drehzahl n1,2 erhéht wird, wéhrend ein sich erweiternder
Ubergangsabschnitt der Muffenausnehmung (ber die Innendiise fahrt
(Merkmal 10)). Nach Merkmal 11) soll bei Weiterwandern der Muffenausnehmung
Uber die Innendiuse die zuvor angesteuerte Drehzahl n1,2 auf eine weitere Dreh-
zahl n1,3 zurtickgefahren werden. In Merkmal 12) wird dann das Grol3en-Verhalt-
nis dieser drei Drehzahlwerte zueinander derart angegeben, dass die hdchste
Drehzahl diejenige ist, die beim Erreichen des Ubergangsabschnitts der Muffen-
ausnehmung angesteuert wird, wahrend die Drehzahl in der Phase der
Herstellung des normal im AuRenschlauch verlaufenden Innenschlauchs die
geringste ist und die Drehzahl in der Phase, in der die Muffenausnehmung tber
die Innendise bewegt wird, zwischen den beiden vorgenannten Drehzahlwerten

liegt.

Mit diesen Mal3nahmen, insbesondere durch die starke Erh6hung der Drehzahl
des Antriebsmotors fur den Extruder zur Herstellung des Innenschlauchs an dem
Ubergang zum Muffenabschnitt wird gemaR Abs. [0005] der Beschreibung des an-
gegriffenen Gebrauchsmusters gewébhrleistet, dass wahrend des Ubergangs von
dem normalen mit Querrillen versehenen Rohr in die erweiterte Rohrmuffe der In-
nenschlauch bei der pl6tzlichen Erweiterung zum im Wesentlichen zylindrischen
Abschnitt der Rohrmuffe nicht aufreif3t. Auch wird dieser sich erweiternde
Abschnitt an dieser Stelle besonders stabil.
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2. Dem nach Schutzanspruch 1 beanspruchten Gegenstand steht der
SchutzausschlieBungsgrund des 82 Nr.3 GebrMG nicht entgegen. Die
Gebrauchsmusterabteilung | hat die von der Antragstellerin bezweifelte Zulassig-
keit des eingetragenen Schutzanspruchs 1 zu Recht bejaht.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung
eines aus einem Innenrohr und einem Aul3enrohr bestehenden Ver-
bundrohres. Dass ein derartiger ein Erzeugnis betreffender Gegenstand ohne wei-
teres dem Gebrauchsmusterschutz zuganglich ist, unterliegt keinem Zweifel.
Hinsichtlich der Merkmale 1) bis 9) besteht insoweit zwischen den Beteiligten auch
kein Streit. Streitig ist allerdings, ob aufgrund der Angaben in den Merkmale 10)
bis 12) nicht mehr ein Erzeugnis, sondern ein Verfahren geschiitzt wird, das vom

SchutzausschlieBungsgrund des § 2 Nr. 3 GebrMG erfasst wirde.

Uber die Reichweite des Anwendungsbereichs von § 2 Nr. 3 GebrMG hat der
Bundesgerichtshof bereits mehrere Entscheidungen getroffen (BGH GRUR 2004,
495 ff. - Signalfolge; GRUR 2006, 135ff. - Arzneimittelgebrauchsmuster;
Beschluss vom 29.7.2008 Az.: X ZB 23/07, abrufbar unter juris, Das Rechtsportal,
red. Leitsatz veroffentlicht in CIPReport 2008, 130 = Newsletter des Zentrums fur
Gewerblichen Rechtsschutz an der Juristischen Fakultat der Heinrich-Heine-
Universitdt Dusseldorf). Er hat hierzu ausgefuihrt, dass der Gesetzgeber bei
Einfihrung des 8 2 Nr. 3 GebrMG durch das Produktpirateriegesetz die Absicht
verfolgt hat, auf das bis dahin geltende Raumformerfordernis zu verzichten und zu
erreichen, dass alle technischen Erfindungen, also zum Beispiel auch gestaltlose
Stoffe als Gebrauchsmuster geschitzt werden konnen, wobei nur
Verfahrenserfindungen ausgeschlossen bleiben sollten, da sie sich mangels
konkreter Darstellbarkeit flr ein ungepriftes Schutzrecht nicht eigneten (BT-
Drucks. 11/5744, S. 31 ff.; BIPMZ 1990, 195, 199). In der Beschlussempfehlung
des Rechtsausschusses wird als Grund dafur angefihrt, dass bei
Verfahrenserfindungen wegen des Fehlens von Zeichnungen oder von

