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betreffend das europaische Patent EP 0 789 176 (DE 597 02 650)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 21. Dezember 2005 durch die Vorsitzende Richterin Winkler
und die Richter Dipl.-Ing. Bork, Dipl.-Ing. Bulskamper, Voit und Dipl.-Ing. Reinhardt

fur Recht erkannt:

1. Das europaische Patent EP 0 789 176 wird mit Wirkung fur
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig

erklart.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Beklagte.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung fir das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents EP 0 789 176
(Streitpatent), das am 29. Januar 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritat der
deutschen Patentanmeldung DE 196 04 311 vom 7. Februar 1996 angemeldet
worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch verdffentlicht
und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 597 02 650 ge-
fuhrt. Es betrifft ein Verbundrohr mit Muffe sowie ein Verfahren zu dessen Herstel-
lung und umfasst in der erteilten Fassung 5 Anspriche, die insgesamt angegriffen

sind. Die Anspriche 1 und 5 der erteilten Fassung lauten wie folgt:



Verbundrohr mit

einem Innen-Rohr (4),

einem gewellten Au3en-Rohr (5),

-- mit aufeinanderfolgenden, jeweils durch einen Ful3ab-
schnitt (12) miteinander verbundenen Wellabschnitten
(6), wobei die FulRabschnitte (12) mit dem Innen-Rohr
(4) verschweil3t sind,

einer gemeinsamen Mittel-Langs-Achse (10),

und

einer einsttickig mit dem Innen-Rohr (4) und dem Aulien-

Rohr (5) ausgebildeten Muffe (3),

-~ mit einem Verbindungsabschnitt (13) mit im wesentli-

chen zylindrischer Grundform,

dadurch gekennzeichnet,

dass es aus einem Polyolefin besteht und

dass zur Erh6éhung der Ringsteifigkeit der Muffe (3) auf der
Aul3enseite des Verbindungsabschnitts (13) mindestens ein
Verstarkungssteg (17) ausgebildet ist, fur dessen Lange b
in Richtung der Mittel-Langs-Achse (10) im Verhaltnis zu
seiner Dicke a radial zur Mittel-La4ngs-Achse (10) gilt:
a<=2b.

Verfahren zur Herstellung eines Verbundrohres nach einem

der Anspruche 1 bis 4 mit folgenden Verfahrensschritten:

Extrusion eines Aul3en-Schlauches (66),

jeweils aufeinanderfolgendes abschnittsweises Verformen

des Aul3en-Schlauches (66)

-- in einem ersten Abschnitt zu den Aul3enquerschnitt des
Verbundrohres (1, 2) bildenden Wellabschnitten (6) und

-- in einem zweiten Abschnitt zu dem Aufl3enquerschnitt

eines Muffenabschnitts (3),



- Verschweil3en des Innen-Schlauches (68) und des Aul3en-
Schlauches (66)
-- jeweils teilweise im ersten Abschnitt und
-- vollflachig im zweiten Abschnitt,
- Durchtrennen des endlosen Rohres im Bereich eines Muffen-
abschnitts (3’), und
- Aufweiten des Muffenabschnitts (3’) zu einer Muffe (3),
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Abschnitt wahrend der Verformung zu dem
Aul3enquerschnitt eines Muffenabschnitts (3') mit mindestens
einem einen Freiraum (72) aufweisenden Verstarkungssteg
(17") versehen wird und
dass der Freiraum (72) in jedem Verstarkungssteg (17") aufge-
fullt wird.

Wegen der auf Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar riickbezogenen Anspriche 2
bis 4 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 789 176 B1 Bezug genommen.

