12 W (pat) 30/22 Verkiindet am
18. Januar 2024

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2009 060 065

ECLI:DE:BPatG:2024:180124B12Wpat30.22.0



hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 18. Januar 2024 unter Mitwirkung des Richters Dr.-Ing.
Kriger als Vorsitzender, sowie des Richters Kruppa, der Richterin Dipl.-Ing.

Univ. Schenk und des Richters Dipl.-Ing. Dr. Herbst

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentab-
teilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2022 auf-
gehoben.

2. Das Patent wird auf der Grundlage der folgenden Unterlagen beschrankt
aufrechterhalten:

— Patentanspriche 1 bis 7 gemald Hilfsantrag 3, eingegangen am
27. Oktober 2022
— Beschreibung und Figuren gemal3 Patentschrift.

3. Die weitergehende Beschwerde der Patentinhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Beschwerdefihrerin ist Inhaberin des Patents 10 2009 060 065 mit der Bezeich-
nung ,Fluidleitung®, das am 22. Dezember 2009 beim Deutschen Patent- und Marken-
amt angemeldet wurde und dessen Erteilung am 1. Februar 2018 veroffentlicht wurde.
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Gegen das Patent haben die Beschwerdegegnerinnen am 31. Oktober 2018 und am
1. November 2018 jeweils Einspruch eingelegt und als Widerrufsgriinde geltend ge-
macht, das Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig, dass ein
Fachmann sie ausfiihren kénne, und der Gegenstand des Patents sei nicht patentfa-
hig. Die Einsprechende 2 macht zusatzlich den Widerrufsgrund der unzulassigen Er-
weiterung geltend. Mit am Ende der Anhorung vom 12. Juli 2022 verkindetem Be-
schluss hat die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent
widerrufen. Sie hat dabei zur Begriindung angegeben, der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 gemald Hauptantrag und den Hilfsantragen 1 bis 3, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2 und 9
sei ausgehend von D10 durch D2 nahegelegt, und die Hilfsantrage 4, 5, 6, 7 und 8

seien jeweils unzulassig.

Gegen diesen, der Patentinhaberin am 4. Oktober 2022 zugestellten Beschluss richtet
sich die am 27. Oktober 2022 eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin. Sie vertritt
die Auffassung, die Erfindung sei ausfiihrbar, und der Gegenstand des Patents in den
Fassungen des Hauptantrags und der Hilfsantrdge 1 bis 3 sei nicht unzuléassig erwei-

tert sowie patentfahig.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. Juli 2022 aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
— Patentanspriche 1 bis 8 gemal Patentschrift,
hilfsweise gemalf Hilfsantrag 1
Patentansprtche 1 bis 8,
hilfsweise gemal Hilfsantrag 2
Patentanspriche 1 bis 8,
hilfsweise gemalf Hilfsantrag 3
Patentanspriiche 1 bis 7,
jeweils eingegangen am 27. Oktober 2022,

— Beschreibung und Figuren gemaf Patentschrift.
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Die Einsprechende 1 und Beschwerdegegnerin 1 beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Einsprechende 2 und Beschwerdegegnerin 2 beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Einsprechenden und Beschwerdegegnerinnen treten dem Vorbringen der Patent-

inhaberin und Beschwerdeflhrerin in allen Punkten entgegen.

Sie tragen zusatzlich zu ihrem schriftsatzlichen Vorbringen zur behaupteten mangeln-
den ausfiuhrbaren Offenbarung und unzuldssigen Erweiterung vor, dass der Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 in den Fassungen des Hauptantrags und der Hilfsan-
trage 1 bis 3 nicht patentfahig sei. So sei der Gegenstand nach Hauptantrag sowie der
Hilfsantrage 1 und 2 aus dem Stand der Technik nach jeder der Druckschriften D1, D3
und D17 bekannt, und der Gegenstand nach Hilfsantrag 3 sei aus der Druckschrift D3
bekannt, oder zumindest nahegelegt sowohl durch eine Zusammenschau der Druck-
schriften D9, D10 oder D30 mit einer der Druckschriften D1 oder D17, als auch der
Entgegenhaltung D1 mit einer der Druckschriften D13, D14 oder D28.

Im Verfahren befinden sich die folgenden Dokumente:

D1  CN 101 260 954 A

D1.1 Maschinenubersetzung der CN 101 260 954 A
D2 DE 19959475 Al

D3 DE 10 2009 044 014 Al (nachveroffentlicht)
D4  US 2009/0 227 725 Al

D5 US 2007/0 055018 A1

D6 US2003/0124284 Al

D7 DE 10 2008 037 417 Al (nachveroffentlicht)
D8 WO 2010/ 076 225 Al (nachveroffentlicht)



D9

D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25

D26

D27

D28
D29

D30
D31

US 5960977 A

US 2008 /0 202 616 A1

US 2007 /0 246 411 A1

WO 2008/ 005 829 A2 (nachverdffentlicht)

WO 2007/ 032 033 Al

WO 2007/ 032 035 Al

WO 2007/ 032 034 Al

EP 1847 711 Al

DE 60 2004 010 145 T2

US 2007 /0 254 971 Al

DE 10 2006 014 985 Al

EP 1101797 Al

EP 1619 218 Al

DE 600 17 233 T2

WO 2002/ 100 940 Al

WO 2009/ 023 130 A2

RAHIM, R. A.: Deformation and recovery behavior of thermoplastic vulcanisates.
Loughborough University, April 2007, Master’s thesis.

KURZIDIM, F.: Prozess und Materialeigenschaften bei der Herstellung von Ther-
moplastischen Vulkanisaten im Zweischneckenextruder. Martin-Luther-Universi-
tat Halle-Wittenberg, 13.08.2014, Doktorarbeit. (nachvero6ffentlicht)

WHELAN, D.: Thermoplastic Elastomers. In: Brydson’s Plastics Materials, Chap-
ter 24, Elsevier, 2017, S. 653-703. (nachveréffentlicht)

V..., Kraftstoffleitungssysteme, 1998, ISBN: 3-478-93199-1;

V..., Kraftstoffleitungssysteme — Grundlagen, Anforderungen, Losungen, 2. Neu
bearbeitete und erweiterte Auflage, 2003, ISBN: 3-478-93304-8

DE 101 40 774 B4

Wikipedia-Eintrag zu TPV

Der Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag, also in der erteilten Fassung, auf den drei

weitere Anspriche zurlickbezogen sind, lautet mit einer hinzugefiigten Gliederung:
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M2
M3
M4
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~Fluidleitung zum Befullen, Entgasen oder Entleeren eines Behalters, der
zur Aufnahme einer Harnstoff enthaltenden Flissigkeit geeignet ist, insbe-
sondere einer Harnstofflosung, sowie zum Transport einer Harnstoff enthal-
tenden Flussigkeit,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Fluidleitung zu mehr als 90 Gew.-% aus TPV bestent,

dass die Fluidleitung eine fur den Einbau vorgesehene Form aufweist, und
dass die Form der Fluidleitung dreidimensional ist und Krimmungen, Bie-

gungen oder dergleichen aufweist.”

Die erteilten nebengeordneten Patentanspriche 5 bis 8 lauten:

O,

Behalter mit einer Harnstoff enthaltenden Flissigkeit, insbesondere einer
Harnstofflosung, wobei eine Fluidleitung nach einem der vorhergehenden
Anspriche 1 bis 4 an dem Behalter angelenkt ist, wobei die Fluidleitung im
Wesentlichen aus TPV besteht.”

Eine nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriche 1 bis 4 aus-
gebildete Fluidleitung zur Verwendung in Verfahren der selektiven kataly-

tischen Reduktion in Fahrzeugmotoren.*

Bausatz mit einer nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriiche
1 bis 4 ausgebildeten Fluidleitung und einem Behalter nach Anspruch 5, zur
Verwendung in Fahrzeugmotoren, wobei die Fluidleitung und/oder der Be-

halter im Wesentlichen aus TPV bestehen.”

Fahrzeug mit einer Fluidleitung nach einem der vorhergehenden Anspriiche
1 bis 4 und einem Behaélter, der geeignet ist zur Aufnahme einer Harnstoff
enthaltenden Flussigkeit, insbesondere einer Harnstofflésung, wobei mittels
der Fluidleitung die Harnstoff enthaltende Flussigkeit transportiert und/oder
der Behalter beflllt, entleert oder entgast wird, wobei zumindest die Fluid-

leitung im Wesentlichen aus TPV besteht.”
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Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom erteilten Patentan-
spruch 1 dadurch, dass folgendes Merkmal angeflgt ist (mit hinzugefugter fortlaufen-

der Merkmalsnummerierung):

M5  ,wobei die aus einem Vormaterial hergestellte Fluidleitung beim Vulkanisieren
gleichzeitig in eine fir den Einbau vorgesehene Form gebracht wird, und wo-
bei die Fluidleitung nach dem Vulkanisieren den dreidimensionalen Verlauf

aufweist.”