Darstellungen chemischer Formeln es an einer Uberprifbarkeit auf Schutz-
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fahigkeit und Schutzumfang mangele (Bericht S. 23; BIPMZ 1990, 195, 197). Es
kann vorliegend dahinstehen, ob die vom Gesetzgeber genannten Umstande den
Schutzausschluss rechtfertigen, da sich Verfahrenserfindungen einerseits z.B.
durch Blockschaltbilder ohne weiteres zeichnerisch darstellen lassen und
andererseits auch im Ubrigen Zeichnungen nicht zwingend vorgeschrieben sind
(vgl. 84a Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 3 GebrMG; Biuhring GebrMG 8. Aufl. 2011, §4
Rn. 70). Denn nach 8§82 Nr.3 GebrMG konnen nur solche Verfahren nicht als
Gebrauchsmuster geschiitzt werden, die der herkdbmmlichen Verfahrensdefinition
bei den technischen Schutzrechten des gewerblichen Rechtsschutzes
entsprechen, was insbesondere Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren
einschlie3t (vgl. BGH a.a.0.). Diese Kiriterien erfullt der eingetragene

Schutzanspruch 1 nicht.

2.1. Anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters betrifft kein Herstellungsverfahren
im herkdbmmlichen Sinn. Dies ist regelméafiig dadurch gekennzeichnet, dass aus
einem naher bezeichneten Ausgangsmaterial mittels einer naher bezeichneten
Arbeitsmethode ein naher bezeichnetes Endprodukt erhalten wird (BGH GRUR
1986, 163 - Borhaltige Stahle; BPatGE 8, 136 ff.; Benkard a.a. O. Rn. 31).
Derartiges ist vorliegend nicht beansprucht. Fur die Einordnung einer Erfindung
als Erzeugnis oder als Verfahren ist zwar grundsatzlich nicht die sprachliche
Fassung der Anspriche mal3gebend, sondern der nach objektiven Gesichts-
punkten zu beurteilende Inhalt der Erfindung, wie er sich nach dem sachlichen
Offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen darstellt. Bei Herstellungsver-
fahren besteht die Lehre zum technischen Handeln regelmallig in der
Beschreibung der beiden eigentlichen Verfahrensmal3nahmen, namlich der Wahl
der Ausgangsstoffe und der Art der Einwirkung auf diese Stoffe. (BGH GRUR
1986, 163 - Borhaltige Stahle). Dies ist bei der hier beanspruchten, durch ihre
gegenstandlichen Merkmale 1 bis 9 gekennzeichnete Vorrichtung zur fortlaufen-
den Herstellung eines Verbundrohres nicht der Fall, entgegen der Auffassung der
Antragstellerin auch nicht aufgrund der Merkmale 10) bis 12). Im Schutzan-

spruch 1 ist schon nicht beschrieben, wie auf die ebenfalls nicht explizit im
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Anspruch genannten Stoffe eingewirkt werden soll. Stattdessen soll die nach
Merkmal 9) zur Steuerung der Antriebsmotoren des ersten und des zweiten
Extruders vorgesehene Steuerung so ausgelegt sein, dass sie den Antriebsmotor
des fur die Ausbildung des Innenrohrs vorgesehenen ersten Extruders zunachst
so ansteuert, dass die fur die Herstellung des glatten Innenrohrs vorgesehenen
Drehzahl n1,1 auf eine Drehzahl n1,2 erhéht wird (Merkmal 10), wahrend ein Teil
der Muffenausnehmung, namlich der sich erweiternde Ubergangsabschnitt, sich
Uber der Innendise bewegt. Die Steuerung soll ferner so ausgelegt sein (Merkmal
11), dass sie den Antriebsmotor des ersten Extruders derart ansteuert, dass die
Drehzahl auf eine zwischen der Drehzahl n1,2 und der Drehzahl nl,1 liegende
Drehzahl n3,1 abgesenkt wird (Merkmal12), und zwar wahrend die
Muffenausnehmung selbst tber die Innendiise bewegt wird. Die technische Lehre
betrifft somit die Auslegung der im Merkmal 9) genannten Motorsteuerung fir den
Antriebsmotor der ersten Extruders. Wie die Konfigurierung der Steuerung im
Einzelfall zu geschehen hat, ist im Streitgebrauchsmuster nicht naher erlautert und
auch nicht Gegenstand der Problemstellung. Die konkrete Ausgestaltung ist dem
hier mafgeblichen Fachmann, einem Diplom-Ingenieur des allgemeinen
Maschinenbaus mit zumindest Fachhochschulabschluss und mehrjahriger
Erfahrung in der Konstruktion von Maschinen fur Verbundrohre und den
erforderlichen Kenntnissen in der Kunststoffverarbeitung, aber ohne weiteres

