BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 420/13 Verkiindet am
11. November 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 004 346

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts auf die mindliche Verhandlung vom 11. November 2015 unter Mitwirkung
der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und
Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin und Beschwerdefiihrerin
wird zurtickgewiesen.

2. Die Antragsgegnerin tragt die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens.

Grinde

Die Gebrauchsmuster-Inhaberin, Antragsgegnerin und Beschwerdeflhrerin (im
Folgenden: Antragsgegnerin) ist die eingetragene Inhaberin des Gebrauchs-
musters 20 2007 004 346 (im Folgenden: Streitgebrauchsmuster), das am
21. Marz 2007 angemeldet und am 31. Oktober 2007 mit 5 Ansprichen in das
Register eingetragen worden ist. Das Streitgebrauchsmuster tragt die Bezeich-

nung

,Rohranordnung®.



Es wurde zunéchst in Gestalt der Gebrauchsmusterschrift DE 20 2007 004 346 U1l
(2007.12.06) und dann in Gestalt der Berichtigung der Gebrauchsmusterschrift
DE 2007 004 346 U9 2008.04.24 (im Folgenden: Streitgebrauchsmusterschrift)
veroffentlicht. Die Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters wurde auf 10 Jahre

verlangert. Es ist in Kraft.

Die eingetragenen Schutzanspriiche 1 bis 5 lauten:

»,1.  Rohranordnung fir Erdwarmesonden aus zumindest

zwei Rohren (1, 2), die zumindest eine, ein Lumen (3) umge-
bende Schicht aufweisen, die an einem Ende wenigstens
ein, wenigstens eine Schicht aufweisendes Verbindungsele-
ment (4) aufweisen, wobei mindestens eines der Rohre (1, 2)
wenigstens teilweise aus einem unvernetzten polymeren
Material hergestellt ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-
nen FNCT-Wert (Full Notched Creep Test) nach ISO 16770

von mindestens 3000 h aufweist.

2.  Rohranordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-
nen FNCT-Wert (Full Notched Creep Test) nach ISO 16770

von mindestens 5000 h aufweist.



3.  Rohranordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-
nen MRS-Wert (minimum required strength) von mindestens
10,0 MPa bei 20°C uber 50 Jahre aufweist.

4. Rohranordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-
nen MRS-Wert (minimum required strength) von mindestens
12,5 MPa bei 20°C uber 50 Jahre aufweist.

5. Rohranordnung nach einem der vorgenannten Anspriche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Material der wenigstens einen Schicht des Verbin-
dungselementes (4) mit dem Material wenigstens einer, ein
Lumen (3) umgebenden Schicht eines Rohres (1, 2) stoff-

schlissig und/oder kraftschlissig verbindbar ist.”

Mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2008 hat die Antragsgegnerin neue Schutzan-
spriche 1 bis 5 zu der Schutzrechtsakte gereicht mit dem erklarten Ziel, sich mit
Hilfe der neuen Schutzanspriiche von inzwischen bekannt gewordenem &lteren
Stand der Technik abzugrenzen. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA)
hat die Tatsache, dass zur Schutzrechtsakte neue Schutzanspriiche nachgereicht

worden sind, im Gebrauchsmuster-Register vermerkt.

Die nachgereichten Schutzanspriche 1 bis5 vom 22. Dezember 2008 lauten

(Abweichungen von den eingetragenen Schutzansprichen sind unterstrichen):



Erdwdrmesonden-Rohranordnung aus zumindest zwei

Rohren (1, 2), die zumindest eine, ein Lumen (3) umgebende
Schicht aufweisen, die an einem Ende wenigstens ein, we-
nigstens eine Schicht aufweisendes Verbindungselement (4)
aufweisen, wobei mindestens eines der Rohre (1, 2) we-
nigstens teilweise aus einem unvernetzten polymeren Mate-
rial hergestellt ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-
nen FNCT-Wert (Full Notched Creep Test) nach ISO 16770

von mindestens 3000 h aufweist.

Erdwérmesonden-Rohranordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-
nen FNCT-Wert (Full Notched Creep Test) nach ISO 16770

von mindestens 5000 h aufweist.

Erdwérmesonden-Rohranordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-
nen MRS-Wert (minimum required strength) von mindestens
10,0 MPa bei 20 °C uber 50 Jahre aufweist.

Erdwarmesonden-Rohranordnung nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,
dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht

der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-



nen MRS-Wert (minimum required strength) von mindestens
12,5 MPa bei 20° C Uber 50 Jahre aufweist.