An diesen Patentanspruch 1 schlie3en sich die auf diesen riickbezogenen Patentan-
spruche 2 bis 4 sowie die nebengeordneten Patentanspriche 5 bis 8 an, die wortgleich

wie die erteilten Patentanspriiche 2 bis 8 sind.

Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass folgendes Merkmal angefugt ist (mit hinzugefugter

fortlaufender Merkmalsnummerierung):

M6  ,und wobei die Fluidleitung ein vorteilhaftes Rickstellungsverhalten aufweist,
welches sich dadurch auszeichnet, dass die Fluidleitung neben der Flexibilitat
ihre Ursprungsform annimmt, wenn die Fluidleitung zum Einbau geweitet oder

verbogen wurde.”

An diesen Patentanspruch 1 schlief3en sich die auf diesen riickbezogenen Patentan-
spruche 2 bis 4 sowie die nebengeordneten Patentanspriche 5 bis 8 an, die wortgleich

wie die erteilten Patentanspriiche 2 bis 8 sind.

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 2 dadurch, dass folgendes Merkmal angefigt ist (mit hinzugefligter

fortlaufender Merkmalsnummerierung):
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M7  ,und wobei die Fluidleitung mehrschichtig aufgebaut ist, und wobei we-
nigstens eine mit der Harnstofflosung in Kontakt tretende Schicht der Fluidlei-

tung im Wesentlichen aus TPV besteht.”

An diesen Patentanspruch 1 schliel3en sich die auf diesen riickbezogenen Patentan-
spriuche 2 und 3 sowie die nebengeordneten Patentanspriiche 4 bis 7 an, die gegen-
Uber den erteilten Patentanspriche 2, 3 und 5 bis 8 teilweise in ihrer Nummerierung

und den Bezugnahmen angepasst sind.

Bezuglich des Wortlauts der hier nicht wiedergegebenen Patentanspriiche sowie zum

weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulassig, aber nur teilweise begrindet. Sie hat
in der Sache insoweit Erfolg, als das Patent entsprechend dem Hilfsantrag 3 be-

schrankt aufrechterhalten wird.

1. Das Patent betrifft eine Fluidleitung zum Befullen, Entgasen oder Entleeren eines

Behalters, der zur Aufnahme einer Harnstoff enthaltenden Flussigkeit geeignet ist.

1.1 Nach den Ausfuihrungen in der Patentschrift (Absétze [0004] bis [0007]) werden
zur Reduzierung von Stickoxiden, die bei der Verbrennung von Dieseltreibstoff in Fahr-
zeugen entstehen, SCR-Katalysatoren eingesetzt, die auf einer selektiven katalyti-
schen Reduktion beruhen. Hierbei werde eine Harnstofflésung in den Abgasstrom ein-
gespritzt, so dass sich die Stickoxide zum grofRen Teil in Stickstoff und Wasserdampf
umwandelten. Diese Technik bzw. die Harnstofflésung sei auch unter dem Markenna-
men AdBlue bekannt.
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Die Harnstofflosung werde in hierfir speziellen Behaltnissen bzw. Tanks gespeichert,
von wo aus sie tUber Leitungen und Rohre mittels Dosierpumpen zu Injektoren gefiihrt
werde, um in den Abgasstrom eingespritzt zu werden. Fir die Leitungen und Rohre
komme bislang Ublicherweise als Material Polyamid, vorzugsweise PA 12, zum Ein-
satz. Die Polyamidrohre wiirden vorgeformt, damit sie, einmal eingebaut, relativ steif
ihre Krimmungen und Geometrien bewahrten. Dariiber hinaus kdnnten Polyamidrohre
und -leitungen auch mit weiteren Materialien beschichtet werden, die die Rohre und
Leitungen resistent gegeniber der Harnstoff enthaltenden Flissigkeit machten. Bei
bekannten Polyamidrohren finde eine sogenannte Hydrolyse statt, bei der das Material
in Kontakt mit dem Wasser der Harnstofflésung chemisch aufgespaltet werde.

Bauteile, die bei der selektiven katalytischen Reduktion zum Einsatz kdmen, wie die
Rohre und Leitungen zur Beflllung, Entnahme, Ruckfuhrung und auch Entgasung der
Tanks, mussten gerade bei Personenkraftwagen recht verwinkelt und platzsparend
ausgelegt werden. Insofern ergdben sich komplexe Geometrien der Leitungen und
Rohre. Die Polyamidrohre wirden hierfur vorgeformt, damit die Rohre an die Gege-
benheiten leicht anpassbar seien. Beim Einbau wirden die Polyamidrohre aufgrund
der Platzverhaltnisse gebogen, gestreckt oder auch gestaucht, so dass es zu Weil3-
briichen kommen kdnne. Hierdurch wirden die Rohre, auch wenn sie nicht brechen,

geschwacht.

1.2 Die in dem Patent (Absatz [0011]) genannte Aufgabe besteht darin, die bekann-
ten Fluidleitungen und Behalter fir Harnstofflosungen weiterzuentwickeln und eine
Einbaufahigkeit, insbesondere auch vor dem Hintergrund des Nachristens, weiter zu

verbessern.

1.3 Der hierfur zustadndige Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinen-
bau mit Abschluss als Dipl.-Ing. oder Master an einer Fachhochschule gemaf Hoch-
schulrahmengesetz, mit besonderen Kenntnissen und mehrjahriger Berufserfahrung
in der Konstruktion und Entwicklung von fluidfihrenden Bauteilen und Baugruppen fur

Kraftfahrzeuge.
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2. Soweit die Patentinhaberin das Patent in der Fassung nach Hauptantrag, also
wie erteilt, verteidigt, ist ihre Beschwerde nicht begriindet, denn der Gegenstand des

erteilten Patents ist nicht patentfahig.

2.1 Die in dem Patent genannte Aufgabe wird laut Absatzen [0012], [0018], [0022],
[0023] und [0024] durch eine Fluidleitung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1

sowie die Gegenstande nach den nebengeordneten Patentanspriichen geldst.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Patentschrift zeigt eine perspektivische
Ansicht einer erfindungsgemalfen Fluidleitung 1 mit einem Tank 2.

Patentschrift Figur 1

Die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 bedirfen naherer Erdrterung.

a) Nach Merkmal M1 muss die Fluidleitung dafiir geeignet sein, einen Behalter, in
dem sich eine Harnstoff enthaltende Flissigkeit befinden kann, zu beflllen, entgasen

oder entleeren.

Darunter versteht der Fachmann, dass die Bereiche der Fluidleitung, die mit Harnstoff
enthaltenden Flussigkeiten in Kontakt kommen kdénnen, bestandig gegen diese sein
missen. Die Harnstoffbestandigkeit der Fluidleitung ist in der Patentschrift nicht néher
erlautert oder quantifiziert. Das Patent lehrt jedoch in den Absatzen [0012] und [0013],
dass die Aufgabe mit einer Leitung aus TPV gel6st wird, wobei zum TPV weiter ledig-
lich ausgefuhrt wird, dass es ein Blend aus einem EPDM (oder Butylkautschuk) und
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einem Polypropylen sei (s. auch untenstehende Ausfiihrung zum Merkmal M2). Da-
raus ergibt sich, dass jedenfalls Leitungen, die zu mindestens 90 Gew.-% aus einem
TPV aus EPDM (oder Butylkautschuk) und Polypropylen bestehen, so bestandig ge-

gen Harnstoff enthaltende Flissigkeiten sind, wie es der Patentanspruch 1 verlangt.

b) Merkmal M2 verlangt, dass die Fluidleitung zu mehr als 90 Gew.-% aus TPV
besteht.

Nach dem allgemeinen Verstadndnis des Fachmanns ist TPV die Abkurzung fir Ther-
moplastische Vulkanisate, einem Gemisch aus vernetzten (vulkanisierten) Elastomer-

partikeln in einem Thermoplast.