maoglich, was zwischen den Beteiligten auch nicht im Streit steht.

Schutzanspruch 1 betrifft insgesamt eine Vorrichtung, namlich eine
Herstellungsvorrichtung. Die in Rede stehenden Merkmale 10) bis 12)
kennzeichnen eine der Vorrichtung innewohnende Eignung flr einen bestimmten
Funktionsablauf zur Herstellung eines Verbundrohres. Sie beschreiben bei dieser
Vorrichtung ein gegenstdndliches Merkmal, namlich die Steuerung der
Antriebsmotoren fir die Extruder und, bezogen auf den ersten Extruder, nach
deren Funktion und Arbeitsweise, die damit zugleich auch die Vorrichtung

kennzeichnen. Ein solcher Vorrichtungsanspruch ist nach herkdmmlicher
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Definition ein Erzeugnis- und kein Verfahrensanspruch (vgl. BGH GRUR 1997,
892 ff. - Leiterplattennutzen; Beschluss vom 29.7.2008 a. a. O.).

Die durch die Auslegung der Steuerung beabsichtigten Malinahmen bewirken
zwar aufgabengemald eine Verbesserung des Herstellungsprozesses fur einen
Teil eines Erzeugnisses, namlich der Rohrmuffe von Verbundrohren. Uber die
anspruchsgemafd entsprechend den Merkmalen 10) bis 12) des Schutzan-
spruchs 1 konzipierte Steuerung soll wahrend des bestimmungsgemaliien
Gebrauchs der beanspruchten Vorrichtung jeweils eine Beschleunigung oder
Verlangsamung des Schmelzstroms bewirken, die zu bestimmten Zeitpunkten des
Herstellungsprozesses des Verbundrohres und in einer bestimmten Abfolge zu
erfolgen haben, um den gewiinschten Erfolg zu erzielen, namlich die aufga-
bengemalRe (weitere) Verbesserung der Herstellung der Rohrmuffe (vgl.
Abs. 0004 der Streitgebrauchsmusterschrift), indem ein Aufrei3en des Innen-
schlauchs bei der plétzlichen Erweiterung zum im Wesentlichen zylindrischen
Abschnitt der Rohrmuffe vermieden werden soll (Abs. 0005). Dies soll durch
Maschine insgesamt und insbesondere durch die Steuerung der Extruderdrehzahl
ermdglicht werden. Weder sind Verfahrensschritte noch der Herstellungsprozess
als solcher noch das Endprodukt oder die betroffene Muffe dabei Gegenstand des

Schutzbegehrens.

2.2. Es liegt auch kein Arbeitsverfahren vor. Unter einem Arbeitsverfahren wird
herkdbmmlich ein Verfahren verstanden, das nicht auf das Hervorbringen eines
Erzeugnisses gerichtet ist (vgl. Busse, 6. Aufl. 2003, 8 1 Rn. 144) oder ein solches
verandern soll. Mit einem Arbeitsverfahren wird vielmehr auf ein Objekt
veranderungsfrei eingewirkt (Benkard PatG 6. Aufl. 2006, 8 1 Rn. 35 m. w. N.).
Dies beansprucht der Antragsgegner in Schutzanspruch 1 nicht, auch nicht in den
Merkmalen 10) bis 12). Vorliegend geht es, wie dargelegt, um eine Herstellungs-
vorrichtung, und bei der in den genannten Merkmalen beschriebenen Steuerung
um ein Organ dieser Herstellungsvorrichtung sowie um dessen bestimmungs-
gemalies Tatigwerden. Auch wenn hierdurch im Gebrauch Einwirkungen oder

Tatigkeiten eines Verfahrens bewirkt werden sollen, entstehen diese erst beim
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tatsachlichen Einsatz der entsprechend vorkonfigurierten Vorrichtung. Insgesamt
ist damit objektiv eine Vorrichtung als Gegenstand des Schutzbegehrens
anzusehen (vgl. auch BPatG 5W (pat) 5/07, abrufbar unter juris, Das
Rechtsportal).