Die Klagerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch er-
finderisch. Zur Begrindung tragt sie vor, im Stand der Technik sei zum Prioritats-
zeitpunkt ein Verbundrohr mit den Merkmalen des Patentgegenstandes bereits be-
kannt gewesen; im Ubrigen sei es dem Fachmann durch vorveroffentlichte Druck-
schriften nahe gelegt worden. Die Klagerin bietet hierfir Zeugenbeweis an und
legt Prospektkopien vor. Sie beruft sich auf folgende Schriftstiicke und Druck-

schriften:

K4  DE 36 03481 Al
K5 DE 4240 268 Al
K6 DE 69100542 T2



K7

K8

K9

K10
K11
K12
K13

Prospektkopie ,Corma Inc. Double-wall Pipe Production Systems” mit der
Datumsangabe 18. Mai 1995 bei den Abmessungsangaben und in der
mundlichen Verhandlung hierzu vorgelegte Prospektkopie der Fa CORMA
Inc. ,Double-wall Pipe Production Programm® von 12/1992

Prospektkopie ,Corma Inc. Corrugated Pipe and Lightweight Profile Pipe
Systems*, angeblich vero6ffentlicht 1992

Prospektkopie ,Corma Inc. Corrugated Pipe and Lightweight Profile Pipe
Systems*, angeblich veroffentlicht 1993

EP 0563 575 A2

EP 0 385 465 A2

US 4 131 407

US 5 320 797

AulRerdem verweist die Klagerin unter Vorlage der Anlagen K17 bis K21 auf ein

aus dem Jahre 1989 stammendes Muster eines Rohres, dessen Vorveroffentli-

chung von der Klagerin in weiteren Verfahren bisher nicht bestritten worden sei.

Die Klagerin hat zunachst beantragt,

das europdische Patent EP 0 789 176 mit Wirkung fir das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erkla-

ren.

Der Beklagte verteidigt die erteilten Anspriiche 1 bis 4 nicht mehr.

Er beantragt,

das Patent insoweit beschrankt aufrecht zu erhalten, als an die
Stelle der erteilten Anspriiche 1 bis 4 ein neuer Anspruch 1 tritt
und die Rickbeziehung im erteilten Anspruch 5 an Anspruch 1 in
der verteidigten Fassung angepasst wird. Anspruch 1 in der vetei-
digten Fassung lautet:



Verbundrohr mit
- einem Innen-Rohr (4)
- einem gewellten AuRen-Rohr (5),
-- mit aufeinanderfolgenden, jeweils durch einen Ful3ab-
schnitt (12) miteinander verbundenen Wellabschnitten
(6), wobei die FulRabschnitte (12) mit dem Innen-Rohr
(4) verschweil3t sind,
- einer gemeinsamen Mittel-Langs-Achse (10), und
- einer einstlckig mit dem Innen-Rohr (4) und dem Aul3en-
Rohr (5) ausgebildeten Muffe (3),
-- mit einem Verbindungsabschnitt (13) mit im wesentli-
chen zylindrischer Grundform,
-~ mit glatt zylindrischer Innenwand (15), und
-- mit einem Innendurchmesser d’, der geringfuigig grof3er
ist als der Aulendurchmesser D des Verbundrohres
1, 2),
dadurch gekennzeichnet,
dass es aus einem Polyolefin besteht und
dass zur Erhéhung der Ringsteifigkeit der Muffe (3) auf der
AulRenseite des Verbindungsabschnitts (13) mindestens ein
massiver Verstarkungssteg (17) ausgebildet ist, fir dessen
Lange b in Richtung der Mittel-Langs-Achse (10) im Verhaltnis
zu seiner Dicke a radial zur Mittel-Langs-Achse (10) gilt: a<b.

Die Klagerin beantragt nunmehr,

das Streitpatent im Umfang der verteidigten Fassung fir nichtig zu

erklaren.

Der nunmehr geltende Patentanspruchl enthalte ein Merkmal, dass in den ur-
sprunglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehoérig offenbart sei.
AulRerdem seien auch die geltenden Patentanspriche nicht patentfahig.



Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist begrindet, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 und
das Verfahren nach Patentanspruch 5 des Streitpatents in der vom Beklagten ver-
teidigten Fassung nicht patentfahig sind (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138
Abs. 1litai. V. m. Art. 56 EPU).

1. Nach der Beschreibungseinleitung des Streitpatentes ist es bekannt, dass Ver-
bundrohre mit einem Innenrohr und einem gewellten Au3enrohr durch zwei koext-
rudierte Schlauche erzeugt werden. An den Enden werden die beiden Schlauche
vollstandig zusammengefiihrt und miteinander verschweil3t. Anschliel3end werden

diese Enden in einer Muffmaschine aufgeweitet und zu Muffen verformt.

Zur Herstellung einer Rohrverbindung wird das Rohr in diese aufgeweitete Muffe
eingefuhrt. Die Abdichtung erfolgt Ublicherweise uUber einen Dichtring, der an der
Innenseite der Muffe anliegt und diese von innen her belastet. Ubliche Werkstoffe
fur Verbundrohre sind PVC und Polyolefine. Da bei Polyolefinen ein ausgepragter
Kriechprozess stattfindet, besteht die Gefahr, dass sich die jeweilige Muffe unter
der Kraft der von innen an ihr anliegenden Dichtung aufweitet, wodurch die Rohr-

verbindung undicht werden kann.

Mit dem Streitpatent sollen daher ein Verbundrohr und ein Verfahren zu seiner

Herstellung so ausgestaltet werden, dass die Rohrverbindung auf Dauer dicht ist.

Das beanspruchte Verbundrohr weist nach dem geltenden Patentanspruch 1 fol-

gende Merkmale auf:

1. Verbundrohr, mit
1.1  einem Innen-Rohr (4),

1.2 einem gewellten AuRen-Rohr (5), wobei



1.2.1 das AuRRen-Rohr (5) aufeinander folgende, jeweils durch ei-
nen FuRabschnitt (12) miteinander verbundene Wellab-
schnitte (6) aufweist, und

1.2.2 die FuBabschnitte (12) mit dem Innen-Rohr (4) verschweil3t
sind,

1.3 einer gemeinsamen Mittel-Langs-Achse (10),

1.4  einer einstickig mit dem Innen-Rohr (4) und dem Aul3en-
Rohr (5) ausgebildeten Muffe (3) mit

1.4.1 einem Verbindungsabschnitt (13) mit im Wesentlichen zy-
lindrischer Grundform,

1.4.2 einer glatt zylindrischen Innenwand (15) und

1.4.3 einem Innendurchmesser d', der geringfligig grol3er ist als
der AuRendurchmesser D des Verbundrohres (1, 2),

wobei

1.5 das Verbundrohr aus einem Polyolefin besteht,

1.6  zur Erh6hung der Ringsteifigkeit der Muffe (3) auf der Au-
Benseite des Verbindungsabschnittes (13) mindestens ein
massiver Verstarkungssteg (17) ausgebildet ist, und

1.7  fur den Verstarkungssteg (17) a < b gilt, wobei b die Lange
des Verstarkungssteges (17) in Richtung der Mittel-Langs-
Achse (10) ist und a die Dicke des Verstarkungssteges (17)
radial zur Mittel-Langs-Achse (10) ist.

Der Patentinhaber erklart in der mundlichen Verhandlung, dass der ein Verfahren
betreffende Patentanspruch 5 allein auf diesen geltenden Patentanspruch 1 riick-

bezogen sei. Das Verfahren nach Patentanspruch 5 weist folgende Merkmale auf:

5. Verfahren zur Herstellung eines Verbundrohres nach An-
spruch 1, mit den Verfahrensschritten:

5.1 Extrusion eines Aul3en-Schlauches (66),



5.2  Verformen des AulRen-Schlauches (66) in einem ersten Ab-
schnitt zu den den AulRenquerschnitt des Verbundrohres
(1, 2) bildenden Wellabschnitten (6),
5.3 teilweises Verschweil3en eines Innen-Schlauches (68) in
dem ersten Abschnitt mit dem Auf3en-Schlauch (66),
5.4 Verformen des Aul3en-Schlauches (66) in einem zweiten
Abschnitt zu dem AuRRenquerschnitt eines Muffenabschnit-
tes (3, und
5.5 vollflachiges VerschweiRen des Innen-Schlauches (68) in
dem zweiten Abschnitt mit dem Auf3en-Schlauch (66), wo-
bei
5.5.1 der zweite Abschnitt wahrend der Verformung zu
dem AulRenquerschnitt eines Muffenabschnitts (3")
mit mindestens einem einen Freiraum (72) aufwei-
senden Verstarkungssteg (17°) versehen wird und

5.5.2 der Freiraum (72) in jedem Verstarkungssteg (17°)
aufgefullt wird,

5.6 die Schritte 5.2 und 5.4 werden jeweils aufeinanderfolgend
abschnittsweise durchgefthrt,

5.7  Durchtrennen des endlosen Rohres im Bereich des Muffen-
abschnitts (3°), und

5.8  Aufweiten des Muffenabschnitts (3‘) zu einer Muffe (3).

Die erfindungsgemalie Muffe weist durch die Anordnung von Verstarkungsstegen
eine hohe Ringsteifigkeit auf, die durch geeignete Dimensionierung so eingestellt
werden kann, dass die Ringsteifigkeit der Muffe einerseits und die Ringsteifigkeit
des in sie eingeschobenen Rohres etwa gleich sind (Sp. 1, Z. 41 bis 45 der Streit-
patentschrift).
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2. Es kann dahinstehen, ob der Patentanspruch 1 im Merkmal 1.6 durch die Auf-
nahme des Wortes ,massiver® Verstarkungssteg eine unzulassige Erweiterung
enthalt. Denn selbst unter Bertcksichtigung dieses Merkmals wird das bean-
spruchte Verbundrohr dem zustandigen Fachmann durch den angefiihrten Stand

der Technik nahegelegt.

Der Senat folgt zu Gunsten des Beklagten seinem Verstandnis vom geltenden Pa-
tentanspruch 1 und vom Patentanspruch 5, namlich dass die Muffe eine durchge-
hende glatt-zylindrische Innenwand aufweist und dass unter einem massiven Ver-

starkungssteg ein Verstarkungssteg ohne Hohlraume zu verstehen ist.

Zustandiger Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau
mit Schwerpunkt Kunststofftechnik, der eine mehrjahrige Erfahrung auf dem Ge-

biet der Rohrleitungstechnik, insbesondere von Wellrohren, aufweist.

2.1 Zum Patentanspruch 1:

Aus der DE 36 03 481 A1 (K4) ist ein Verbundrohr bekannt, das ein Innenrohr 3
und ein gewelltes Aul3enrohr 4 aufweist (Sp. 3, Z. 55 bis 57 i. V. m. Fign. 1, 2 der
K4). Das Aul3enrohr weist - wie bei Wellrohren allgemein utblich - aufeinander fol-
gende, jeweils durch einen FuRabschnitt im Bereich des Wellentales 6 miteinander
verbundene Wellenabschnitte (Kreisringe 5) auf. Die Ful3abschnitte sind mit dem
Innenrohr 3 verschweil3t (Sp. 3, Z. 57 bis 66 der K4). Aul3en- und Innenrohr besit-
zen offensichtlich eine gemeinsame Mittel-Langs-Achse (Fig. 1 der K4). Am Ende
des Rohres ist eine einstiickig mit dem Innen- und dem Auf3enrohr ausgebildete
Muffe 7 ausgebildet (Sp. 3, Z. 66 bis Sp. 4, Z. 2 der K4). Somit weist das bekannte

Verbundrohr die Merkmale 1. bis 1.3 des geltenden Patentanspruchs 1 auf.