5. Erdwarmesonden-Rohranordnung nach einem der

vorgenannten Anspriche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Material der wenigstens einen Schicht des Verbin-
dungselementes (4) mit dem Material wenigstens einer, ein
Lumen (3) umgebenden Schicht eines Rohres (1, 2) stoff-

schlissig und/oder kraftschlissig verbindbar ist.”

Mit Schriftsatz vom 24. April 2009 hat die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin
(im Folgenden: Antragstellerin) die Léschung des Streitgebrauchsmusters bean-
tragt und zur Begrindung den Léschungsgrund der fehlenden Schutzfahigkeit
i.S.v. 815 Abs. 1 Nr.1i.V.m. 81 Abs.1i.V.m. §3 Abs. 1 GebrMG geltend
gemacht. Die Gebrauchsmusterabteilung hat diesen Schriftsatz der Antragsgegne-
rin frihestens am 19. Mai 2009 zugeleitet. Dagegen hat die Antragsgegnerin mit
Schriftsatz  vom 4. Juni 2009 Widerspruch eingelegt, der spatestens am
10. Juni 2009 beim DPMA und damit innerhalb der gesetzlichen Frist von einem

Monat eingegangen ist.

In der muindlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am
22. Februar 2013 hat die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster im Haupt-
antrag im Umfang der nachgereichten Schutzanspriiche vom 22. Dezember 2008
verteidigt und hilfsweise im Umfang der Hilfsantrage 1 bis 3, die in der miundlichen
Verhandlung eingereicht worden waren. Am Schluss der Verhandlung vom
22. Februar 2013 hat die Gebrauchsmusterabteilung den das Verfahren ab-
schlielenden Beschluss verkindet (abgesetzt am 3. April 2015). Danach wurde
das Streitgebrauchsmuster antragsgemald geldscht mit der Begriindung, dass es
nicht schutzfahig i. S.v. 8 1 Abs. 1 i.V.m. 8 3 Abs. 1 GebrMG sei. Der Gegen-

stand der verteidigten Schutzanspriche nach Hauptantrag und Hilfsantrdgen 1



bis 3 aus der mundlichen Verhandlung vom 22. Februar 2013 sei wohl jeweils neu,
beruhe aber jeweils nicht auf einem erfinderischen Schritt. Die Begrindung ihrer
Entscheidung hat die Gebrauchsmusterabteilung | des DPMA im Wesentlichen auf

folgenden Stand der Technik gestutzt:

D1 HESSEL, J.: 50 Jahre Rohre aus Polyethylen, 3R international
(45) Heft 3-4/2006, Seite 128-133

D24 EP 0582118 Al

D25  KIESSELBACH, G.; FINZEL, W.: PE-Rohrleitungssysteme in der
Gas- und Wasserversorgung, 2. Auflage, Vulkan-Verlag GmbH,
2006, Seiten 76-85

D29 KIESSELBACH, G.; FINZEL, W.: PE-Rohrleitungssysteme in der
Gas- und Wasserversorgung, 2. Auflage, Vulkan-Verlag GmbH,
2006, Seiten 88-93.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie hat
mit der Beschwerdebegriindung vom 5. Juli 2013 Hilfsantrage 1 bis 3 eingereicht,
die sich von den Hilfsantrdgen 1 bis 3 aus der mundlichen Verhandlung vor der
Gebrauchsmusterabteilung nur durch im einzelnen vorhandene oder nicht vorhan-
dene Bezugszeichen unterscheiden. Mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2015 hat die
Antragsgegnerin neue Hilfsantrdge 4 bis 6 eingereicht. Die Antragsgegnerin ver-
teidigt das Streitgebrauchsmuster mit Hauptantrag in der Fassung der nachge-
reichten Schutzanspriche 1 bis 5 vom 22. Dezember 2008 und hilfsweise im Um-
fang der Hilfsantrdge 1 bis 3 vom 5. Juli 2013 und der Hilfsantrage 4 bis 6 vom
14. Oktober 2015.



Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aus der Beschwerdebegrindung vom
5. Juli 2013 lautet:

,1. Erdwarmesonden-Rohranordnung aus zumindest zwei
Rohren (1, 2), die zumindest eine, ein Lumen (3) umgebende
Schicht aufweisen, die an einem Ende wenigstens ein, we-
nigstens eine Schicht aufweisendes Verbindungselement (4)
aufweisen, wobei mindestens eines der Rohre (1, 2) und das

Verbindungselement (4) wenigstens teilweise aus einem un-

vernetzten polymeren Material hergestellt sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) undfeder des Verbindungselementes (4) ei-
nen FNCT-Wert (Full Notched Creep Test) nach ISO 16770

von mindestens 3000 h aufweist, wobei das Material der we-

nigstens einen Schicht des Verbindungselementes (4) mit

dem Material der wenigstens einen, ein Lumen (3) umge-

benden Schicht eines Rohres (1, 2) verschweifdt ist.