2.3. Im Hinblick auf die fur den Gesetzgeber maRRgebenden Uberlegungen, im
Gebrauchsmusterrecht keine Verfahren zu schiitzen, ist im Ubrigen folgendes zu
bedenken: Wie oben ausgefihrt, ist fur die Einordnung einer Erfindung als
Erzeugnis oder als Verfahren grundsatzlich nicht die sprachliche Fassung der
Anspriche ausschlaggebend, sondern der nach objektiven Gesichtspunkten zu
beurteilende Inhalt der Erfindung, wie er sich nach dem sachlichen
Offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen darstellt. Dabei gilt aber auch,
dass der Anmelder, wenn ihm nach Art und Umfang der offenbarten technischen
Lehre verschiedene Mdglichkeiten offen stehen, die Kategorie, die er winscht,
festlegen kann (BGH GRUR 1986, 163 - Borhaltige Stadhle m.w. N.). Der
Anmelder eines Patents ist rechtlich nicht gehindert, sein Schutzbegehren auch
dann, wenn es sich z.B. um die Erfindung eines neuen Erzeugnisses handelt, auf
ein Herstellungsverfahren zu beschranken (BGH a. a. O. - Borhaltige Stahle). Dies
gilt allerdings nicht fur die Anmeldung eines Gebrauchsmusters, bei der der
SchutzausschlieBungsgrund des 8 2 Nr. 3 GebrMG zu beachten ist. In diesem Fall
muss es dem Anmelder aber offen stehen, im Rahmen der Offenbarung auf ein
Sachpatent ,auszuweichen®. Er kann daher Schutz entweder fur das Erzeugnis
oder - wie im vorliegenden Fall - fir die entsprechende Herstellungsvorrichtung zu
begehren. Die Bedenken, die den Gesetzgebern zum Ausschluss des Verfahrens
im Gebrauchsmusterrecht bewogen haben, insbesondere die mangelnde

zeichnerische Darstellbarkeit, stehen dem nicht entgegen.

3. Die Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung eines Verbundrohres mit
Rohrmuffe nach dem eingetragenen Schutzanspruch 1 ist neu und beruht auch

auf einem erfinderischen Schritt.
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3.1 Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 ist gegeniber dem
im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu (8 3 GebrMG).

Von dem nachstkommenden Stand der Technik nach der EP 0 995 579 A2 (D1)
unterscheidet sich die Vorrichtung nach Schutzanspruch 1 dadurch, dass die
Steuerung dort derart ausgebildet ist, dass die Extruderdrehzahl nl des ersten
Extruders wéhrend der Herstellung des mit einem glatten Innenrohr und Querrillen
bestehenden Verbundrohres von einer Drehzahl nl1,1 auf eine Drehzahl nl,2
erhoht wird, wahrend ein sich erweiternder Ubergangsabschnitt der Muffen-
ausnehmung sich Uber die Innen-Dise bewegt (Merkmal 10) gemaf
Merkmalsgliederung nach Punkt 2.1), denn die Drehzahlerhéhung des Extruders
fur das Innenrohr erfolgt bei der entgegengehaltenen Vorrichtung nach D1 erst
nachdem der Ubergangsabschnitt tiber die Innen-Diise hinweg gefahren ist (vgl.
Sp. 6, Zeilen 10 bis 22 der D1). Eine Reduktion der Drehzahl dieses Extruders im
Anschluss an das Uberfahren des Ubergangsabschnitts (Merkmal 11) erfolgt bei
der entgegengehaltenen Vorrichtung ebenfalls nicht, denn dort findet die erste und
einzige Drehzahlerh6hung erst dann statt, wahrend die Muffenausnehmung tber
die Innen-Dise bewegt wird (vgl. Sp. 6, Zeilen 10 bis 22). Nachdem die
Vorrichtung nach der D1 lediglich mit zwei verschiedenen Drehzahlen fur den
Extruder der Innen-Dise, namlich einer Drehzahl zur Herstellung des
Innenschlauchs  aullerhalb  des  Muffenabschnitts  einschlie3lich  des
Ubergangsabschnitts zum Muffenbereich hin sowie einer weiteren gegentiber der
ersten Drehzahl erhéhten Drehzahl im Muffenbereich, arbeitet, unterscheidet sich
die Vorrichtung nach Schutzanspruch 1 von der Vorrichtung nach D1 auch in der
in Merkmal 12) angegebenen Beziehung zwischen den Grdl3enordnungen der drei