Bei dem patentgeméafRen TPV handelt es sich laut Patentschrift (Absatze [0012] bis
[0014]) um ein thermisch vulkanisiertes Blend — also ein vernetztes Gemisch — aus
einem EPDM oder Butylkautschuk und einem Polypropylen. Dieses Blend weist durch
das thermische Vulkanisieren gummiartige Eigenschaften auf. Polypropylen wird ver-
wendet, weil es sich insbesondere gut fur aggressive Medien eignet, da es gegenuber
Laugen und dergleichen sehr bestandig ist. Damit weist eine Fluidleitung aus einem
solchen TPV gute Ozon-, UV- und Chemikalienbestandigkeit auf, wobei dieses TPV in
einem Temperaturbereich von —60° bis +135° C einsetzbar ist (Abs. [0033]). Zuséatzlich
weist TPV gute Wiederaufbereitungseigenschaften auf und ist wiederverwendbar. Da-
her ist es gut umweltvertraglich, was ebenfalls zu einer héheren Rentabilitat im Her-

stellungsprozess beitragt (Abs. [0014]).

Uber den Grad der Vernetzung macht das Patent keine Angabe.

Bei der Bestimmung des mit Merkmal M2 geforderten TPV-Anteils von mehr als 90
Gew.-% werden auch Funktionsabschnitte der Fluidleitung aus anderen Materialien,
wie Anschlisse, Markierungen, Kupplungen, oder auf einer Aul3enseite eine andere
als aus TPV bestehende Schicht, bertcksichtigt (Abs. [0031]).

c) Merkmal M3 verlangt, dass die Fluidleitung eine fur den Einbau vorgesehene

Form aufweist.
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Dies wird patentgemal3 dadurch erreicht, dass die aus einem Vormaterial hergestellten
Rohre und Leitungen beim Vulkanisieren gleichzeitig in Form gebracht werden (Pa-
tentschrift Abs. [0021]). Da TPV thermoplastisch verarbeitet werden kann, umfasst das
Merkmal M3 auch Rohre und Leitungen, deren Form durch thermoplastische Formge-
bung ohne gleichzeitige Vulkanisation hergestellt ist, wenn als Vormaterial vulkanisier-
tes TPV mit den Eigenschaften nach Merkmal M2 verwendet wird. Denn an den ferti-
gen Rohren und Leitungen kann der Fachmann nicht mehr feststellen, ob der Vulkani-

sationsprozess wahrend der Formgebung stattgefunden hat, oder bereits zuvor.

d) Merkmal M4 gibt an, dass die Form der Fluidleitung dreidimensional ist und

Krimmungen, Biegungen oder dergleichen aufweist.

Das ist nach dem Verstandnis des Fachmanns jedenfalls bei geraden, lediglich
krimmbaren, biegbaren Fluidleitungen nicht der Fall.

2.2 Der Gegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist nicht patentféahig.

a) Samtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 sind aus der Veroffentli-
chung DE 60 2004 010 145 T2 (D17) bekannt.

Die D17 befasst sich mit der Herstellung von geformten Kuhlmittelschlauchen.

Derartige Kuhlmittelschlauche, die zum Verbinden von Motor, Kihler und Wasserkuh-
ler verwendet werden, werden individuell an die unterschiedlichen Motor- und Karos-
serietypen angepasst, wobei die Form in Abhangigkeit von dem verfigbaren Raum

unter der Kraftfahrzeug-Motorhaube oft sehr komplex sein kann (Abs. [0002]).

Die D17 schlagt ein Verfahren zur Herstellung solcher Schlauche aus einer verstarkten
thermoplastischen Elastomer-Zusammensetzung vor, die durch Mischen einer ther-
moplastischen Kautschuk (Elastomer)-Zusammensetzung (A), eines funktionalisierten
Polyolefins (B), eines Vernetzungsmittels (C) und adh&sionsaktivierter Verstarkungs-
fasern (D) erhalten wird (Abs. [0052], [0053]).
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Das vollstandig gehartete thermoplastische Elastomer (A) kann durch Vorvermischen
und Harten eines hartbaren Kautschuks (i), eines thermoplastischen Polyolefin-Homo-
polymers oder -Copolymers (ii) und eines wahlfreien Hartungsmittels (iii) gebildet wer-
den (Abs. [0053]). Das Hartungsmittel stellt ein Vernetzungsmittel oder Vulkanisations-
mittel dar (Abs. [0058]).

Die thermoplastische Kautschuk (Elastomer)-Zusammensetzung (A) wird dadurch er-
halten, dass das vulkanisierbare Elastomer (i) in dem harzartigen thermoplastischen
Polymer (ii) dispergiert wird, und das Elastomer gehartet wird, wahrend das Polymer-
blend kontinuierlich vermischt und einem Scheren unterzogen wird (Abs. [0057]).

Nach einem Ausfiihrungsbeispiel der D17 kann als Elastomer (i) Butylkautschuk und
als thermoplastisches Polymer (ii) Polypropylen eingesetzt werden. Die sich erge-
bende Zusammensetzung ist eine Mikrogel-Dispersion von gehartetem Elastomer,
also Butylkautschuk, in einer nicht geharteten Matrix von thermoplastischem Polymer,
namlich Polypropylen, und stellt ein thermoplastisches Elastomer-Vulkanisat , TPV*
dar (Abs. [0057]). Die Zugabe des Hartungsmittels (iii) als Vernetzungsmittel oder Vul-
kanisationsmittel zum Blend wéahrend des Mischens unter Warme- und Scherbedin-
gungen ergibt eine Zusammensetzung eines wenigstens teilweise, vorzugsweise voll-
standig vulkanisierten bzw. vernetzten Kautschuks, der in einer thermoplastischen
Matrix dispergiert ist (Abs. [0058]). Anstelle des Butylkautschuks offenbart die D17
auch EPDM als am meisten bevorzugtes Elastomer (i), vgl. Abs. [0070], [0079].

Damit offenbart die D17 ein TPV im Sinne des Patents. Ein Schlauch aus einem sol-
chen TPV ist grundsatzlich zum Befillen, Entgasen oder Entleeren eines Behalters,
der zur Aufnahme einer Harnstoff enthaltenden Flussigkeit geeignet ist, insbesondere
einer Harnstofflosung, sowie zum Transport einer Harnstoff enthaltenden Flissigkeit
geeignet. Dass die D17 diese Eignung nicht erwahnt, ist unerheblich. Fir die neuheits-
schadliche Offenbarung reicht aus, dass die Fluidleitung der D17 diese Eignung auf-
grund des angegebenen Materials — TPV aus Polypropylen und EPDM — aufweist (vgl
BGH, Urt. v. 6.12.2022, X ZR 120/20 — Verbindungsleitung, Rn. 62), so dass aus der
D17 das Merkmal M1 hervorgeht.
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In der verstarkten thermoplastischen Elastomer-Zusammensetzung (A, B, C, D), aus
der die Schlauche hergestellt werden (Absatz [0153] ff), macht gemald dem Absatz
[0112] der dem TPV des Patents entsprechende thermoplastische Kautschuk (A) ei-
nen Anteil von bis zu 95 Gew.-% aus, bezogen auf die Gesamtheit von thermoplasti-
schem Kautschuk (A), funktionalisiertem Polyolefin (B), Vernetzungsmittel (C) und

adhasionsaktivierten Verstarkungsfasern (D).

So bestehen in der D17 genannte Schlauche beispielsweise aus Santoprene® 101-64
und 5 Gew.-% kurzen Aramidfasern (Abs. [0169]), wobei dem Fachmann allgemein
bekannt ist, dass es sich bei ,Santoprene® um eine Mischung aus durchvulkanisier-
tem EPDM-Kautschuk, der in einer Polypropylen-Phase dispergiert ist, also um einen
TPV i.S.d. Patents, handelt.

Damit offenbart die D17 als Fluidleitungen fungierende Schlauche, die zu mehr als
90 Gew.-% und bis zu 95 Gew.-% aus TPV bestehen, entsprechend einem Teilbe-

reichs des Merkmals M2.

Der von der D17 offenbarte Bereich umfasst zwar auch Bereiche von weniger als
90 Gew.-% TPV, jedoch ist das fiir die neuheitsschadliche Vorwegnahme eines bean-
spruchten (Teil-)bereichs unbeachtlich, denn die umfassende numerische Bereichsan-
gabe des bekannten Dokuments enthalt grundséatzlich auch eine gleichermal3en um-
fassende Offenbarung aller denkbaren Unterbereiche (BGH, Urt. v. 07.12.1999
— X ZR 40/95, GRUR 2000, 591, Ls. a - Inkrustierungsinhibitoren).

