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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (nachfolgend: der
Beschwerdefiithrerin) richtete sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europaische
Patent Nr. 3 205 493 zu widerrufen.

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefiihrerin einen Hauptantrag und 24

Hilfsantrage ein.

Die Anspriiche 1 und 3 von Hilfsantrag 21 haben den

folgenden Wortlaut:

"l1. Schlauchleitung (100, 200) fir ein Fluid, mit einer
Trdgerschicht (101), einer ersten Sperrschicht (103),
die ausgebildet ist, die Diffusion des Fluids zu
verhindern, einer zweliten Sperrschicht (105), wobei die
erste Sperrschicht (103) auf der Innenseite (107) der
Schlauchleitung (100, 200) angeordnet ist und die
zwelite Sperrschicht (105) zwischen der ersten
Sperrschicht (103) und der Trdgerschicht (101)
angeordnet ist, wobei eine der Sperrschichten (103,
105) ilberwiegend aus thermoplastischem Fluorelastomer-
Vulkanisat und die andere Sperrschicht (103, 105)
liberwiegend aus einem Fluorelastomer oder aus
Fluorkautschuk besteht, und wobei die Schlauchleitung
(200) ferner einen elektrisch leitfdhigen Streifen
(201) zum Ableiten elektrischer Ladung aufweist, der
auf der Innenseite (107) der Schlauchleitung (200)
angeordnet ist, wobei die Schlauchleitung (200) eine
erste Trdgerschicht (203) sowie eine zweite
Trdgerschicht (205) aufweist, die relativ zur ersten
Trdgerschicht (203) im Inneren der Schlauchleitung

(200) angeordnet ist, sowie eine Zwischenschicht (207),
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die zwischen der ersten Trdgerschicht (203) und der
zweliten Trdgerschicht (205) angeordnet ist, wobeili die
Zwischenschicht (207) als textiler Drucktrdger
ausgebildet ist und p-Aramid-, POD-, Polyamid- und/oder
PET-Fasern umfasst, wobei der textile Drucktridger
geflochten, spiralisiert oder gestrickt ist, wobei die
Sperrschicht (103, 105) aus Fluorelastomer-Vulkanisat
auf der Innenseite (107) der Schlauchleitung (200)
angeordnet ist und damit die erste Sperrschicht (103)
bildet und die Sperrschicht (103, 105) aus
Fluorelastomer oder Fluorkautschuk zu der Sperrschicht
(103, 105) aus Fluorelastomer-Vulkanisat benachbart
angeordnet ist und damit die zweite Sperrschicht (105)
bildet und wobeil die zweite Sperrschicht (105) durch
Vulkanisation ein Haftsystem zwischen der ersten
Sperrschicht (103) und einer der zweiten Sperrschicht
(105) benachbarten Trdgerschicht (101, 205) aus
Epichlorhydrin-Elastomer, Acrylat-Elastomer oder

Ethylenacrylat-Elastomer bildet."

"3. Schlauchleitung (100, 200) nach einem der
vorangehenden Anspriiche, wobeili eine Trdgerschicht (101,
203, 205) ein Epichlorhydrin-Elastomer, ein Acrylat-

Elastomer oder ein Ethylenacrylat-Elastomer enthdlt."

Mit der Beschwerdeerwiderung brachte die Einsprechende
und Beschwerdegegnerin unter anderem Einwande gegen
Hilfsantrag 21 vor. Dieser Antrag sei erstmalig mit der
Beschwerdebegrindung vorgelegt worden und damit
verspatet. Zudem sei der Anspruchssatz unklar, weil
Anspruch 3 breiter sei als Anspruch 1 und auch die
Bezugszeichen der Tragerschichten in Anspruch 1 seien
widersprichlich. Beide Mangel seien im erteilten
Anspruchssatz nicht vorhanden gewesen, so dass sie im
Einspruchs-Beschwerdeverfahren geprift werden kdnnten.

Ferner sei der Gegenstand von Anspruch 1 nicht
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erfinderisch ausgehend von D10 (WO 99/61227 Al) in
Kombination mit der Lehre von D1 (DE 10 2014 103 479
Al) oder D9 (US 5,170,011 A).