(Streichungen und Unterstreichungen kennzeichnen die Abweichungen

von Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag.)
Die Schutzanspriche 2 bis 4 sind auf Schutzanspruch 1 riickbezogen.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 aus der Beschwerdebegrindung vom
5. Juli 2013 lautet:

,1.  Erdwarmesonden-Rohranordnungen aus zumindest zwei
Rohren (1, 2), die zumindest eine, ein Lumen (3) umgebende
Schicht aufweisen, die an einem Ende wenigstens ein, we-

nigstens eine Schicht aufweisendes Verbindungselement (4)



aufweisen, wobei mindestens eines der Rohre und das Ver-

bindungselement wenigstens teilweise aus einem unver-

netzten polymeren Material hergestellt sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre und/ des Verbindungselementes einen FNCT-
Wert (Full Notched Creep Test) nach ISO 16770 von min-
destens 3000 h und einen MRS-Wert (minimum required
strength) von mindestens 10,0 MPa bei 20°C dber 50 Jahre

aufweist, wobei das Material der wenigstens einen Schicht

des Verbindungselementes (4) mit dem Material der we-

nigstens einen, ein Lumen (3) umgebenden Schicht eines

Rohres (1, 2) stumpf verschweifdt ist, wobei die Erdwarme-

sonden-Rohranordnung ein Durchmesser-Wanddickenver-

héaltnis von 11:1 aufweist.

(Streichungen und Unterstreichungen kennzeichnen die Abweichungen
von Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag.)

Der Schutzanspruch 2 ist auf Schutzanspruch 1 riickbezogen.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 aus der Beschwerdebegrindung vom
5. Juli 2013 lautet:

,1. Erdwarmesonden-Rohranordnungen aus zumindest zwei
Rohren (1, 2), die zumindest eine, ein Lumen (3) umgebende
Schicht aufweisen, die an einem Ende wenigstens ein, we-
nigstens eine Schicht aufweisendes Verbindungselement (4)
aufweisen, wobei mindestens eines der Rohre und das Ver-

bindungselement wenigstens teilweise aus einem unvernetz-

ten polymeren Material hergestellt sind,
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dadurch gekennzeichnet,

dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre undfeder des Verbindungselementes einen FNCT-
Wert (Full Notched Creep Test) nach ISO 16770 von min-
destens 5000 h und einen MRS-Wert (minimum required
strength) von mindestens 10,0 MPa bei 20°C dber 50 Jahre

aufweist, wobei das Material der wenigstens einen Schicht

des Verbindungselements mit dem Material der wenigstens

einen, ein Lumen (3) umgebenden Schicht des Rohres ver-

schweil3t ist.”

(Streichungen und Unterstreichungen kennzeichnen die Abweichungen

von Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag.)
Der Schutzanspruch 2 ist auf Schutzanspruch 1 riickbezogen.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 aus dem Schriftsatz der Antragsgegnerin
vom 14. Oktober 2015 lautet:

,1.  Erdwarmesonden-Rohranordnung aus zumindest zwei
Rohren (1, 2), die zumindest eine, ein Lumen (3) umgebende
Schicht aufweisen, die an einem Ende wenigstens ein, we-
nigstens eine Schicht aufweisendes Verbindungselement (4)
aufweisen, wobei mindestens eines der Rohre (1, 2) we-
nigstens teilweise aus einem unvernetzten polymeren Mate-
rial hergestellt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-
nen FNCT-Wert (Full Notched Creep Test) nach ISO 16770

von mindestens 3000 h aufweist, wobei das Verbindungs-
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element (4) ein Steckverbindungsmittel aufweist und mit

mindestens einem der Rohre (1,2) flissigkeitsdicht verbind-

bar ist.”

(Unterstreichungen kennzeichnen die Abweichungen von Schutzan-

spruch 1 nach Hauptantrag.)
Die Schutzanspriiche 2 bis 5 sind auf Schutzanspruch 1 riickbezogen.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 aus dem Schriftsatz der Antragsgegnerin
vom 14. Oktober 2015 lautet:

,1.  Erdwarmesonden-Rohranordnung aus zumindest zwei
Rohren (1, 2), die zumindest eine, ein Lumen (3) umgebende
Schicht aufweisen, die an einem Ende wenigstens ein, we-
nigstens eine Schicht aufweisendes Verbindungselement (4)
aufweisen, wobei mindestens eines der Rohre (1, 2) we-
nigstens teilweise aus einem unvernetzten polymeren Mate-
rial hergestellt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-
nen FNCT-Wert (Full Notched Creep Test) nach ISO 16770

von mindestens 3000 h aufweist, wobei das Verbindungsele-

ment (4) ein mehrteiliges Steckverbindungsmittel aufweist

und mit mindestens einem der Rohre (1,2) flussigkeitsdicht

verbindbar ist.”