Aus diesen in der D17 beschriebenen Elastomer-Zusammensetzungen werden extru-
diert geformte Artikel hergestellt, bei denen eine hohe Hitze- und Druckbestandigkeit
und Chemikalienbestandigkeit erforderlich ist, wie Kuhlschlauche sowie Rohre bei
Kraftfahrzeuganwendungen (Abs. [0153]), insbesondere permanent gebogene
Schlauche (Abs. [0008]). Bei der Herstellung wird die thermoplastische Elastomer-
Zusammensetzung extrudiert und gleichzeitig geformt (Abs. [0158]). In Abs. [0002] ist
angegeben, dass Schlauche, die zum Verbinden von Motor, Kihler und Wasserkuhler
verwendet werden, aufgrund der geringen Menge an Raum unter der Motorhaube ei-
nes Kraftfahrzeugs individuell an die unterschiedlichen Motor- und Karosserietypen

angepasst werden missen, wobei die Form in Abh&ngigkeit von dem verfligbaren
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Raum unter der Kraftfahrzeug-Motorhaube oft sehr komplex sein kann. Diese Angaben
implizieren dem Fachmann, dass die in D17 als Fluidleitung fungierenden Schlauche

eine fur den Einbau vorgesehene Form aufweisen, entsprechend Merkmal M3.

Fur die Herstellung solcher Schlauche offenbart die D17 eine Apparatur, die das drei-
dimensionale Formen von Extrudaten erméglicht, die weite und enge Biegungen auf-
weisen (Abs. [0046], [0165]). Somit geht aus der D17 eine Fluidleitung hervor, die auch

das Merkmal M4 aufweist.

b) Die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 sind auch aus der Veréffentli-
chung CN 101 260 954 A1 (D1) bekannt.

Die nachfolgenden Textzitate sind der von der Einsprechenden 2 eingereichten Ma-

schineniibersetzung D1.1 entnommen.

Die D1 offenbart einen Schlauch aus dynamisch vulkanisiertem EPDM/Polypropylen-
Thermoplast (Titel: ,EPDM/ polypropylene thermoplastic dynamic vulcanized rubber
hose"). Die nachfolgend aus der D1 wiedergegebene Figur 1 zeigt einen solchen
Schlauch.

D1 Figur 1

Dieser Schlauch ist fir automobile Anwendungen vorgesehen und besteht aus einem
dynamisch vulkanisierten Ethylen-Propylen/Polypropylen-Thermoplast, abgekirzt:
TPV (,ethylene-propylene/polypropylene thermoplastic dynamic vulcanized rubber
(TPV)*, D1.1, S. 2 unter , Technical field). Der Schlauch ist ausdricklich als einlagig
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charakterisiert (D1.1 S. 2 unten, S. 3 oben). Auch der in Figur 1 abgebildete Schlauch
ist erkennbar aus einem Stiuck. Er besteht somit vollstdndig — also anné&hernd zu
100 Gew.-% — aus TPV.

Da der Schlauch zu mehr als 90 Gew.-% aus vulkanisiertem EPDM/Polypropylen-
Thermoplast besteht, also die patentgemafie TPV-Zusammensetzung vorwegnimmt,
ist er zwangslaufig gegen Harnstoff bestandig. Dass die D1 diese aufgrund des offen-
barten Materials gegebene Eignung nicht erwahnt, ist wie bereits zur D17 ausgefuhrt

unerheblich, so dass die D1 die Merkmale M1 und M2 offenbart.

Die Figur 1 der D1 zeigt einen Ansaugschlauch fur Automobile (,air filter hoses of au-
tomobiles”; D1.1 S. 2 unter , Technical field*), der fir den Fachmann eindeutig erkenn-
bar seine fur den Einbau vorgesehene Form, sowie Krimmungen und Biegungen auf-

weist, und damit entsprechend den Merkmalen M3 und M4 ausgebildet ist.

Dem Einwand der Patentinhaberin und Beschwerdefihrerin, dass die Figur 1 der D1
einen Schlauch zeige, der sich nicht in seiner Ursprungsform, sondern in einem durch
den Einbau verformten Zustand befinde, kann nicht gefolgt werden. Denn auf Seite 4
Zeilen 11 und 12 der D1.1 wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Figur 1 ei-
nen Schlauch im Zustand nach der Herstellung zeigt (,A TPV hose ... as shown in

Fig. 1 was produced®).

3. Auch soweit die Patentinhaberin das Patent in der Fassung des Hilfsantrags 1
verteidigt, ist ihre Beschwerde nicht begriindet. Denn der Gegenstand des Patentan-

spruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist nicht patentfahig.

3.1 Nach dem mit Hilfsantrag 1 hinzugefigten Merkmal M5 muss die Fluidleitung
gemalR Patentanspruch 1 aus einem Vormaterial hergestellt sein, und beim Vulkani-
sieren gleichzeitig in eine fur den Einbau vorgesehene Form gebracht werden, und

nach dem Vulkanisieren den dreidimensionalen Verlauf aufweisen.



-17 -

Patentanspruch 1 stellt ein Erzeugnis und kein Verfahren unter Schutz. Wird ein Er-
zeugnis durch ein Herstellungsverfahren definiert, ist Gegenstand des Patentan-
spruchs trotz der Umschreibung durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis als
solches, das unabhangig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen fir die
Patentierbarkeit erfullen muss. In dieser Art der Umschreibung liegt nicht zwangslaufig
eine Beschrankung des Schutzes fur das Erzeugnis durch den zu seiner Kennzeich-
nung angegebenen Verfahrensweg (BGH, Beschluss vom 30. Marz 1993 — X ZB 13/90
Rn 47, BGHZ 122, 144, 154 f. = GRUR 1993, 651, 655 - Tetraploide Kamille; vgl. auch
Urteil vom 24. Marz 2016 - X ZR 47/14, Rn. 12). Vielmehr ist durch Auslegung des
Anspruchs zu ermitteln, ob und inwieweit sich aus dem angegebenen Herstellungsweg
durch diesen bedingte Merkmale des daraus erhaltenen Erzeugnisses ergeben, die
das Erzeugnis als anspruchsgemal’ qualifizieren (BGH, Urteil vom 19. Juni 2001
— X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129, 1133 - Zipfelfreies Stahlband; BGH, Urteil vom
19. Mai 2005 - X ZR 188/01, GRUR 2005, 749, 750 f. - Aufzeichnungstrager).

Die an diesen Grundsatzen orientierte Auslegung von Patentanspruch 1 in der Fas-
sung des Hilfsantrags 1 ergibt, dass die Verfahrensangabe des Merkmals M5 die Flu-
idleitung nach Patentanspruch 1 nicht beschrankt. Denn der Fachmann kann bei einer
fertigen, also einer fur den Einbau vorgesehenen Fluidleitung, die TPV i.S.d. Patents
enthalt, nur erkennen, dass diese aus einen vernetzten, also vulkanisierten thermo-
plastischen Polymer-Gemisch besteht. Er kann daran jedoch nicht erkennen, ob die
Vulkanisation wahrend des Formvorgangs stattgefunden hat, oder ob die Form der
fertigen Fluidleitung durch das thermoplastische Formen (z.B. Aufschmelzen, Erwei-

chen) eines bereits zuvor vulkanisierten TPVs erzeugt worden ist.

3.2 Dadas Merkmal M5 die Fluidleitung nach Patentanspruch 1 nicht beschrankt, ist
auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gegeniiber dem Stand der Technik nach
D17 oder D1 nicht mehr neu. Hierzu wird auf die obigen Ausfiihrungen zur mangelnden

Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag verwiesen.

4. Das Patent kann auch nicht in der Fassung der Patentanspriiche nach Hilfsan-

trag 2 aufrechterhalten werden.
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4.1 Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass das Merkmal M6 angeftigt ist.

Nach Merkmal M6 muss die Fluidleitung ein vorteilhaftes Rickstellungsverhalten auf-
weisen, welches sich dadurch auszeichnet, dass die Fluidleitung neben der Flexibilitat
ihre Ursprungsform annimmt, wenn die Fluidleitung zum Einbau geweitet oder verbo-

gen wurde.

Bei diesen Angaben handelt es sich um Zweck- bzw. Wirkungsangaben, die die Fluid-
leitung nach Patentanspruch 1 nicht autonom bestimmen (BGH GRUR 2010, 1081,
Rn. 11 f. - Bildunterstitzung bei Katheternavigation). Die raumlich-kérperliche Be-
schaffenheit der Fluidleitung wird insoweit allein Gber das in Merkmal M2 vorgegebene
Material und die diesem immanenten Materialeigenschaften bestimmt; der Hinweis auf
das Ruckstellungsverhalten benennt lediglich die Wirkung, die das Patent mit der dem
TPV inharenten Materialbeschaffenheit verbindet. Fir den Fachmann ergibt sich da-
raus lediglich eine aufgabenhafte Vorgabe dahingehend, dass die geometrische Aus-
gestaltung der Fluidleitung gemaf den Merkmalen M3 und M4 auf die elastischen Ei-

genschaften des Materials abgestimmt sein muss.