dort verwendeten unterschiedlichen Drehzahlgré3en.

Die Vorrichtung nach der EP 0 536 575 A2 (D2) weist lediglich einen Extruder auf
von dem sowohl die Innendise als auch die Auf3endise beschickt werden (vgl.
Sp. 9, Zeilen 39 bis 58), wobei die dem jeweiligen Produktionsabschnitt fur das

Verbundrohr (Abschnitt mit Auf3en- und Innenschlauch bzw. Muffenabschnitt)
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zugeordnete Schmelzemenge nicht Gber die Extruderdrehzahl, sondern tber die
Abzugsgeschwindigkeit (Vorschubgeschwindigkeit) (vgl. Sp. 11, Zeilen 45 bis 54)
der Halbkokillen eingestellt wird. Die Vorrichtung nach Schutzanspruch 1
unterscheidet sich von diesem Stand der Technik daher in allen Merkmalen, die
auf den Betrieb zweier Extruder (Merkmale 7) und 8)) sowie auf die Ansteuerung
unterschiedlicher Drehzahlen am Extruder fur die Innendiise in Abhangigkeit vom

jeweiligen Produktionsabschnitt (Merkmale 9) bis 12)) gerichtet sind.

Die EP 0 385 465 A2 (D3) ist u. a. auch auf die Herstellung von Verbundrohren mit
einem glatten Innenrohr und einem mit Querrillen versehenen AuRRenrohr
gerichtet, bei der glatte Abschnitte am Aul3enrohr dadurch erzeugt werden
kénnen, dass die Extrudierungsgeschwindigkeit fir das auf3ere Rohr immer dann
reduziert wird, wenn die Formbacken mit glattem Profil zum Einsatz kommen (vgl.
Sp. 3, Zeilen 15 bis 23). Die Vorrichtung nach Schutzanspruch 1 unterscheidet
sich von diesem Stand der Technik bereits in allen Merkmalen, die auf die
Ansteuerung unterschiedlicher Drehzahlen des Extruders zur Herstellung des
Innenrohres in Abhangigkeit von dem jeweiligen Produktionsabschnitt gerichtet
sind (Merkmale 10) bis 12)).

Durch die DE 103 28 626 Al (D5) ist ein Rohr-Bausatz bekannt geworden, der
aus Rohrabschnitten besteht, die Uber Muffen miteinander verbunden sind.
Nachdem eine Vorrichtung zur Herstellung dieser Rohr-Strukturen nicht dargestellt
und beschrieben wird, unterscheidet sich die Vorrichtung zur fortlaufenden
Herstellung von Verbundrohren mit einer Rohrmuffe nach dem angegriffenen
Gebrauchsmuster in allen Merkmalen des Schutzanspruchs 1 von diesem Stand
der Technik.

3.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des eingetragenen

Schutzanspruchs 1 beruht auf einem erfinderischen Schritt (8 1 GebrMG).



-18 -

Der nadchstkommende Stand der Technik wird auch nach insoweit Uberein-
stimmender Bewertung durch die Beteiligten durch die EP 0995579 A2 (D1)
gebildet.