(Unterstreichungen kennzeichnen die Abweichungen von Schutzan-

spruch 1 nach Hauptantrag.)
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Die Schutzanspriche 2 bis 5 sind auf Schutzanspruch 1 riickbezogen.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 aus dem Schriftsatz der Antragsgegnerin
vom 14. Oktober 2015 lautet:

,1. Erdwarmesonden-Rohranordnung aus zumindest zwei
Rohren (1, 2), die zumindest eine, ein Lumen (3) umgebende
Schicht aufweisen, die an einem Ende wenigstens ein, we-
nigstens eine Schicht aufweisendes Verbindungselement (4)
aufweisen, wobei mindestens eines der Rohre (1, 2) we-
nigstens teilweise aus einem unvernetzten polymeren Mate-
rial hergestellt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht
der Rohre (1, 2) und/oder des Verbindungselementes (4) ei-
nen FNCT-Wert (Full Notched Creep Test) nach ISO 16770
von mindestens 3000 h aufweist, wobei das Verbindungs-

element (4) ein als Rastelement ausgebildetes Verbin-

dungsmittel aufweist und mit mindestens einem der
Rohre (1, 2) flissigkeitsdicht verbindbar ist.”

(Unterstreichungen kennzeichnen die Abweichungen von Schutzan-

spruch 1 nach Hauptantrag.)
Die Schutzanspriche 2 bis 5 sind auf Schutzanspruch 1 riickbezogen.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Begriindung des angegriffenen
Beschlusses flr die Feststellung nicht tragfahig sei, wonach der Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters in den im patentamtlichen Verfahren verteidigten Fassun-
gen nach Hauptantrag und Hilfsantragen 1 bis 3 nicht auf einem erfinderischen
Schritt beruhe.
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Sie fuhrt weiter aus, dass in der D24 ,Energiepfahle” behandelt wirden, die
hauptsachlich als Fundament fur ein Gebaude dienten. Diese Fundamentierungs-
elemente wirden bis in Tiefen von 6 bis 14 m reichen, wahrend Erdwarmesonden
bis in Tiefen von ca. 200 m reichten. Weiterhin sei bei den darin befindlichen Erd-
warmerohranordnungen der D24 eine Materialverbesserung der Rohre nicht not-
wendig, da diese Rohre innerhalb der Betonpféahle von diesen gegen mechanische

Beschadigungen geschitzt seien.

Die bei der D1 behandelten, in geringer Tiefe Uberwiegend waagrecht liegenden
Wasser- und Gasrohre wirden dagegen mechanisch und thermisch véllig anders
beansprucht als Erdwarmerohranordnungen. Weiterhin wirke die bei Erdwarme-
rohranordnungen verwendete Glykol-Wasser-Mischung auf Kunststoffrohre im

Gegensatz zu reinem Wasser korrosiv bzw. festigkeitsmindernd.

Somit sei fir den Fachmann eine Ubertragung von Merkmalen oder Erkenntnissen
zwischen diesen beiden vollig verschieden beanspruchten Rohrgruppen ausge-
schlossen und der Fachmann hatte, ausgehend von der D24, keine Veranlassung,
die D1 hinzuziehen. Insoweit beruhe die Argumentation des angegriffenen Be-

schlusses der Gebrauchsmusterabteilung auf einer riickschauenden Beurteilung.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 22. Februar 2013 (abgesetzt am
3. April 2013) aufzuheben und den Ldschungsantrag im Umfang
der nachgereichten Schutzanspriiche 1 bis5 vom 22. Dezem-

ber 2008 zurtickzuweisen,
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hilfsweise:

den Léschungsantrag insoweit zuriickzuweisen, als er auch gegen
das Streitgebrauchsmuster in den Fassungen der Hilfsantrage 1
bis 3 aus der Beschwerdebegriindung der Antragsgegnerin vom
5. Juli 2013 und in den Fassungen der Hilfsantrage 4 bis 6 aus
dem Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 14. Oktober 2015 ge-

richtet ist,

und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens in beiden In-

stanzenzigen aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin kostenpflichtig zuriickzuwei-

sen.

Die Antragstellerin halt den angegriffenen Beschluss fur zutreffend.