Nach dem Erhalt der wvorlaufigen Meinung der Kammer
reichte die Beschwerdegegnerin einen Schriftsatz ein,
in dem in Bezug auf die erfinderische Tatigkeit
ausgehend aus D10 das Dokument D6 (US 2004/0142135 Al)
und auRerdem erstmalig das Dokument US 7,478,653 B2 (im

Folgenden D14) erwdhnt werden.

Mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2023 reichte die
Beschwerdefihrerin unter anderem den neuen Hilfsantrag
21-2 ein, der bis auf die Streichung von Anspruch 3 und
der entsprechende Umnummerierung der nachfolgenden
Anspriche Hilfsantrag 21 entspricht. Ferner beantragte
sie die Zurickverweisung der Sache an die erste Instanz
wegen einer Verletzung des rechtlichen Gehdrs sowie filir
den Fall, dass die Kammer am vollumfanglichen Widerruf
des Patents festhalte, die Vorlage zweier Fragen an die

GroRe Beschwerdekammer.

In der am 5. Dezember 2023 abgehaltenen Verhandlung
nahm die Beschwerdefilhrerin alle hoherrangigen Antrage
zurick und machte Hilfsantrag 21-2 zum neuen
Hauptantrag. Die Antrage auf Rickverweisung der Sache
an die Einspruchsabteilung sowie die Antrage zweier
Vorlagen an die GroBe Beschwerdekammer wurden ebenfalls

zuruckgenommen.

Die abschlieBenden Antrdge der Parteien waren wie
folgt:

Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufrechterhaltung
des Patents in gednderter Form auf Basis des

Hilfsantrags 21-2, hilfsweise auf Basis eines der
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Hilfsantrage 22, 22-2, 23, 23-2, 24, 24-2, 1-11, 16,
16-2 oder 17-20.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zurickzuweisen.

Entscheidungsgriunde

1. Hilfsantrag 21-2

1.1 Die Kammer ist aus den folgenden Grinden zu dem Schluss
gelangt, den Antrag zum Verfahren zuzulassen (Artikel
13(1) und 13(2) VOBK). Der Antrag ist bis auf die
Streichung von Anspruch 3 identisch mit dem erstmalig
mit der Beschwerdebegriindung vorgelegten und in der
mundlichen Verhandlung zuruckgenommenen Hilfsantrag 21.
Zu diesem hatte die Kammer, was die Zulassung ins
Verfahren unter Artikel 12(4) VOBK 2020 und die
erfinderische Tatigkeit angeht, eine positive
Stellungnahme abgegeben, aber einen Einwand der
Beschwerdegegnerin unter Artikel 84 EPU gegen Anspruch
3 aufgegriffen. Dieser wird durch die Streichung des
Anspruchs ausgeraumt, ohne dass die Anderung zu neuen
Einwanden Anlass gibt. Die Zulassung des Antrags dient
auch der Verfahrensokonomie, weil dadurch zumindest die
Beschaftigung mit den nachrangigen Hilfsantrdgen 11 und
15-20, die alle der Entscheidung zugrunde liegen und
die sich somit im Verfahren befinden, entfallt. Zudem
war in der Vorinstanz der Patentinhaberin verwehrt
worden, einen weiteren Antrag zur Beseitigung der gegen
den in der mindliche Verhandlung vorgelegten bisherigen
Hilfsantrag 21 vorgebrachten Einwande einzureichen.
Daher konnte der Antrag erst in Beschwerdeverfahren

gestellt werden.
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Die Beschwerdegegnerin hat korrekterweise vorgebracht,
dass Hilfsantrag 21-2 bereits vor dem Erhalt der Ladung
bzw. der vorlaufigen Meinung der Kammer hatte
eingereicht werden konnen. Zudem lagen keine
auBergewdhnlichen Umstande im Sinne von Artikel 13(2)
VOBK vor, die eine Zulassung des Antrags rechtfertigen

wlirden.

