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Entscheidung der Einspruchsabteilung des

Europaischen Patentamts, die am 27. Juni 2008

zur Post gegeben wurde und mit der das

europaische Patent Nr. 1329660 aufgrund des
Artikels 101 (3) b) EPU widerrufen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 1 329 660 widerrufen worden ist,

Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent iIm
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit den
Artikeln 54 und 56 EPU angegriffen worden. Die
Einspruchsabteilung war in der angefochtenen
Entscheidung der Auffassung, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhe.

1. Am 30. Juni 2011 fand eine mundliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer statt.

I11. Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage der Anspriche 1 bis 3,
eingereicht als Hauptantrag am 21. August 2008, oder,
hilfsweise, des Anspruchs eingereicht als Hilfsantrag V

in der mundlichen Verhandlung.

1v. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die
Zuruckweisung der Beschwerde.

V. Anspruch 1 gemdlR Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Flexibler mehrschichtiger beheizbarer Schlauch (1),
mit einer Innenschicht (7), mit wenigstens einer
Verstéarkungsschicht (2) und einer elastomeren

Aulenschicht (4) sowie einem zur Erwarmung eines im
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Schlauch (1) flieBenden Mediums dienenden elektrischen
Heizleiter (3), der sich uUber zumindest einen

Teilbereich der Schlauchlange erstreckt und aus einer
metallischen Seele (5) und einer Ummantelung (6) besteht,
wobeir der Heizleiter (3) unter oder innerhalb der
elastomeren AulRenschicht (4) eingebettet i1st, dadurch
gekennzeichnet, dass der Heizleiter (3) auBlerhalb der
Verstéarkungsschicht angeordnet ist und zumindest in

einem Teilbereich der Schlauchlange wendelférmig unter
oder innerhalb der elastomeren AuBenschicht (4) verlauft,
und dass die elastomere Aullenschicht (4) eine geringere
Festigkeit als der Heizleiter (3) aufweist, die so
bemessen ist, dass der Heizleiter (3) durch eine radial
nach auf’en einwirkende Kraft unter Durchtrennen der
ursprunglichen oder geschwachten elastomeren

AuRenschicht (4), aber ohne Schadigung seiner
metallischen Seele (5) und seiner Ummantelung freilegbar
und unmittelbar mit einer elektrischen

AnschluBvorrichtung (9) elektrisch verbindbar ist.”

Der Anspruch gemall Hilfsantrag V lautet wie folgt:

"Verfahren zum Verbinden eines Heizleiters (3) eines
flexiblen mehrschichtigen Schlauches (1) mit einer
elektrischen Anschlul3vorrichtung (9), wobei der Schlauch
wenigstens eine Verstarkungsschicht (2) und eine
elastomere Aul3enschicht (4) sowie einen zur Erwarmung
eines 1m Schlauch flielRenden Mediums dienenden
elektrischen Heizleiter (3) aufweist, der sich uber
zumindest einen Teilbereich der Schlauchlange erstreckt
und aus einer metallischen Seele (5) und einer
Ummantelung (6) besteht, wobeil der Heizleiter (3) unter
oder innerhalb der elastomeren Aullenschicht (4)

eingebettet ist, wobeil der Heizleiter (3) auBerhalb der
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Verstéarkungsschicht (2) angeordnet ist und wobei die
elastomere Aullenschicht (4) eine geringere Festigkeit
als der Heizleiter (3) aufweist, die so bemessen ist,
dalR der Heizleiter (3) durch eine radial nach aulien
einwirkende Kraft unter Durchtrennen der urspriunglichen
elastomeren AulRenschicht (4), aber ohne Schadigung
seiner metallischen Seele (5) und seiner Ummantelung
freilegbar und unmittelbar mit einer elektrischen
AnschluBvorrichtung (9) elektrisch verbindbar ist, wobei
die Enden des Heizleiters (3) durch eine radial nach
aullen einwirkende Kraft unter Durchtrennen der
ursprunglichen elastomeren Auflenschicht (4), aber ohne
Schadigung seiner metallischen Seele (5) und seiner
Ummantelung freigelegt und unmittelbar mit einer
elektrischen Anschlulvorrichtung (9) elektrisch

verbunden werden.™

Im Beschwerdeverfahren wurde insbesondere auf die

Dokumente

E2: DE-U-295 18 580

E3: DE-A-41 18 926

E4: DE-A-199 15 228 und

E5: US-A-4 553 023

verwiesen.