Die Muffe umfasst einen Verbindungsabschnitt mit im wesentlichen zylindrischer
Grundform. Die Innenwand der Muffe ist im Unterschied zum Merkmal 1.4.2 nicht
vollstandig, sondern lediglich nahezu durchgehend glatt zylindrisch ausgebildet.
Eine Abweichung hiervon liegt nadmlich im Bereich einer Aul3ensicke 17 vor
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(Fig. 1, 2 der K4). Wie der Figur 2 der K4 zu entnehmen ist, ist der Innendurch-
messer d der Muffe in Ubereinstimmung mit Merkmal 1.4.3 geringfiigig groRer als
der um die radiale Erstreckung h der abdichtenden Erh6hungen 12 verringerte Au-
Bendurchmesser (D-2h) des Verbundrohres (Sp. 4, Z. 22 bis 54 der K4).

Die Muffe nach der K4 weist im Bereich ihres Einflihrabschnittes 13 eine die Ring-
steifigkeit der Muffe verstarkende Auf3ensicke 17 auf (Sp.5, Z. 17 bis 19 und
Fign. 1, 2 der K4). AuRerdem ist aus diesem Dokument bekannt, dass die Ring-
steifigkeit einer Muffe durch an eine Muffe auRen angeformte ringférmige Wiilste
erhoht werden kann (Sp. 3, Z. 27 bis 45 der K4). Diese Druckschrift gibt dem
Fachmann somit die Lehre, zur Erh6hung der Ringsteifigkeit entweder eine Au-
Bensicke oder als Alternative hierzu von der Aufenseite des Verbindungsab-
schnittes der Muffe vorstehende ringférmige Wilste vorzusehen. Jeder dieser
Wilste bildet einen massiven Verstarkungssteg, da die Innenwand der Muffe auch
im Bereich des Wulstes in Langsrichtung glatt ausgebildet ist (Sp. 3, Z. 27 bis 32
der K4). Somit ergibt sich fur die Muffe eine durchgehend glatt-zylindrische Innen-
wand, so dass neben dem Merkmal 1.6 auch das Merkmal 1.4.2 erfillt ist. Dabei
liegt es fur den Fachmann auf der Hand, dass diese aus dem Stand der Technik
bekannten Verstarkungsstege gleichzeitig eine Abschwéachung des Kriechprozes-
ses in der Muffenwand zur Folge haben, da die Verstarkungsstege einen Teil der
von einer Dichtung von innen auf die Muffenwand ausgetbten Krafte aufnehmen
und somit die Belastung der Muffenwand verringern mit der Folge einer Abschwéa-

chung des von dieser Belastung abhangigen Kriechprozesses.

Bei einer in K4 angegebenen praktischen Ausfiihrung weist jeder Verstarkungs-
steg eine radiale Erstreckung von 0,1 mm auf, die kleiner ist als seine axiale Er-
streckung von 0,4 mm (Sp. 3, Z. 40 bis 43 der K4). Dies féllt unter die Bemes-

sungsregel des Verstarkungssteges nach Merkmal 1.7.
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Das dort beschriebene Verbundrohr besteht beispielsweise aus PVC. Eine Be-
schrankung auf diesen Werkstoff ergibt sich dadurch nicht. Vielmehr zieht der
Fachmann als alternative Werkstoffe auch die Polyolefine PE oder PP in Betracht,
da diese Polyolefine bei Verbundrohren und vor allem bei Wellrohren weit verbrei-
tet sind. Beispielsweise ist den Prospekten K7 (S. 8, Abs. 1 der in der mindlichen
Verhandlung eingereichten Fassung dieses Prospektes), K8 (S. 4, linke Sp.,
Abs. 1) und K9 (S. 40, linke Sp., Abs. 2) sowie der Druckschrift K11 (Sp. 6, Z. 52
bis 54) zu entnehmen, dass PVC und Polyolefine wie PP und PE fachnotorisch
austauschbare Werkstoffe fur als Wellrohre ausgebildete Verbundrohre sind. Da-
mit ergibt sich das noch verbleibende unterschiedliche Merkmal 1.5 des geltenden
Patentanspruchs 1 des Streitpatentes unmittelbar aus dem Fachwissen des zu-

standigen Fachmanns.