Die Kammer folgt in dieser Hinsicht jedoch Entscheidung
T 2295/19, die in einem sehr dhnlichen gelagertem Fall
einen Antrag, in dem ebenfalls lediglich Anspriiche
gestrichen wurden, zugelassen hatte. Zur Begrindung
fihrte die Kammer unter anderem unter Punkt 3.4.13 und

3.4.14 folgendes aus:

"3.4.13 Festzuhalten ist demnach, dass die Befugnis der
Nichtberiicksichtigung von spdtem Vorbringen im Rahmen
des EPU keinen verfahrensrechtlichen Selbstzweck
darstellt. Sofern eine Beeintrdchtigung der
vorgenannten Grundsdtze nicht zu befilirchten 1ist,
besteht nach Auffassung der Kammer somit auch kein
Grund, in einem spdten Verfahrensstadium eingereichte
Antrdge, die die Aufrechterhaltung eines Patents 1in
einer bestimmten Fassung zum Gegenstand haben, nicht zu
berticksichtigen (vgl. hierzu auch T 339/19, Nr. 1.3.3
und 1.5 der Grinde).

3.4.14 Fir die Frage der Berilicksichtigung des
Hilfsantrags 5 im vorliegenden Verfahren folgt daraus:
Da sich der Hilfsantrag 5 vom Hauptantrag nur dadurch
unterscheidet, dass die Stoffanspriiche gestrichen
wurden, und die verbleibenden Verfahrensanspriiche von
den Parteien in ihren Schriftsdtzen bereits eingehend
erdrtert wurden, sodass weder eine Anderung des
faktischen oder rechtlichen Rahmens des Verfahrens,

noch die Notwendigkeit einer Neugewichtung des
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Verfahrensgegenstandes vorlagen und einer Entscheidung
im Rahmen der miindlichen Verhandlung nichts
entgegenstand, war weder eine Beeintrdchtigung der
Verfahrensbékonomie noch eine Verletzung des Grundsatzes
des fairen Verfahrens zu erwarten. Die Kammer libte ihr
Ermessen unter Artikel 13 (2) VOBK 2020 daher
dahingehend aus, den Hilfsantrag 5 im Verfahren zu

berticksichtigen.".

Auch im vorliegendem Fall wurde Anspruch 1 und
insbesondere die Frage seiner erfinderischen Tatigkeit
ausfihrlich diskutiert. Die Streichung von Anspruch 3
hat hierauf keinen Einfluss, sondern raumt lediglich
einen davon unabhidngigen Einwand unter Artikel 84 EPU
aus. Die Beschwerdegegnerin hat diesen letzten Punkt
bestritten und vorgebracht, die Streichung von Anspruch
3 habe auch Auswirkungen auf die Prifung der
erfinderischen Tatigkeit wvon Anspruch 1, weil dieser
nun enger ausgelegt werden misse. Dieses Argument ist
jedoch nicht idberzeugend, denn unabhangig von der
Frage, ob Anspruch 1 durch die Streichung von Anspruch
3 in der Tat enger ausgelegt werden muss, was die
Kammer bezweifelt, hat die Beschwerdefihrerin an keiner
Stelle ihre Argumentation auf eine solche engere
Auslegung gestitzt. Vielmehr entspricht die
Argumentation beider Parteien zu Hilfsantrag 21-2

derjenigen zu Hilfsantrag 21.

Die Kammer sieht daher nicht, dass der
Beschwerdegegnerin dadurch, dass der Antrag nicht vor,
sondern erst nach der Ladung zur mindlichen Verhandlung
eingereicht wurde, irgendwelche Nachteile erwachsen
sind. Unter diesen Umstanden hat die Kammer ihr
Ermessen dahingehend ausgeibt, den Antrag zum Verfahren
zuzulassen (siehe auch T 1172/21, Punkt 2 der Grunde,
und T 424/21, erster Leitsatz).
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Zudem Uberwindet der Hilfsantrag 21-2 alle ausstehenden
substantiellen Einwande (siehe unten), sodass er auch
die Erfordernisse des Artikels 13(1) VOBK 2020 erfullt.

Die Kammer ist namlich insoweit zu dem Schluss gelangt,
dass der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Erfindung betrifft Schlauchleitungen fir ein Fluid,
insbesondere fiur Kraftstoffe (Absatz 0001, 0002).

Die D10 betrifft ebenfalls Kraftstoffleitungen (Seite
1, Zeile 4-11) und die Kammer geht zugunsten der
Beschwerdegegnerin davon aus, dass dieses Dokument den

nachstliegenden Stand der Technik darstellt.