Die D1 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines
Verbundrohres, wobei das herzustellende Erzeugnis im Patentanspruch 1 - dieser
ist auf ein Herstellungsverfahren gerichtet- im dortigen 1. Absatz so
charakterisiert ist, wie auch das Produkt der nach Schutzanspruch 1, Merkmal 1)
(vgl. Merkmalsgliederung nach Punkt 2.1) beanspruchten Vorrichtung sein soll.
Der auf eine Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens u. a. nach Anspruch 1
gerichtete Anspruch 8 der D1 beschreibt dann weiter grof3tenteils wortlich die
gegenstandlichen Merkmale 2) bis 9) des eingetragenen Schutzanspruchs 1.

Die Steuerung der entgegengehaltenen Vorrichtung nach D1 arbeitet indes anders
als die der Vorrichtung nach dem Streitgebrauchsmuster. Wahrend die beiden
Extruder der Vorrichtung nach D1 bei der Herstellung des normalen gewellten
Verbundrohres (10) - ebenso wie dies auch bei der Vorrichtung nach dem
angegriffenen Gebrauchsmuster der Fall ist - mit einer vorgegebenen Drehzahl,
d. h. einen konstanten Massestrom an Kunststoff-Schmelze pro Zeiteinheit
extrudierend, laufen, erfolgt bei der Vorrichtung nach D1 eine Drehzahlerh6hung
des Antriebsmotors des das Innenrohr erzeugenden Extruders erst nachdem ,der
Ubergangsabschnitt 44 Uber die Innen-Duse 21 hinweggefahren ist* (vgl. Sp. 6,
Zeilen 10 bis 13). Dies bedeutet, dass zumindest die vorgegebene Drehzahl des
Extruders (1) fur die Extrusion des Innenrohrs wahrend der eingangs beschriebe-
nen Herstellung des normalen gewellten Verbundrohres auch noch im Bereich des
Ubergangsabschnittes (44) beibehalten wird. Erst nachdem der Ubergangs-
abschnitt (44), also der in Figur 3 bis 5 ersichtliche Bereich, in dem das Innenrohr
eine steil zunehmende raumliche Ausdehnung in radialer Richtung erfahrt, bereits
uber die Innenduse gefahren ist, wird der Antriebsmotor (3) des Extruders (1) fur
das Innenrohr in der Weise angesteuert, dass seine Drehzahl erhoht und damit

der pro Zeiteinheit extrudierte Massestrom an Kunststoffschmelze im Vergleich
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zum Bereich des normalen gewellten Verbundrohres vergroRert wird (vgl. Sp. 6,
Zeilen 10 bis 22). Diese erhohte Drehzahl wird dann so lange beibehalten, bis ein
weiterer Ubergangsabschnitt (47) die Innen-Dise (21) uberfahren hat und der
Extruder (1) wieder auf die urspriingliche Extrusionsgeschwindigkeit zurick
gefahren wird, die zur Erzeugung des glatten Innenrohrs bei der Herstellung des

normalen gewellten Verbundrohres erforderlich ist (Sp. 6, Zeilen 37 bis 44).

Nach alledem weist die Drehzahlsteuerung des Extruders (1) fur das Innenrohr bei
der entgegengehaltenen Vorrichtung nach D1 eine voéllig andere Charakteristik
auf, als die in Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters beschriebene
Steuercharakteristik, denn zum einen findet der (erste) Ubergangsabschnitt vom
normalen Verbundrohrbereich zum Muffenabschnitt in der entgegengehaltenen
Steuercharakteristik im Hinblick auf eine etwaige Veranderung der Drehzahl des
Extruder-Antriebsmotors in diesem Bereich keine Beachtung und zum anderen
wird der Antriebsmotor dieses Extruders bei der Steuerung nach D1 im Rohr-
Herstellungsprozess mit nur zwei unterschiedlichen Drehzahlen betrieben, namlich
der dem Streitgebrauchsmuster entsprechenden Grunddrehzahl n1,1 wahrend der
Herstellung des normalen Verbundrohres einschlieRlich des Ubergangs-
abschnittes zur Muffe sowie der dem Strreitgebrauchsmuster entsprechenden
Drehzahl n1,3 wahrend der Herstellung des geraden Muffenabschnittes. Eine
derartige Steuercharakteristik wie in D1 beschrieben konnte daher einem
Fachmann, einem Diplom-Ingenieur des allgemeinen Maschinenbaus mit
zumindest Fachhochschulabschluss und mehrjahriger Erfahrung in der
Kunststoffverarbeitung mit Hilfe von Extrusionsvorrichtungen, keinerlei
Anregungen vermitteln, dem Herstellungsprozess fur den geraden Muffenabschnitt
eines Verbundrohres mit einem diesem Prozess zugeordneten Drehzahlwert fur
den Extruder des Innenschlauchs noch einen weiteren, gesonderten
Herstellungsprozess fiir den Ubergangsbereich vom normalen Verbundrohr zum
Muffenabschnitt, dem ebenfalls ein eigener und weiterer Extruder-Drehzahlwert
zugeordnet ist, voran zu stellen. Somit konnte der mafRgebliche Fachmann aus