Dem Begriff ,vorteilhaftes* kann im vorliegenden Zusammenhang kein besonderes
Verstandnis zugemessen werden. Weder wird damit sprachlich ein fakultatives Merk-
mal eingeleitet, noch ist zu erkennen, dass es im Merkmal M6 eine beschrankende

Wirkung entfaltet.

4.2 Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 2 ist der Gegenstand nach Patentan-

spruch 1 nicht neu.

Denn der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2 ist aus jeder der
Druckschriften D17 oder D1 bekannt.

Beide Druckschriften nehmen jeweils die Merkmale M1 bis M5 vorweg, wie oben zur

erteilten Fassung sowie zum Hilfsantrag 1 ausgefuhrt ist.
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Zwar wird in keiner der beiden Druckschriften D17 oder D1 explizit genannt, dass die
darin beschriebenen Fluidleitungen ihre Ursprungsform annehmen, wenn sie zum Ein-
bau geweitet oder verbogen wurden, wie mit Merkmal M6 gefordert. Dennoch ist dieser
Sachverhalt aus jeder der Druckschriften D17 und D1 bekannt, denn offenbart ist auch
dasjenige, das dem Fachmann beim Nacharbeiten einer Lehre — vorliegend: einer
Fluidleitung aus TPV — als inharentes Merkmal unmittelbar und zwangslaufig offenbart
wird, da gleiche Malinahmen zu gleichen Wirkungen fihren miussen (BGH, Beschluss
vom 17. Januar 1980 - X ZB 4/79, GRUR 1980, 283 (LS 2) - Terephtalsédure; BGH,
Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 126/09 Tz. 29 - Leflunomid).

5. Hingegen ist die Beschwerde der Patentinhaberin insoweit begriindet, als sie das
Patent hilfsweise in der Fassung des Hilfsantrags 3 verteidigt. Die Fassung der Pa-
tentanspriche des Hilfsantrags 3 ist zulassig und auf ihrer Grundlage erweist sich ihr

Gegenstand als patentfahig und ausfuhrbar.

5.1 Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch
1 nach Hilfsantrag 2 dadurch, dass das Merkmal M7 angefigt ist.

Merkmal M7 fordert, dass die Fluidleitung mehrschichtig aufgebaut ist, wobei we-
nigstens eine mit der Harnstofflosung in Kontakt tretende Schicht der Fluidleitung im
Wesentlichen aus TPV besteht.

Damit muss aus fachmannischer Sicht zumindest die Innenseite der Fluidleitung aus

TPV bestehen, da diese in jedem Fall mit Harnstoff in Kontakt kommit.

Zum mehrschichtigen Aufbau erféahrt der Fachmann in der Patentschrift, dass die
aulRere Oberflache sowohl mit einer sehr dinn aufgetragenen Schutzschicht gegen
aul3ere Einflusse und Flammen, als auch mit Schichten, die abschnittsweise auch

hohere Starken aufweisen, versehen sein kann (Abs. [0017] der Patentschrift).

Auch wenn in der Beschreibung lediglich auf3ere Schichten genannt sind, schliel3t der
Wortlaut des Merkmals M7 auch Zwischenschichten, die sich zwischen einer inneren

und aulReren TPV-Schicht befinden, nicht aus.
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5.2 Der Gegenstand des Patents in der mit Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung ist
durch die urspriingliche Offenbarung gedeckt und gegenuber der erteilten Fassung

beschrankt und damit zulassig.

a) Die Merkmale M1 und M2 des Patentanspruchs 1 gehen auf die ursprtinglichen
Patentanspriiche 1 und 2 zurtick. Sie sind bereits im erteilten Patentanspruchs 1 ent-

halten.

Das Merkmal M3 ist auch Bestandteil des erteilten Patentanspruchs 1, und findet seine
Stutze in der ursprunglichen Beschreibung (vgl. Absatz [0029] der Offenlegungsschrift,
welche die urspringlich eingereichten Unterlagen reprasentiert, so dass im Folgenden

auf die Offenlegungsschrift Bezug genommen wird).

Zwar wird in Absatz [0029] der Offenlegungsschrift bzw. im wortgleichen Absatz [0032]

der Patentschrift angegeben, dass die Leitungen und Rohre bei der Vulkanisierung

aus dem Vormaterial in die fir den Einbau vorgesehene Form gebracht werden, wo-
hingegen Merkmal M3 lediglich darauf gerichtet ist, dass die Fluidleitung eine fir den
Einbau vorgesehene Form aufweist. Jedoch fuhrt die Streichung der Angabe ,bei der
Vulkanisierung“ nicht zu einer unzulassigen Verallgemeinerung. Denn der Ausdruck
.bei der Vulkanisierung” beschreibt einen Schritt eines Herstellungsverfahrens, der je-

doch als solches die Fluidleitung nach Patentanspruch 1 nicht beschrénkt.

Damit stellt der Entfall der Angabe ,bei der Vulkanisierung® nicht mehr als eine zulas-

sige Streichung eines nicht notwendigen Merkmals dar.

Gleiches gilt fur Merkmal M4, das bereits im erteilten Patentanspruch 1 enthalten ist,
und aus Absatz [0029] der Offenlegungsschrift sowie aus dem wortgleichen Absatz
[0032] der Patentschrift hervorgeht.

Zwar gibt auch dieser Absatz der Beschreibung an, dass die Rohre ,nach dem Vul-
kanisieren einen dreidimensionalen Verlauf* aufweisen, jedoch ist auch in Bezug auf
Merkmal M4 die Angabe ,nach dem Vulkanisieren® fur die Fluidleitung nach Patentan-

spruch 1 unbeachtlich.
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Das Merkmal M5 geht aus den Absatzen [0018] und [0029] der Offenlegungsschrift
bzw. den Absétzen [0021] und [0032] der Patentschrift hervor.

Das Merkmal M6 ist in Absatz [0035] der Offenlegungsschrift bzw. Absatz [0038] der

Patentschrift offenbart.

Das Merkmal M7 findet seine Stitze in Absatz [0014] der Offenlegungsschrift bzw.
Absatz [0017] der Patentschrift.

b) Die Unteranspriiche 2 und 3 sind gegentber den erteilten Patentansprtichen 2

und 3 unverandert, und gehen auf die urspringlichen Unteranspriiche 2 und 5 zurlck.

c) Die nebengeordneten Patentanspriiche 4 bis 7 sind gegentber den erteilten Pa-
tentanspriichen 5 bis 8 inhaltlich unverandert, und gehen aus den urspringlichen Pa-

tentansprichen 7 und 9 bis 11 hervor.

5.3 Das Patent in der Fassung des Hilfsantrags 3 offenbart die Erfindung so deutlich

und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausftihren kann.

Der Patentanspruch 1 ist so eindeutig gefasst, dass sein Gegenstand hinreichend
sicher bestimmbar und der mit ihm beantragte Schutzbereich hinreichend sicher vor-
hersehbar ist. AuRerdem ist die damit beanspruchte Lehre in der Patentschrift so deut-
lich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kann, wie dies oben

zur Auslegung des Patentanspruchs 1 ausgefuhrt ist.

Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die von der Einsprechenden 2 und Be-
schwerdegegnerin 2 angezweifelte Ausfihrbarkeit der Harnstoffbestandigkeit und die
Formstabilitat i. S. d. Merkmale M1 und M3. Denn nach dem Verstandnis des Fach-
manns ist zumindest jede Fluidleitung, die entsprechend Merkmal M2 zu mindestens
90% aus einem TPV aus EPDM (oder Butylkautschuk) und Polypropylen besteht, so
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bestandig gegen Harnstoff (vgl. obige Ausfiihrungen zur Auslegung des Merkmals M1)
und so formstabil (vgl. obige Ausfihrungen zur Auslegung der Merkmale M3 und M4),
wie es der Patentanspruch 1 verlangt. Denn das Streitpatent macht keine qualitativen

und quantitativen Vorgaben zu Harnstoffbestandigkeit und Formstabilitat.

Insofern betrifft der Einwand der Beschwerdegegnerin 2 nicht die Frage der Ausfuhr-
barkeit, sondern die Anspruchsbreite, die bei der Prifung der Patentfahigkeit des Pa-

tentgegenstandes zu berticksichtigen ist.

5.4 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist gegentber dem

Stand der Technik neu.

a) Die Veroffentlichung D17 offenbart nicht alle Merkmale des mit Hilfsantrag 3 ver-

teidigten Patentanspruchs 1.

Wie bereits oben zur Patentfahigkeit des Patentanspruchs 1 in den Fassungen der
Ubergeordneten Antrage ausgefihrt, nimmt die D17 die Merkmale M1 bis M6 vorweg.