Die Beschwerdefuhrerin hat im Wesentlichen Folgendes
ausgefuhrt:
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Hauptantrag

Dokument E2 befasse sich nicht mit dem Freilegen des
Heizleiters. Auch in Dokument E4 sei hierzu nichts
ausgefuhrt. Das Freilegen des Heizleiters durch eine
radial nach aullen einwirkende Kraft sei somit durch
diese Dokumente nicht nahegelegt. Beheizbare Schlauche
gebe es schon seit Jahrzehnten, es sei aber nie eine
einfache Losung fur das Freilegen des Heizdrahts eines
solchen Schlauchs gefunden worden. Auch dieser Umstand
spreche fur die erfinderische Tatigkeit beim Gegenstand

des Anspruchs 1.

Hilfsantrag V

Das Einreichen des Anspruchs gemafl3 Hilfsantrag V habe
sich durch die vorausgegangene Diskussion in der
mindlichen Verhandlung als notwendig erwiesen. Die in
diesem Anspruch nunmehr ausschliell3lich beanspruchte
Alternative, dass der Heizdraht die urspringliche, also
die nicht geschwachte, elastomere Aullenschicht
durchtrenne, sei von Anfang an Bestandteil des
Streitpatents gewesen, so dass die Beschwerdegegnerin
genugend Zeit gehabt habe, diese Alternative zu
recherchieren und sich darauf einzustellen. Es spreche
somit nichts gegen die Zulassung des Hilfsantrags V.
Keines der Dokumente zeige das Merkmal des Freilegens
des Heizdrahts durch das Durchtrennen der urspringlichen
AuBenschicht. Einen Draht, wie in Dokument E3 gezeigt,
durch einen schon vorhandenen Schlitz der Aufl’enschicht

zu Fuhren, stelle kein Durchtrennen dar.
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Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes
ausgefuhrt:

Hauptantrag

Dokument E2 offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1 mit
Ausnahme der Ummantelung des Heizdrahts. Dokument E4
gebe jedoch Hinweise, wann man eine solche Ummantelung
vorsehe. Der Heizleiter miusse zwangslaufig freigelegt
werden. Auch beim Schlauch des Dokuments E2 sei dies
durch eine radial nach aulen wirkende Kraft moglich. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe somit nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag V

In der angefochtenen Entscheidung werde darauf
hingewiesen, siehe Punkt 3.1.1 der Entscheidungsgrinde,
dass der Anspruch nicht gewahrbar sei, wenn eine der
beiden Alternativen, nadmlich Durchtrennen der
ursprunglichen Aul3enschicht oder Durchtrennen der
geschwachten AuRenschicht, nicht gewahrbar sei. Die
Beschwerdefihrerin hatte demnach schon zu Beginn des
Beschwerdeverfahrens vorsorglich einen Hilfsantrag mit
der Einschrankung auf eine dieser Alternativen vorsehen
konnen. Der Hilfsantrag V solle deshalb als verspatet
eingereicht nicht zugelassen werden. AulRerdem handele es
sich ber der nunmehr exklusiv beanspruchten Alternative
um eine Inhd&rente Eigenschaft der aus Dokument E2
bekannten Anordnung, da Metalldridhte grundsatzlich eine
hohere Festigkeit beséfllen als eine elastomere
Aullenschicht eines flexiblen Schlauchs. Auch sage der
Anspruch nichts Uber die Eigenschaft der Aul3enschicht

aus, zum Beispiel, ob sie, wie die AulBenschicht bei
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Dokument E3, ursprunglich schon einen Schlitz aufweise,
so dass dieser Anspruch nicht nur verspatet eingereicht,
sondern auch prima facie nicht gewahrbar sei.

Entscheidungsgrinde

1.