Neben dem bereits genannten Stand der Technik, wie er in dem angegriffenen
Beschluss beriicksichtigt worden ist (s. 0. Seite 7), ist in das Verfahren u. a. noch

folgender Stand der Technik eingefihrt worden:

D10 CH 687 268 A5
D40 DE 20 2006 001 908 U1.

Fur die weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten des patentamt-

lichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens.
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Die zulassige Beschwerde der Antragsgegnerin ist nicht begrindet und war des-
wegen zurtckzuweisen. Der Ldschungsantrag ist begriindet, denn der Gegen-
stand des Streitgebrauchsmusters beruht in keiner der nach dem Hauptantrag der
Antragsgegnerin und nach den Hilfsantragen 1 bis 6 verteidigten Fassungen auf
einem erfinderischen Schritt. Damit ist der Ldschungsgrund der fehlenden
Schutzfahigkeit gemal § 15 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. § 1 Abs. 1 GebrMG gegeben.

l. Als zustandiger Fachmann, auf dessen Wissen und Kodnnen es insbeson-
dere fur die Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters und fir die Be-
urteilung des Standes der Technik ankommt, ist nach Auffassung des Senats ein
Systemingenieur mit Fachhochschulabschluss anzusehen, der mit den bei der
Konstruktion und Installation von Erdwarmesonden-Rohranordnungen auftreten-

den Problemstellungen vertraut ist und interdisziplinar denkt.

Il. Laut Beschreibung in Absatz [0001] der Streitgebrauchsmusterschrift betrifft
das Streitgebrauchsmuster eine Erdwarmesonden-Rohranordnung gemaf Ober-
begriff des Anspruchs 1. Derartige Rohranordnungen hatten —nach dem bereits
im Zeitpunkt der Anmeldung bekannten Stand der Technik — die Aufgabe, Wéarme

aus der Erde aufzunehmen bzw. Warme in die Erde abzugeben (vgl. Abs. [0002]).

In den Abséatzen [0010], [0011], [0012], [0013] bezeichnet die Streitgebrauchs-
musterschrift es als wesentlichen Nachteil des Standes der Technik, dass die da-
nach gebauten und installierten Rohranordnungen fur Erdwarmesonden nicht
punktlastbestdndig seien. Nach Absatz [0014] der Streitgebrauchsmusterschrift
soll hier die Erfindung des Streitgebrauchsmusters ansetzen, indem sie die be-
schriebenen Nachteile des Standes der Technik Uberwinde, insbesondere ein
ausgewogenes Verhaltnis der Bestandigkeit der Rohranordnung gegeniber aufie-

ren Punktlasten sowie auf3eren Kerben und Rissen aufweise.
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Il. Die mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2008 nachgereichten Schutzanspri-
che 1 bis 5 sind gegeniber den eingetragenen Schutzanspriichen 1 bis 5 zulassig,
weil ihr Gegenstand urspriinglich offenbart ist und nicht Gber den Gegenstand der
eingetragenen Schutzanspriche hinausgeht. Mit der Nachreichung neuer Schutz-
anspriche zur gebrauchsmusterrechtlichen Schutzrechtsakte hat die Antragsgeg-
nerin konkludent zum Ausdruck gebracht, dass sie das Streitgebrauchsmuster
kinftig nur noch im Umfang der nachgereichten Schutzanspriiche verteidigen
wollte. Daher ist das Streitgebrauchsmuster ohne Prufung in der Sache in dem
Umfang zu I6schen, in dem es Uber die nachgereichten Schutzanspriiche hinaus-

geht.

IV.0 Der Schutzanspruch1l der nachgereichten Schutzanspriche vom
22. Dezember 2008 (Hauptantrag) lautet in gegliederter Form:

Erdwéarmesonden-Rohranordnung aus zumindest zwei Rohren (1, 2),

w

die zumindest eine, ein Lumen (3) umgebende Schicht aufweisen,
C die an einem Ende wenigstens ein, wenigstens eine Schicht aufweisendes

Verbindungselement (4) aufweisen,

D wobei mindestens eines der Rohre (1, 2)
E wenigstens teilweise aus einem unvernetzten polymeren Material herge-
stellt ist,

dadurch gekennzeichnet,

F dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht der Rohre (1, 2)
und/oder des Verbindungselementes (4) einen FNCT- Wert (Full Notched
Creep Test) nach ISO 16770 von mindestens

G 3000 h aufweist.

Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einem
erfinderischen Schritt i. S. v. 8 1 Abs. 1 GebrMG. Fir die Beurteilung des erfinde-
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rischen Schrittes i. S. v. 8 1 Abs. 1 GebrMG kann bei Bericksichtigung der Unter-
schiede, die sich daraus ergeben, dass der Stand der Technik im Gebrauchs-
musterrecht hinsichtlich mindlicher Beschreibung und hinsichtlich von Benutzun-
gen aulRerhalb des Geltungsbereichs des Gebrauchsmustergesetzes in § 3 Ge-
brMG abweichend definiert ist, auf die im Patentrecht entwickelten Grundsatze
zurickgegriffen werden (BGH, BeschluR vom 20. Juni 2006, Az.: X ZB 27/05

- Demonstrationsschrank, Leitsatz c)).

In der D24 (EP 0582 118 A1) wird unter anderem eine unterhalb des Grundwas-
sers reichende Erdwéarmesonden-Rohranordnung aufgezeigt und beschrieben.
Dabei besteht diese Erdwarmesonden-Rohranordnung wie diejenige gemafl An-
spruch 1 nach Hauptantrag des Streitgebrauchsmusters aus zwei Rohren 21
(Merkmale A und B) und einem oder mehreren als Kopfteil bezeichneten Verbin-
dungselement(en) 19, vgl. Fig. 5 (Merkmal C). Die als Erdwarmesonden verwen-
deten Rohre bestehen insbesondere aus schwei3barem Polyethylen (PE) (D24,
Sp. 4, Z. 11 bis 20 und Anspruch 1). Wegen der ebenfalls dort beschriebenen
Schweil3verfahren  (Polyfusionsschweil3ung, Vibrationsschweil3ung, Stumpf-
schweil3ung) kommt fur die verbindenden Bauteile und damit auch fir die Rohre
(Merkmal D) — dies weil3 der Fachmann — grundsatzlich nur unvernetztes PE und

damit unvernetztes polymeres Material in Frage (Merkmal E).

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der geltenden Anspruch 1
dadurch, dass das polymere Material von mindestens einem der Rohre einen defi-
nierten FNCT-Wert nach ISO 16770 von mindestens 3000 h aufweist (Merk-
mal F). Bei der Suche des Fachmanns, dem aus der D24 keine weiteren Angaben
und Spezifikationen zu den verwendeten PE-Sorten und deren Qualitat gegeben
werden, nach den fir derartige Rohranordnungen fur Rohre mit wassrigen Medien
erforderlichen und am besten geeigneten PE-Materialien und den zugrundelie-
genden technischen Spezifikationen, gibt ihm die D1 (Fachzeitschrift fir Rohr-
technik ,,3R international®) die entsprechende Anregung. Die D1 ist dabei, ent-
gegen den Ausfuhrungen der Antragsgegnerin, nicht auf waagrecht liegende
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Wasser- und Gasrohre beschrankt, sondern behandelt Rohre aus Polyethylen all-
gemein. Deshalb wird der Fachmann die Lehre der D1 sehr wohl berlicksichtigen,
zumal die D24 ganz allgemein Rohre aus Polyethylen verwendet. In der D1 wer-
den dem Fachmann fir die in der D24 benétigten schweiRbaren PE-Rohre eine
entsprechende Werkstoffauswahl mit den zugehdrigen FNCT-Werten gegeben
(s. D1, S. 129, linke Spalte, Abs. 6 mit dortigem Bezug [10] zur ISO 16770 in Ver-
bindung mit Bild 4 und S. 131, linke Spalte, mit den entsprechenden Ausfihrungen
zum moglichen Schweil3en dieser PE-Materialien). Aus dieser Auswahl wird der
Fachmann einen fur seinen Anwendungsfall (siehe D24) glinstigsten PE-Werkstoff

auswahlen.

Zwar hat die Antragsgegnerin in diesem Zusammenhang in der mindlichen Ver-
handlung vor dem Senat am 11. November 2015 vorgetragen, dass die in den Ab-
satzen [0010] bis [0012] der Streitgebrauchsmusterschrift dargelegten Erkennt-
nisse Uber die Nachteile des Standes der Technik, mit der Nichtbertcksichtigung

von Punktlasten und erheblichen Wechselbelastungen, neu seien.