Hingegen geht aus der D17 keine Fluidleitung hervor, die entsprechend Merkmal M7
mehrschichtig aufgebaut ist, und wobei zugleich wenigstens eine mit der Harnstoffl6-
sung in Kontakt tretende Schicht der Fluidleitung im Wesentlichen aus TPV besteht.

Die D17 offenbart zwar eine Ausgestaltung des Schlauchs mit mehrschichtiger Anord-
nung. Denn nach Absatz [0109] kénnen der thermoplastische Elastomer-Zusammen-
setzung, aus der die Schlauche hergestellt werden, physikalische Schutzstoffe in Form
von wachsartigen Materialien zugegeben werden, die der Oberflache des Kautschuk-
teils ein ,,Ausblihen” verleihen und eine Schutzschicht bilden, um den Schlauch vor

Sauerstoff und Ozon zu schiitzen.
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Jedoch bildet sich diese Schutzschicht auf der innenseitigen und aul3enseitigen Ober-
flache des Schlauchs und bedeckt diese. Damit weist ein Schlauch nach D17, der mit
einer derartigen Schutzschicht versehen ist, keine im Wesentlichen aus TPV beste-
hende Oberflache mehr auf, die geeignet ist, mit einer Harnstofflosung in Kontakt zu

treten.

b)  Auch aus der Veréffentlichung CN 101 260 954 Al (D1) gehen nicht alle Merk-

male des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 hervor.

Die D1 offenbart zwar die Merkmale M1 bis M6. Hierzu wird auf die obigen Ausfiihrun-
gen zur Patentfahigkeit des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 ver-

wiesen.

Jedoch geht aus der D1 nicht hervor, dass eine Fluidleitung mehrschichtig aufgebaut

ist, wie dies Merkmal M7 fordert.

Denn der Schlauch nach D1 ist ausschlief3lich einschichtig aufgebaut. Darauf wird in
der D1 an mehreren Stellen hingewiesen (D1.1 S. 1 unter ,Description”: ,The TPV blow
hose for automobile of the present invention has a single layer structure”; S. 2 letzter
Absatz: ,The structure of the TPV hose of the present invention is a single layer
structure®; S. 3 zweiter Absatz: , The TPV blow hose for automobile of the present in-
vention has a single layer structure®; Anspruch 1: ,the structure is a single layer
structure®). Zu einer anderen, von der Einschichtigkeit abweichenden, Ausgestaltung

findet sich in der D1 keinerlei Hinweis.

c) Auch die nachverdffentlichte Offenlegungsschrift DE 10 2009 044 014 Al (D3)
nimmt nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 vorweg.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der D3 zeigt eine Schlauchanordnung 1 mit

einem Krimmerschlauch 2.
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D3 Figur 1

Der Schlauch besteht aus einem ,polymeren Werkstoff mit elastischen Eigenschaften”
(Abs. [0016], Anspr. 1), wobei der ,polymere Werkstoff mit elastischen Eigenschaften*
ein thermoplastisches Vulkanisat (TPE) sein kann, enthaltend wenigstens eine zumin-
dest teilvernetzte Kautschukkomponente sowie Mischungsingredienzien (Abs. [0011],
Anspr. 5). Die Thermoplastkomponente kann beispielsweise Polypropylen (PP) sein
(Abs. [0012]). Die Kautschukkomponente kann EPDM sein (Abs. [0013]). Der
Schlauch kann vollstandig aus TPV (vernetztem TPE) bestehen; zusatzliche Schichten
werden in der D3 lediglich als mégliche Ausgestaltungen erwéhnt (Abs. [0016]). Damit
ist eine harnstoffbestandige Fluidleitung entsprechend den Merkmalen M1 und M2 of-

fenbart.

Der Figur 1 der D3 entnimmt der Fachmann, dass der Krimmerschlauch 2, der gerade
und gekrimmte Schlauchabschnitte umfasst, aufgrund seiner Gestaltung eine fir den
Einbau vorgesehene Form mit dreidimensionalen Krimmungen und Biegungen ent-

sprechend den Merkmalen M3 und M4 aufweist.

Hingegen geht aus der D3 an keiner Stelle eindeutig hervor, dass der Schlauch nach
D3 auch in einer mehrschichtigen Ausfihrung (Abs. [0016]) zu mehr als 90 Gew.-%
aus TPV besteht, so dass die D3 fiir diese insoweit dem Merkmal M7 entsprechende
Ausfihrung das Merkmal M2, und eine harnstoffbestandige Fluidleitung entsprechend

der obigen Auslegung des Merkmals M1 offenbart.

d) Auch aus der Veroffentlichung US 2008 /0 202 616 A1 (D10) sind nicht alle
Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 bekannt.
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Die D10 hat ein Fluidtransportrohr (Fluid Transporting Tube) zum Gegenstand, das in
der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der D10 gezeigt ist.

D10 Figur 1

Dieses Fluidtransportrohr kann im Automobilbereich zum Einspritzen eines Fluids wie
Harnstoff zur Einwirkung auf die im Abgas eines Kraftfahrzeugs vorhandenen Stick-
stoffmonoxide eingesetzt werden (Abs. [0009]). Um die Fliel3fahigkeit des Harnstoffs
auch bei niedrigen Temperaturen sicherzustellen, ist das Fluidtransportrohr beheizbar
(Abs. [0001] und [0002]).

Das in Figur 1 dargestellte Fluidtransportrohr 1 umfasst mindestens eine Innen-
schicht 3, die mit dem transportierten Fluid in Kontakt stehen kann, und eine aulRere
Schutzschicht 5. Die Innenschicht 3 besteht aus einem Material, das nicht elektrisch
leitend ist und einem maoglichen Angriff durch das transportierte Fluid standhalt. Die
aul3ere Schutzschicht 5 des Rohres 1 muss jedem Angriff des umgebenden Mediums
standhalten und sollte aus einem Material mit guten Warmedammeigenschaften be-
stehen, wobei das Material beispielsweise auf EPDM-Gummi basieren kann
(Abs. [0015]). Zwischen den Schichten 3 und 5 liegen Leiterelemente 14 und 15 zum
Erwarmen des Fluidtransportrohrs 1 (Abs. [0016]).

Nach Absatz [0027] kann die innere Schicht 3 aus ,Vegaprene®, einem gepfropften
Polypropylen und einem vernetzten EPDM, bestehen. Damit offenbart die D3 dem
Fachmann ein TPV i.S.d. Patents.
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Hingegen geht aus der D10 weder hervor, dass das Fluidtransportrohr nach D10 eine
fur den Einbau vorgesehene dreidimensionale Form entsprechend dem Merkmalen
M3 und M4 aufweist, noch, dass das Fluidtransportrohr zu mehr als 90 Gew.-% aus
TPV besteht entsprechend Merkmal M2.

e) Auch die Patentschrift DE 101 40 774 B4 (D30) offenbart nicht alle Merkmale des

Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3.

Die D30 betrifft einen Formschlauch, der in den nachfolgend wiedergegebenen Figu-
ren 1 und 2 der D30 dargestellt ist.

i 12
T 12
I T R R 11
+
r f— e, 2
I 9"

D30: Figuren 1 und 2

Die Figur 1 der D30 zeigt einen Formschlauch 10, der als Kihlwasserschlauch bei
einem Kraftfahrzeug zum Einsatz kommt (Abs. [0019]). Aus beiden Figuren 1 und 2 ist
ersichtlich, dass der Formschlauch 10 eine Innenlage 11 aus EPDM aufweist, deren
Innenseite eine das Kiuhlwasser fihrende Innendffnung 14 begrenzt. Auf die Aul3en-
seite der Innenlage ist eine Verstarkungslage 12 aus einem Textilgestrick aufgebracht,

die wiederrum von einer Aul3enlage 13 aus EPDM umgeben ist (Abs. [0020]).

Zur Fertigung dieses Formschlauches 10 wird zunachst ein Extrudat hergestellt, bei
dem die gestrickte Verstarkungslage 12 online gefertigt ist. Nachfolgend wird der extru-
dierte Schlauch auf einen die Formgebung bewirkenden Dorn 15 gezogen. Anschlie-
Rend wird eine Vulkanisation durchgefuhrt, um den fertigen Formschlauch 10 zu er-
halten (Abs. [0023], Fig. 3).
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Damit weist der Schlauch nach D30 zwar die Merkmale M3 bis M5 sowie einen mehr-
schichtigen Aufbau im Sinne des Merkmals M7 auf.

Jedoch ist in der D30 an keiner Stelle offenbart, dass der Schlauch vollstéandig oder
zumindest teilweise aus TPV besteht. Die D30 nennt namlich ausschliel3lich EPDM als
Werkstoff fur die Innenlage 11 und die AulR3enlage 13 (u.a. in Abs. [0022]).