C6069.D

Hauptantrag

Dokument E2 offenbart einen flexiblen mehrschichtigen
beheizbaren Schlauch 1 mit einer Innenschicht 2, einer
Verstéarkungsschicht 5 und einer elastomeren AuflRenschicht
6 und einem zur Erwarmung eines Im Schlauch flielRenden
Mediums dienenden elektrischen Heizleiter 4, der sich
wendel formig Uber die Schlauchlange erstreckt und unter
der elastomeren Aullenschicht eingebettet und aulRerhalb
der Verstarkungsschicht angeordnet ist (vgl. die
Beschreibung und Figur 1). Da der Heizleiter
ublicherweise aus Metall besteht, hat er eine hdhere
Festigkeit als die elastomere Aul3enschicht und kann
deshalb durch eine radial nach aullen einwirkende Kraft
zumindest dann die Aullenschicht durchtrennen, wenn diese
geschwacht ist. Im Anschluss daran kann der so
freigelegte Heizleiter mit einer elektrischen

Anschlussvorrichtung verbunden werden.

Da Anspruch 1 nur von freilegbar und verbindbar spricht,
als Vorrichtungsanspruch nicht aber vom tatsachlichen
Freilegen und Verbinden, konnen die Eigenschaften des
Heizdrahts, dass er durch eine radiale Kraft und unter
Durchtrennen der Auf3enschicht freilegbar und unmittelbar
elektrisch verbindbar ist, keinen Unterschied des
Schlauchs gegenuber dem in Dokument E2 offenbarten
Schlauch darstellen. Diese Eigenschaften weist In
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Verbindung mit der Beschaffenheit der Aullenschicht
zwangslaufig auch der Heizdraht des Dokuments E2 auf,
auch wenn darin keine Aussage Uber die Art und Weise des
Freilegens und Verbindens des Heizdrahts gemacht wird.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich
demnach von dem in Dokument E2 offenbarten Schlauch nur
dadurch, dass der Heizleiter mit einer Ummantelung
versehen ist, da in diesem Dokument von einer

Ummantelung des Heizdrahts nicht gesprochen wird.

Die Ummantelung eines stromfuhrenden Drahts ist
allerdings eine Mallnahme, die ein Fachmann entsprechend
der gegebenen Umstande und Anforderungen treffen wird.
Wenn die Gefahr besteht, dass sich elektrische Leiter
berihren, so wird der Fachmann sie isolieren, um Kurz-
oder Fehlschlisse zu vermeiden. Darauf ist iIm
Streitpatent selbst hingewiesen (vgl. Spalte 1, Zeilen
21 bis 25), und darauf wird in Dokument E4 hingewiesen
(vgl. Spalte 2, Zeilen 27 bis 41), das sich ebenfalls
mit einem flexiblen beheizbaren Schlauch befasst. Auch
Dokument E5 bezieht sich auf einen fTlexiblen beheizbaren
Schlauch, ber dem die Heizdrahte ebenfalls mit einer
Ummantelung versehen sind (vgl. Spalte 3, Zeilen 61

bis 68). Die Ummantelung eines Heizdrahts eines
beheizbaren Schlauchs ist deshalb als ubliches
fachmdnnisches Handeln anzusehen. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemall Hauptantrag beruht somit nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag V
Der Hilfsantrag V wurde erst wahrend der mundlichen

Verhandlung vorgelegt und ist deshalb im Sinne des
Artikels 114(2) EPU und des Artikels 13 der
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Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) als
verspatet eingereicht anzusehen. Somit stellt sich die
Frage der Zulassigkeit dieses Hilfsantrags.

Der Anspruch gemall Hilfsantrag V bezieht sich auf ein
Verfahren, In dem definiert ist, wie der Heizdraht eines
flexiblen beheizbaren Schlauchs freigelegt und
elektrisch verbunden wird. Der dabei verwendete
Heizdraht entspricht dem Heizdraht des Anspruchs 1 gemaf
Hauptantrag in der auf die urspringliche Auenschicht
bezogenen Alternative, und das Verfahren beschrankt sich
auf das Durchtrennen der urspriunglichen Aul3enschicht

durch den radial nach aulBen gezogenen Heizleiter.