2.2 Zum Patentanspruch 5:

In der Beschreibungseinleitung des Streitpatentes (Sp. 1, Z. 3 bis 13 der Streitpa-
tentschrift) wird auf die EP 0 563 575 A2 (K10) hingewiesen, aus der die Herstel-
lung von Verbundrohren einschliel3lich der Muffen in einem Extrusionsvorgang ei-
nes Aul3en- und eines Innenschlauches bekannt ist (K10, Fig. 3, 4 oder die in-
haltsgleiche K13). Die Form des Auf3enschlauches 104 ist durch eine entspre-
chende Form der Halbkokillen 2, 2’ bestimmt, wobei der Au3enschlauch in einem
ersten Abschnitt zu Wellabschnitten 105 und in einem zweiten Abschnitt zum Au-
Renquerschnitt eines Muffenabschnittes 108 verformt wird. In den Auf3enschlauch
104 wird ein Innenschlauch 106 extrudiert, der im ersten Abschnitt mit den Ful3ab-
schnitten des AufRenschlauches und im zweiten Abschnitt, also im Bereich des
Muffenabschnittes 108, vollflachig mit dem AuRRenschlauch 104 verschweif3t wird
(Sp. 9, Z. 33 bis Sp. 10, Z. 19 der K10). Nach der Extrusion wird das endlose Rohr
im Bereich des Muffenabschnittes durch S&geschnitte 135, 136 durchtrennt
(Sp. 13, Z. 12 bis 14 und Fig. 11 der K10). Dieses Verfahren zur Herstellung von
Verbundrohren ist ebenfalls der K5 zu entnehmen. Bei den aus der K10 bekann-
ten Verfahren wird der Muffenabschnitt bereits wahrend der Extrusion durch ent-

sprechende Formgebung der Kokillen erstellt. Alternativ hierzu ist aus der eben-
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falls in der Beschreibungseinleitung des Streitpatentes angefihrten
EP 0 385 465 A2 (K11) oder aus der K5 bekannt, dass Muffen nachtraglich nach
der Extrusion durch Aufweiten des Muffenbereiches eines entsprechend geform-
ten Verbundrohres hergestellt werden kénnen (K11, Sp. 6, Z. 32 bis 37 und Fig. 5
sowie K5, Sp. 5, Z. 10 bis 12 und Fig. 3). Somit ist dem Fachmann ein Verfahren
zur Herstellung von Verbundrohren mit den im Patentanspruch 5 angegebenen
Verfahrensschritten mit Ausnahme der Verfahrensschritte 5.5.1 und 5.5.2 gelaufig.

Mit der Aufgabenstellung, ein Verbundrohr mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 herzustellen, ist es eine fachubliche MalRhahme, dieses bekannte Ver-
fahren so abzuwandeln, dass sich derartiges Verbundrohr ergibt. Der Fachmann
wird daher aufgabengemal im Bereich der Muffe einen oder mehrere aufgefiillte
Verstarkungsstege vorsehen. Das vollstandige Auffullen der Verstarkungsstege
mit Kunststoff bereitet ihm keine Schwierigkeiten, da es sich um eine fachubliche
MalRnahme zur Herstellung verdickter Wandbereiche handelt und da ihm aus der
K5 bekannt ist, dass er beispielsweise durch Reduzierung der Geschwindigkeit
der Form Kammern vollstandig mit Schmelze fillen kann (Sp. 4, Z. 4 bis 12 und 24
bis 28 der K5).

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO,
die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 ZPO.

Winkler Bork Bulskamper Voit Reinhardt

Be