Allerdings kann diese Argumentation nicht die Schutzfahigkeit des Gegenstands
nach Anspruch 1 des Hauptantrags begriinden. Denn die Lésung der Aufgabe
findet sich im geltenden Anspruch 1 nach Haupantrag nur in der Forderung ent-
sprechender Werkstoffeigenschaften und damit einer entsprechenden Werkstoff-
wahl (s. Merkmale F und G). Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag
beinhaltet als Lésung fur die —womdglich — neu erkannten mechanischen und
thermischen Materialbelastungen lediglich die Verwendung einer etwaig hoher-
wertigen Variante des bisher verwendeten Polyethylens. Allerdings sind entspre-
chende hoherwertige Polyethylene fur wasserfihrende Rohrleitungen (vgl. D1,
S. 129, li. Sp., Abs. 5) und damit fir entsprechende Anwendungsfalle wie in der
D24 bekannt. Siehe hierzu die in der D1, Bild4 mit einem FNCT-Wert
groRRergleich 10462 Std. aufgezeigten Polyethylene (Merkmale F und G).

Damit handelt es sich bei der Materialauswahl des Gebrauchsmustergegenstan-

des um eine reine Auswahlentscheidung des Fachmanns, die keinen erfinderi-
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schen Schritt begrinden kann. Auch die Auswahl eines (hier die Anforderungen
des bisher bekannten Anwendungsfalls evtl. Ubertreffenden und folglich) hoher-
wertigen Materials begrindet keine erfinderische Téatigkeit bzw. keinen erfinderi-
schen Schritt (vgl. Busse, PatG, 7. Aufl., 8 4 Rdn. 117).

IV.1 Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 beruht ebenfalls
nicht auf einem erfinderischen Schritti. S. v. 8 1 Abs. 1 GebrMG.

Der Schutzanspruch 1 unterscheidet sich vom Schutzanspruch 1 nach Hauptan-
trag durch die nachfolgend unterstrichenen Merkmale D*und E' sowie das zusétz-

liche Merkmal H:

[Erdwarmesonden-Rohranordnung aus zumindest zwei Rohren (1, 2), die zumin-
dest eine, ein Lumen (3) umgebende Schicht aufweisen, die an einem Ende we-
nigstens ein, wenigstens eine Schicht aufweisendes Verbindungselement (4) auf-

weisen,]

D'  wobei mindestens eines der Rohre (1, 2) und das Verbindungselement we-

nigstens teilweise

= aus einem unvernetzten polymeren Material hergestellt sind,

[dadurch gekennzeichnet,

dass das polymere Material der wenigstens einen Schicht der Rohre (1, 2) und
des Verbindungselementes (4) einen FNCT-Wert (Full Notched Creep Test) nach
ISO 16770 von mindestens 3000 h aufweist,]

H! wobei das Material der wenigstens einen Schicht des Verbindungselemen-

tes (4) mit dem Material der wenigstens einen, ein Lumen (3) umgebenden

Schicht eines Rohres (1, 2) verschweil3t ist.

Auch die D24 zeigt ausschlie3lich Materialien aus PE fur Rohre und auch deren

Verbindungselemente und damit aus demselben Werkstoff auf, die untereinander
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verschweif3t sind (D24, Sp. 4, Z. 11 bis 20) entsprechend den Merkmalen D*, E*
und H*.

IV.2 Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 beruht ebenfalls
nicht auf einem erfinderischen Schritti. S. v. 8 1 Abs. 1 GebrMG.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Schutzanspruch 1 nach
Hilfsantrag 1 durch die nachfolgend unterstrichenen Merkmale G* und H? sowie

das zusatzliche Merkmal 12

[dass das polymere Material des Verbindungselementes und der Rohre]

G®  einen MRS-Wert (minimum required strength) von mindestens 10,0 MPa
bei 20 °C uber 50 Jahre aufweist,

H? wobei das Material der wenigstens einen Schicht des Verbindungselemen-

tes (4) mit dem Material der wenigstens einen, ein Lumen (3) umgebenden

Schicht eines Rohres (1, 2) stumpf verschweif3t ist,

12 wobei die Erdwarmesonden-Rohranordnung ein Durchmesser-Wanddicken-

verhaltnis von 11 : 1 aufweist.

Aus der D24, Sp. 4, Z. 15 bis 20 ist ein "Stumpf-Verschweil3en" bei den dortigen
Polyethylen(PE)-Rohren und den zugehdrigen Verbindungselementen (siehe Ver-
bindungsteil 37 in Fig. 9) bekannt (Merkmal H?). Offen bleiben in der D24 die kon-
krete PE-Wahl sowie die Dimensionierung der Rohre.