Im Einspruchsverfahren und im schriftlichen Abschnitt
des Beschwerdeverfahrens waren stets zwei Alternativen
vorgesehen, namlich dass der Heizdraht unter
Durchtrennen der urspringlichen oder der geschwachten
AuRenschicht freilegbar ist bzw. freigelegt wird. Auch
noch In dem nach der Ladung zur mindlichen Verhandlung
vorgelegten Hilfsantrag 111 waren diese beiden
Alternativen vorgesehen. Die angefochtene Entscheidung
hat aber unmissverstandlich darauf hingewiesen, dass bei
Nichtgewdhrbarkeit einer der beiden Alternativen der
ganze Anspruch nicht gewédhrbar ser (vgl. Punkt 3.1.1 der
Entscheidungsgriunde). Auch in dem der Ladung zur
mundlichen Verhandlung beigefligten Bescheid hat die
Kammer einen Hinweils auf die Problematik der auf die
geschwéachte AulRenschicht gerichteten Alternative gegeben
(vgl. Punkt 5, "zumindest beil geschwachter
Aullenschicht™). Trotzdem hielt die Beschwerdefihrerin
sowohl i1n der Beschwerdebegrindung als auch wahrend des
Beschwerdeverfahrens bis in die mundliche Verhandlung an

auf beide Alternativen gerichteten Anspriuchen fest. Die
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Beschwerdegegnerin konnte deshalb davon ausgehen, dass
dies ein verbindlicher Anspruchsumfang ist und sie mit
Tatsachen und Argumenten gegen lediglich eine der beiden
Alternativen zum Erfolg kommen kdnnte.

Durch die Einschrankung auf eine der beiden Alternativen
fur die Beschaffenheit der Aullenschicht stellen sich
zwel Fragen. Zum einen wird der Schwerpunkt auf einen
Aspekt verlegt, von dem zuvor nicht erkennbar war, dass
er eine entscheidende Rolle spielen kdénnte. Dieser
Aspekt erfordert neue Uberlegungen hinsichtlich der
erfinderischen Tatigkeit, die zu einem so spaten
Zeitpunkt weder der Beschwerdegegnerin noch der Kammer
ohne Vertagung der mundlichen Verhandlung zumutbar waren.
Die Zulassung eines derart geanderten Vorbringens ware
daher nicht in Einklang mit den Bestimmungen des
Artikels 13(3) VOBK. Aullerdem stellt sich die Frage, ob
der Anspruch gemall Hilfsantrag V prima facie gewdhrbar
sein konnte, denn es ist fraglich, ob das Freilegen des
Heizdrahts unter Durchtrennen der urspringlichen
Aul3enschicht, deren Beschaffenheit mit Ausnahme der
elastomeren Eigenschaft im Anspruch nicht n&her
definiert ist, uUberhaupt eine erfinderische Tatigkeit
darstellen kann. Das Freilegen eines Drahts durch eine
radial nach auflen wirkende Kraft unter Durchtrennen der
geschwachten Aul3enschicht ist dem Fachmann namlich aus
dem Bereich der Elektroinstallation bekannt und gelaufig
und, wie Im Rahmen der Gegenstédnde der nicht weiter
verfolgten Hilfsantrage diskutiert, auch in Verbindung
mit einem beheizbaren Schlauch in Dokument E5 gezeigt
(vgl. Spalte 5, Zeilen 3 bis 11 und Figur 5). Je nach
den Gegebenheiten (Durchmesser des Drahts, Dicke und
Festigkeit der AulRenschicht) wird sich ein Fachmann aber

nicht die Muhe machen, vor der Freilegung des Drahts die
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Aullenschicht zu schwachen, wenn der Draht auch ohne
diese Schwachung radial nach auflen durch die
Aullenschicht gezogen werden kann, so dass auch die
Freilegung eines Drahts, ohne vorher die AulRenschicht zu
schwachen, 1m Rahmen udblichen fachm&nnischen Handelns
liegt.

Da also weder der Beschwerdegegnerin noch der Kammer
weitergehende Uberlegungen und Recherchen zu dem spaten
Zeitpunkt zumutbar waren und auch nicht erkennbar ist,
dass das geanderte Vorbringen der Beschwerdefihrerin zu
einem gewahrbaren Anspruch fuhren konnte, wird der

Hilfsantrag V in Einklang mit Artikel 114(2) EPU und
Artikel 13(1) und (3) VOBK nicht zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth W. Zellhuber
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