Ob der in D30 offenbarte Schlauch damit die vom Patent geforderte Harnstoffbestan-
digkeit aufweist, kann damit dahingestellt bleiben. Jedenfalls gehen aus der D30 weder
das Merkmal M2 noch der zweite Teil des Merkmals M7 hervor.

f)  Auch die Patentschrift US 5 960 977 A (D9) nimmt nicht alle Merkmale des Pa-
tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 vorweg.

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 der D9 zeigen einen Einfillstutzen
30 mit einem Einfullrohr 32 im Durchflussweg zwischen einem Kraftstoffeinlass 22 und

einem Kraftstofftank 24 in einem Kraftfahrzeug.

D9 Figuren 1 und 2

Das Einflllrohr 32 besteht aus einer Au3enschicht 54, die auf einer Innenschicht 56
angeordnet ist. Die Aul3enschicht 54 besteht aus einem schmelzverarbeitbaren, ther-

moplastischen Elastomer (Sp. 4 Z. 20 - 24 und Figur 2), wobei auch die Verwendung
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von Santoprene®, einer vulkanisierten Dispersion von Ethylenpropylendien-Terpo-
lymer (EPDM)-Kautschuk in Polypropylen vorgeschlagen wird (Sp. 5 Z. 5 - 15, Sp. 6
Z.10-11).

Die Innenschicht 56 des Einfiullrohrs 32 besteht aus einem schmelzverarbeitbaren,
thermoplastischen Material, das gegenuber extremen Temperaturschwankungen und
der Einwirkung von Chemikalien bestandig ist, wie gegeniber denjenigen, die sich in
Motorél und Bremsflissigkeit finden. Als geeignete Materialien fur die Innenschicht 56
nennt die D9 Polyamide wie Nylon 12 oder Nylon 6 (Sp. 5 Z. 18 - 29).

Zwar offenbart die D9 damit zwar grundsétzlich die Verwendung eines TPVs fiur ein
mehrschichtiges Einfullrohr. Jedoch besteht lediglich die AuRenschicht aus diesem
Material, nicht jedoch die Innenschicht. Damit ist das Einfullrohr nach D9 nicht zum
Beflllen, Entgasen oder Entleeren eines Behélters, der zur Aufnahme einer Harnstoff
enthaltenden Fllssigkeit geeignet ist, oder zum Transport einer Harnstoff enthaltenden

Flissigkeit geeignet, wie mit Merkmal M1 gefordert.

Auch sind die aul3ere Schicht 54 hochstens 1,5 mm und die innere Schicht mindestens
1,0 dick (Sp. 6 Z. 10 - 14), so dass aus Sicht des Fachmanns das Einftllrohr nicht zu

mindestens 90 Gew.-% aus TPV bestehen kann, wie dies mit Merkmal 2 gefordert ist.

g) SchlielZlich offenbart auch keine der Veroffentlichungen WO 2007/032033 Al
(D13) oder WO 2007/032035 Al (D14) den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 3.

Die D13 betrifft eine mehrschichtige Rohrleitung zum Fordern und Erhitzen eines
Fluids, insbesondere einer wassrigen Harnstofflosung. Eine derartige Rohrleitung ist

in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der D13 dargestellt.
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D13 Figur 1

Die in Figur 1 gezeigte Rohrleitung 1 zum Transport einer wassrigen Harnstofflosung
besteht aus einem Fluidtransportrohr 2, das ein thermoplastisches Elastomer umfasst,
einem Heizelement 3, einem Dichtungselement 4, einer Isolierschicht 5 und einer Anti-
Abriebschicht 6 (S. 4 Z. 4 - 12).

Das Fluidtransportrohr 2 kann aus einem thermoplastischen Elastomer mit einer po-
lyolefinischen Matrix aus Polyolefin bestehen, in der eine dynamisch vulkanisierte
Elastomerphase aus EPDM dispergiert ist; vorzugsweise wird Forprene® fir das
Fluidtransportrohr 2 verwendet (S. 5 Z. 5 - 10). Die Dicke des Fluidtransportrohrs 2
liegt zwischen 2 und 4 mm (S. 5 Z. 22 1.)

Das Heizelement 3, welches das Fluidtransportrohr 2 umgibt, wird von einem dem
Dichtungselement 4 umgeben. Das Dichtungselement 4 ist als Schrumpfschlauch aus-
gefuhrt und besteht aus Polyethylen (S. 6 Z. 13 - 16).

Die Isolierschicht 5 besteht aus Polyurethan und weist eine Dicke von mindestens
5mmauf(S.72Z.4-9).

Die abriebfeste Schicht 6 ist als Wellrohr oder Spiralschlauch ausgefiihrt und besteht
aus Polyamid 6 oder Polyamid 12 (S. 7 Z. 11 - 16).

Damit offenbart die D13 eine Fluidleitung zum Transport von Harnstofflosung, die
mehrschichtig aufgebaut ist, entsprechend den Merkmalen M1 und M7. Ob und inwie-
weit die Rohrleitung 1 nach D13 die Merkmale M3 bis M6 aufweist, kann dahingestellt
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bleiben. Denn der Fachmann kann den in D13 angegebenen Wanddicken jedenfalls
nicht das Merkmal M2 entnehmen, wonach die Fluidleitung als Ganzes zu mehr als 90

Gew.-% aus TPV bestehen muss.

Druckschrift D14 zeigt eine dem Gegenstand der Druckschrift D13 vergleichbare
Fluidleitung, so dass die zu D13 dargelegten Uberlegungen auch hier gelten.

g) Der Auszug aus der Druckschrift , Kraftstoffleitungssysteme* (D28) offenbart
zwar mehrschichtige vorgeformte Kunststoffrohre. Jedoch bezieht sich die D28 aus-
schlie3lich auf Kraftstoffleitungen, und ist damit vom Patentgegenstand weiter entfernt

als die vorherigen Druckschriften.

5.5 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 beruht auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

a) Fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit muss die Druckschrift D3 aul3er

Betracht bleiben, da sie nachveroffentlicht ist.

b) Fir den Fachmann ergab sich aus der Entgegenhaltung D17 weder in Verbin-
dung mit dem allgemeinen Fachwissen noch mit der D10 eine Anregung, eine Fluid-
leitung nach den Vorgaben des Patents i.d.F. des Hilfsantrags 3 auszugestalten.

Eine Schutzschicht, die jedoch nicht die Vorgaben des Merkmals M7 erftillt, wird in der
D17 ausschlielich in Absatz [0109] genannt (s.0. zur Neuheit). Ansonsten gehen aus
der D17 keinerlei Hinweise oder Anregungen zu einem mehrschichtigen Aufbau her-

Vvor.

Selbst wenn die Angabe in Absatz [0003], dass Schlauche bei Anwendungen unter
der Motorhaube eine gute Bestandigkeit gegeniber rauen Umgebungsbedingungen
aufweisen mussen, den Fachmann dazu anregt, sich Gedanken Uber eine besondere
Flammbestandigkeit zu machen, erhalt er hierfur aus der D17 eine in sich abgeschlos-
sene L6sung: Nach Absatz [0102] kdnnen der thermoplastischen Elastomer-Zusam-
mensetzung, aus der die Schlauche hergestellt werden feste Flammverzégerungsmit-

tel als Fullstoffe zugegeben werden.
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Soweit der Fachmann aufgrund seines Fachwissens eine Gewebeschicht zur Verstér-
kung eines Schlauchs in Erwagung ziehen sollte, bestand ausgehend von D17 kein
Anlass, in einem Schlauch aus der dort offenbarten thermoplastischen Elastomer-Zu-
sammensetzung eine Gewebeschicht vorzusehen. Denn in der D17 ist als besonderer
Vorteil hervorgehoben (Abs. [0007] f.), dass die Zugabe von Verstarkungsfasern die
mechanische Festigkeit der Schlauche erhoht. Vor diesem Hintergrund wéare die Aus-
gestaltung mit einer Gewebeschicht mit einer vollstindigen Abkehr vom zentralen
Grundkonzept der D17 verbunden. Hierfir ergab sich ausgehend von D17 keine An-

regung.

FUr eine Zusammenschau der Kihlmittelschlauche betreffenden D17 mit der eine be-
heizbare Leitung fur eine Harnstofflosung offenbarenden D10 gilt das im folgenden

Abschnitt ¢) zur Zusammenschau von D1 und D10 Gesagte entsprechend.

c) Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 3 wird durch die
Druckschrift D1 weder in Verbindung mit einer der Druckschriften D10, D13, D14 oder
D28, noch mit dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt.