Dem Fachmann ist aber aus der D1, Bild 4, bekannt, dass hdherwertige PE-
Rohre aus einem Material wie PE100 bestehen. Diese weisen bereits durch die
Bezeichnung PE100 implizit einen MRS-Wert von mind. 10 MPa auf (Merk-
mal G?). Die Dimensionierung und damit das Durchmesser-Wanddickenverhaltnis
(Merkmal 1%) allein kann die erforderliche erfinderische Leistung, also den erfinde-
rischen Schritt i. S.v. 8 1 Abs. 1 GebrMG, nicht begriinden (vgl. Schulte, PatG,
9. Aufl., 8 4 Rdn. 81).
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IV.3 Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 beruht ebenso
nicht auf einem erfinderischen Schritti. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag 1 durch das folgende zusatzliche Merkmal G*:

[dass das polymere Material namlich einen FNCT- Wert (Full Notched Creep Test)
nach ISO 16770 von mindestens]

G® 5000 h und einen MRS-Wert (minimum required strength) von mindestens
10,0 MPa bei 20° C uber 50 Jahre [aufweist.]

Zum FNCT- Wert wird auf die Ausfiihrungen zum Merkmal F (siehe Hauptantrag),
zum MRS-Wert wird auf die Ausfiihrungen zu Merkmal G? (siehe Hilfsantrag 2)

verwiesen.

IV.4 Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 beruht nicht auf
einem erfinderischen Schritti. S. v. 8 1 Abs. 1 GebrMG.

Der Schutzanspruch 1 unterscheidet sich vom Schutzanspruch 1 nach Hauptan-

trag durch das folgende Merkmal H*:

H* wobei das Verbindungselement (4) ein Steckverbindungsmittel aufweist und

mit mindestens einem der Rohre (1,2) flussigkeitsdicht verbindbar ist.

Die Fig. 9 der D24 zeigt bei dortigem Verbindungselement 37 ebenfalls Steckver-
bindungsmittel (Rohrfassungselement 38), welche die Rohre 35, 36 fllssigkeits-

dicht mit dem Verbindungselement verbinden (Merkmal H*).

IV.5 Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 beruht auch
nicht auf einem erfinderischen Schritti. S. v. 8 1 Abs. 1 GebrMG.
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Der Schutzanspruch 1 unterscheidet sich vom Schutzanspruch 1 nach Hilfsan-
trag 4 durch folgendes geénderte Merkmal H® (Unterstreichung):

H®>  wobei das Verbindungselement (4) ein mehrteiliges Steckverbindungsmittel
aufweist und mit mindestens einem der Rohre (1, 2) flussigkeitsdicht verbindbar

ist.
In Fig. 9 der D24 ist ebenfalls ein derartiges mehrteiliges Steckverbindungsmit-
tel 37 aufgezeigt, erkennbar an den unterschiedlichen Schraffierungen des dorti-

gen Deckels 39 und des Rohrfassungselements 38.

IV.6 Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 beruht ebenfalls
nicht auf einem erfinderischen Schritti. S. v. 8 1 Abs. 1 GebrMG.

Der Schutzanspruch 1 unterscheidet sich vom Schutzanspruch 1 nach Hilfsan-

trag 5 durch folgendes geanderte Merkmal H® (Unterstreichung):

H®  wobei das Verbindungselement (4) ein als Rastelement ausgebildetes

Verbindungsmittel aufweist und mit mindestens einem der Rohre (1, 2) flussig-

keitsdicht verbindbar ist.

Gegenuber der aus der D24, Fig. 9, bekannten geschweildten Steckverbindung
zwischen Verbindungsmittel 37 und Rohren 35, 36, ist aus der D40 (Fig. 1 — 3) als
alternative Rohrverbindung eine Rastverbindung bekannt, bestehend aus dem
Grundkorper 1 und der Schiebehilse 8, die den Grundkorper 1 mit dem Rohr 6
verbindet. Somit ist es fir den Fachmann eine reine Auswahlentscheidung, ob er
fur die Verbindung von Rohr(en) und Verbindungsmittel eine Schweil3verbindung
wie in D24 versteht oder die als Verbindung von ebenfalls wasserfiihrenden
Rohrleitungen bekannte und damit fir den Einsatzzweck naheliegende Rastver-
bindung nach der D40. Diese Auswahlentscheidung begrindet ebenfalls keinen

erfinderischen Schritt.
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V. Mit Rucksicht auf die oben unter IV.0 bis IV.6 getroffenen Feststellungen,
wonach der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in keiner der verteidigten
Fassungen auf einem erfinderischen Schritt beruht, kbnnen Fragen nach der Zu-
lassigkeit der Schutzanspriche nach Hilfsantrégen 1 bis 6 gegenuber den nachge-
reichten Schutzansprichen vom 22. Dezember 2008 und Fragen nach der Neu-
heit des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters in den verteidigten Fassun-

gen dahingestellt bleiben.

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84
Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere
Entscheidung.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

0. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-
zeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf

beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Werner Schlenk Ausfelder

Bb