dem Offenbarungsgehalt der D1 keine Hinweise zur Ausgestaltung einer
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Vorrichtung zur Herstellung von Verbundrohren mit Rohrmuffe mit den Merkmalen

10) bis 12) des eingetragenen Schutzanspruchs 1 erlangen.

Der Senat kann sich der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht anschlief3en,
wonach im Stand der Technik nach D1 noch eine weitere und tUber den Umfang
des bislang abgehandelten Ausfihrungsbeispiels hinaus gehende allgemeine
Lehre gegeben sei, welche sich aus der Beschreibungseinleitung nach
Absatz 0005 der D1 ergebe und einem Fachmann durch die dort gegebene
Formulierung ,,... und der Schmelzestrom fur den Innenschlauch erhéht, um eine
ausreichende Wanddicke fur das Recken des Innen-Schlauches am Anfang der
Verbindungs-Muffe verfigbar zu haben“ Anregungen vermitteln konne, den
Herstellungsprozess fir den Ubergangsabschnitt als gesonderten, vom
Herstellungsprozess des eigentlichen Muffenabschnitts getrennten Prozess-
abschnitt mit eigenen Drehzahlparametern fir den Extrudermotor auszugestalten.
Im Kontext der gesamten Offenbarung der D1 bezeichnet der Ausdruck ,am
Anfang der Verbindungs-Muffe* vielmehr den Beginn des geraden Muffenab-
schnittes und nicht etwa den Ubergangsbereich vom normalen Verbundrohr zum
geraden Muffenabschnitt. Das Recken des (Innen-)Schlauches wird im Kontext
der D1 dabei als die sprunghafte Zunahme von Umfang und Radius von den
entsprechenden Werten des normalen Verbundrohres im Vergleich zu den Werten
des geraden Muffenabschnitts verstanden. Andernfalls wirde auch die
Beschreibung des einzigen Ausfuhrungsbeispiels in der D1 hierzu detaillierte

Angaben erkennen lassen.

Auch kann dem Vortrag der Beschwerdegegnerin darin nicht gefolgt werden, dass
die D1 keine Sprungfunktionen in der Veranderung der Drehzahlwerte der
Extrudermotoren erkennen lasse, sondern dass Zwischenwerte, &hnlich wie beim
Streitgebrauchsmuster, vorhanden seien oder zumindest nahegelegt werden
wirden, weil in Spalte 2, Zeilen 3 bis 6 ausgefuhrt ist: ,Es ist bei dem
erfindungsgemalflien Verfahren ohne weiteres moglich, eine entsprechende

Schmelzestrom-Kurve durch eine entsprechende Ansteuerung zu fahren®.
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Nachdem die Beschreibung des Ausfiihrungsbeispiels sowohl fir den Extruder
des Aullenschlauchs als auch fir den des Innenschlauchs lediglich eine
Herabsetzung bzw. Erh6hung der Drehzahl des jeweiligen Extruder-Motors,
jeweils ausgehend von einer ,Normaldrehzahl* zur Herstellung des normalen
gewellten Verbundrohres erkennen lasst, kann eine Schmelzstrom-Kurve nur den
Bereich zwischen der Ausgangs- und der gewlnschten Enddrehzahl des
Extrudermotors und der damit verbundenen Entwicklung der Schmelzstrom-
Menge abbilden. Eine Veranderung der Drehzahl eines Extruder-Motors fihrt in
der Praxis jedenfalls zu einem allmahlichen Anstieg oder Abfall der Motor-
Drehzahl und damit der ausgebrachten Schmelze-Menge, da sich ein Motor nicht
zwischen zwei unterschiedlichen Drehzahlen sprunghaft punktuell schalten Iasst.
Daher ist es bei einer Verdnderung der Motoren-Drehzahl grundséatzlich méglich,
diese entweder durch allméhliche Erhéhung oder Erniedrigung der Drehzahl zu
erreichen oder durch eine hohere positive oder negative Beschleunigung steiler zu
fuhren. Entsprechende Beschleunigungswerte kdnnen dabei in die Steuerungs-
daten mit aufgenommen werden, wodurch ein flacherer oder steilerer Anstieg oder
Abfall der Motor-Drehzahlen und damit des Schmelzstroms zwischen einem
Ausgangs- und einem Endwert erreicht werden kann. Dies bedeutet allerdings
nicht die Einfihrung eines (weiteren) hier dritten Zwischenwertes, der dann fur
eine bestimmte langere Zeitspanne in einem bestimmten Produktionsabschnitt