Zwar gelangt der Fachmann ausgehend von der D1 zu einer Leitung mit den Merkma-
len M1 bis M6 (s.0. zur Neuheit).

Es ergibt sich jedoch nicht in naheliegender Weise, eine solche Leitung nach D1 mehr-
schichtig gemald Merkmal M7 so aufzubauen, dass wenigstens eine mit einer Harn-
stofflésung in Kontakt tretende Schicht der Fluidleitung im Wesentlichen aus TPV be-
steht, und zugleich geméaR Merkmal M2 die ganze Leitung zu mehr als 90 Gew.-% aus
TPV besteht.

Denn das wesentliche Hauptmerkmal der D1 besteht wie vorstehend erlautert darin,
einen gunstig herzustellenden Luftansaugschlauch fir Automobile bereitzustellen.
Dies wird nach D1 durch den einschichtig ausgefiihrten Schlauch aus TPV erreicht.
Damit werden nach Angaben der D1 weniger Material verbraucht, Kosten eingespart
und eine Recyclebarkeit ermdglicht (D1.1: S. 2 Z. 5 - 9, S. 2 vorletzter Abs.). Davon

abzuweichen hat der Fachmann keinerlei erkennbare Veranlassung.
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Hinweise dahingehend, dass diese einlagige Ausgestaltung nachteilig ware, gehen
aus D1 (D1.1) jedenfalls nicht hervor, vielmehr stellt gerade diese Ausgestaltung die
vorteilhafte Lehre der D1 dar. Damit liefert D1 von sich aus keine Anregung, den darin

offenbarten Schlauch in Richtung der patentgemalen Ausgestaltung abzuandern.

Damit hat der Fachmann auch keinerlei Veranlassung, den Schlauch nach D1 mehr-
schichtig auszugestalten, wie dies aus der D10, D13, D14 oder D28 gelehrt wird, zumal
eine Mehrschichtigkeit insbesondere dem in der D1 gelehrten Vorteil der Recyclebar-

keit entgegenliefe.

Der Fachmann wird auch keine Anregung aus dem Stand der Technik nach D10, D13
oder D14 auf den Schlauch nach der D1 Ubertragen, um zu einer mehrschichtigen
Fluidleitung zu gelangen. Denn der vorstehend erlauterte, grundsétzlich andere Auf-
bau des Schlauchs nach D10, D13 oder D14 als beheizbare Leitung fir Fllssigkeiten,
insbesondere Harnstofflosungen, verwehrt es dem Fachmann, daraus ein einzelnes
Merkmal willktirlich herauszugreifen und auf den Luftschlauch nach D1 zu Gbertragen.
Abgesehen davon, dass den Druckschriften D10, D13 und D14 voéllig andere Aufga-
benstellungen fur einen anderen Einsatzzweck als in der D1 zugrundeliegen, hétte es
zu einer derartigen Vorgehensweise eines konkreten Anlasses bedurft, den der Senat
in dem zu bertcksichtigenden Stand der Technik nicht gefunden hat. Zu einer anderen
Sichtweise kdnnte der Fachmann nur mit einer in Kenntnis des Patents vorgenomme-

nen, rickschauenden und deshalb unzulassigen Betrachtung kommen.

d) Auch aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen D1 oder D17 mit D9
oder D30 ergab sich fur den Fachmann keine Veranlassung, eine Fluidleitung entspre-

chend Merkmal M7 auszugestalten.

Seitens der Einsprechenden wurde vorgetragen, dass der Fachmann, der ausgehend
von der D1 oder der D17 die Aufgabe bekomme, eine mehrschichtige Leitung herzu-
stellen, oder eine Leitung fur Harnstoff bereitzustellen, die Druckschrift D9 oder D30
heranziehen werde, und die darin offenbarte Mehrschichtigkeit bzw. die Ausgestaltung

fur Harnstoff auf die Leitung nach D1 oder D17 Ubertragen.
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Dem kann nicht gefolgt werden. Denn in den Ausgangsschriften D1 oder D17 ist wie
ausgefuhrt kein Anlass fur ein derartiges Handeln zu erkennen. Auch kénnen weder
die im Patent genannte, subjektive Aufgabe, noch Vorteile der Erfindung, die sich erst
durch die Erfindung als erreichbar gezeigt haben, oder Elemente, die zur patentge-
malden Losung gehoren, bei der Bestimmung des technischen Problems bericksich-
tigen werden (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, Ls. a - Repaglinid).
Andernfalls wirde die Anregung unzuldssig durch die Logik der fertigen technischen
Lehre ersetzt (BGH, Urteil vom 01.12.2015 - X ZR 133/13, Tz. 30 m.w.N.).

Auch wenn unterstellt wird, dass einer anspruchsgemal3en Fluidleitung keine schwer
zu Uberwindenden technischen Hindernisse im Weg standen, rechtfertigt dies nicht die
Annahme, dass ausgehend von dem Schlauch nach D1 oder D17 das Merkmal M7
nahegelegen habe, denn auch dann hatte das Bekannte dem Fachmann Anlass oder
Anregung geben mussen, um zu der erfindungsgemafen Losung zu gelangen (vgl.
BGH, Urteil vom 21. Juli 2022 - X ZR 82/20, Ls. b), Tz. 88 - Leuchtdiode; BGH, Urteil
vom 22. Januar 2013 - X ZR 118/11, Tz. 28 m. w. N. - [Werkzeugkupplung]), was hier
gerade nicht der Fall ist.

e) Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Druckschrift D30 den Gegenstand nach

Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3 nahelegen kann.

Die D30 kann dem Fachmann keine Anregung dazu geben, anstelle des darin offen-

barten EPDM ein TPV zu verwenden.

Denn zur Lésung der in der D30 genannten Aufgabe, namlich einen Formschlauch mit
einer verbesserten Temperaturstabilitat und somit einem verbesserten Langzeitverhal-
ten zu erreichen (Abs. [0005]), schlagt die D30 einen Formschlauch aus EPDM mit
einer Verstarkungslage aus einem hochfesten Polyethylennaphthalat(PEN)-Garn vor
(Abs. [0006], [0014]). Dieses Garn wird entsprechend vorbehandelt, um die Adhasion
mit dem fur die Innenlage 11 und die Aul3enlage 13 verwendeten EPDM zu verbessern
(Abs. [0021]).
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Somit lehrt die D30 die Verbesserung eines Schlauchs aus EPDM. Hinweise dahinge-
hend, dass dieses Material nachteilig ware, gehen aus D30 jedenfalls nicht hervor,
vielmehr stellt gerade diese Ausgestaltung die vorteilhafte Lehre der D30 dar. Damit
liefert die D30 von sich aus keine Anregung, den Gegenstand in Richtung der patent-

gemalien Ausgestaltung abzuandern.

Denn der aus D30 bekannte Schlauch stellt fiir sich eine in sich vollstandige Ausge-
staltung dar, in der die Einzelkomponenten hinsichtlich der verwendeten Werkstoffe

aufeinander abgestimmt sind und miteinander funktional zusammenwirken.

f)  Ausgehend von der D9 erhélt der Fachmann keine Anregung, auch die Innen-
schicht des Einflllrohrs nach D9 aus TPV auszugestalten. Denn die D9 sieht flr die
Innenschicht ausdrtcklich ein Material vor, das gegeniber extremen Temperatur-
schwankungen und der Einwirkung von Chemikalien bestandig ist, wie gegentiber den-
jenigen, die sich in Motordl und Bremsflussigkeit finden. Dass fir diesen Einsatz TPV

geeignet ware, geht aus der D9 nicht hervor, und wird in der D9 auch nicht angereqgt.

Damit hat der Fachmann auch keine Veranlassung, ausgehend von dem Schlauch fr
Kraftstoff oder Bremsflissigkeit nach D9 die Lehre nach D1, D10 oder D17 hinzuzu-
ziehen, die einen Ansaugschlauch, einen Schlauch fir Harnstoff oder einen KihImit-

telschlauch betreffen.

g) Die weiteren im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen kommen der Erfin-
dung nicht naher als der vorstehend behandelte Stand der Technik. Sie legen die
Lehre des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3 daher gleichfalls nicht

nahe.

5.6 Die Gegenstande der Unteranspriiche 2 und 3 sowie der nebengeordneten Pa-
tentanspriche 4 bis 7 werden vom Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 getragen, da
sie jeweils eine Fluidleitung umfassen, die zumindest die Merkmale des Anspruchs 1

aufweist.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechts-
mittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelas-

sen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass
1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaflig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des Rich-

teramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangen-

heit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fiihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses

beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundes-

gerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Kruger Kruppa Schenk Herbst

Wei
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