gehalten werden soll, wie dies beim Streitgebrauchsmuster der Fall ist.

Auch der verbleibende im Verfahren befindliche Stand der Technik konnte dem
malf3geblichen Fachmann keinerlei Hinweise dazu vermitteln, die Herstellung des
Ubergangsbereichs zwischen dem normalen Verbundrohr und dem Muffen-
abschnitt als eigenen Produktionsprozess mit einer eigens fur diesen Abschnitt
bestimmten Drehzahl des Antriebsmotors des Extruders zur Erzeugung des
Innenrohrs auszugestalten, denn die Vorrichtungen und Gegenstande nach diesen
Druckschriften liegen - wie bereits aus dem Neuheitsvergleich ersichtlich - weiter
vom Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ab. So wird bei der Herstellung des
glatten &uf3eren Rohrabschnittes eines Verbundrohres nach der EP 0 385 465 A2
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(D3) lediglich die Drehzahl des Antriebsmotors fir den Extruder zur Extrusion des
AulRenrohrs abgesenkt, wahrend beim Stand der Technik nach der EP 0 563 575
A2 (D2) die zugefuhrte Schmelzemenge pro Zeiteinheit in bestimmten
Produktionsabschnitten wie der Muffenausformung durch Veranderung (hier:
Reduzierung) der Vorschubgeschwindigkeit der Halbkokillen eingestellt wird und
die DE 103 28 626 Al (D5) lediglich einen Rohr-Bausatz an sich beschreibt, ohne

eine Vorrichtung zu dessen Herstellung naher zu kennzeichnen.

Nach alledem konnte der im Verfahren befindliche Stand der Technik weder
einzeln fir sich betrachtet noch in einer Zusammenschau gewdrdigt dem
malf3geblichen Fachmann Hinwiese zum Auffinden der Lehre des Schutzan-
spruchs 1 des Streitgebrauchsmusters vermitteln. So bedurfte es lber allgemein
fachiibliche Uberlegungen hinausgehender Erkenntnisse und Erwagungen, um bei
einer Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung eines aus Innen- und AufRenrohr
bestehenden Verbundrohres den Herstellungsprozess fur das Innenrohr in drei
- anstatt wie bisher im Stand der Technik in lediglich zwei - Prozessabschnitte zu
unterteilen, wobei der hinzu gekommene Prozessabschnitt ausschlie3lich der
Herstellung des Ubergangsbereichs zwischen dem Normalrohr und der
Muffenstruktur beim Innenrohr gewidmet ist und der Antriebsmotor fur den
Extruder zur Schmelzelieferung fir das Innenrohr mit einer eigens fir diesen

Bereich bestimmten Drehzahl-Ansteuerung versehen wird.

Der Schutzanspruch 1 in eingetragener Fassung ist nach alledem schutzfahig.

3.3 Die auf Schutzanspruch 1 riickbezogenen eingetragenen Schutzanspriiche
2 bis 5 betreffen nicht selbstverstandliche Ausgestaltungen des Gegenstandes
nach Schutzanspruchl und sind daher zusammen mit ihrem tragenden

Hauptanspruch ebenfalls schutzfahig.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2

S.1 und 2 PatG, 8§91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere

Entscheidung.

Baumgartner Dr. Huber Dr. Prasch

Cl