Konkret offenbart D10 in der Figur 5 eine
Schlauchleitung mit der folgenden Schichtenfolge (von
innen nach auBen): Elastische Schicht 12 / Sperrschicht
10 / elastische Schicht 14 / Verstédrkungelement 16 /
Deckschicht 18. Die innerste Schicht 12 kann dabei ein
leitfahiges Fluorelastomer sein (Seite 10, Zeile 7-8).
Dies wird auf Seite 12, Zeile 13-24 spezifisch fiur die
in Figur 5 gezeigte Ausfihrungsform bestatigt. Auf
Anspruch 1 von Hilfsantrag 12 gelesen entspricht diese
Schicht bis auf ihre Position der zweiten Sperrschicht,
die ebenfalls aus Fluorelastomer bestehen kann. Die
Tatsache, dass Schicht 12 in D10 nicht als Sperrschicht
bezeichnet wird, ist hierbei irrelevant, denn sie
besteht aus dem gleichen Material wie eine der
Sperrschichten gemal Anspruch 1, so dass sie inharent
iber gewisse Sperreigenschaften verfligen muss. Die sich
anschlieRende Sperrschicht 10 enthalt eine
vulkanisierte Mischung aus einem Fluorelastomer und

einem thermoplastischen Fluorpolymer (Seite 2, Zeile
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11-13, Seite 5, Zeile 25-27, Seite 10, Zeile 10-19,
Seite 9, Zeile 21-24). Diese Schicht entspricht bis auf
ihre Position der ersten Sperrschicht nach Anspruch 1.
Die nachstliegende Elastomerschicht 14 enthdlt ein
Elastomer, zum Beispiel ein Epichlorhydrin-Elastomer
(Seite 10, Zeile 11 - 20) und das weiter auBen liegende
Verstarkungselement ist zum Beispiel ein aus Kevlar-
und damit aus p-Aramid-Fasern aufgebautes Gestrick
(Seite 11). SchlieBlich umfasst die auBenliegende
Deckschicht bevorzugt ebenfalls ein Elastomer (Seite
10, Zeile 21 - Seite 11, Zeile 8). Auf Anspruch 1
gelesen entsprechen diese drei Schichten der ersten
Tragerschicht, der Zwischenschicht sowie der zweiten
Tragerschicht. Auch hier ist die Tatsache, dass die
Schichten in D10 anders bezeichnet werden, nicht

relevant.

Es ist unstrittig, dass das Merkmal "wobei die
Schlauchleitung (200) ferner einen elektrisch
leitfahigen Streifen (201) zum Ableiten elektrischer
Ladung aufweist, der auf der Innenseite (107) der
Schlauchleitung (200) angeordnet ist", in D10 nicht

offenbart ist.

AuBerdem sind in der Ausfihrungsform nach Figur 5 die
Positionen der ersten und der zweiten Sperrschicht
vertauscht, weil hier im Gegensatz zu Anspruch 1 die

Schicht aus Fluorelastomer die innerste Schicht bildet.

Um ausgehend von der in Figur 5 von D10 gezeigten

Schlauchleitung zum Gegenstand von Anspruch 1 zu

gelangen, misste der Fachmann somit:

- die Lehre von D1 oder D9 anwenden und anstelle des
leitfahigen Materials in der inneren Schicht einen
leitfahigen Streifen vorsehen und

- zusatzlich die Schichten 12 und 10 der in Figur 5
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der D10 gezeigten Schlauchleitung vertauschen.

Die Kammer geht zugunsten der Beschwerdegegnerin davon
aus, dass die beiden Unterscheidungsmerkmale nicht
technisch zusammenwirken und somit getrennt voneinander
auf Naheliegen geprift werden kdénnen. Die Kammer geht
weiter davon aus, dass das Vertauschen der beiden
Sperrschichten (bzw. der Schichten 12 und 10 in Figur 5
der D10) mit keinem technischen Effekt verbunden ist,
so dass die diesbeziigliche Aufgabe in der
Bereitstellung einer alternativen Schlauchleitung

liegt.

Die Kammer halt ein Vertauschen der Schichten aus den
folgenden Grinden jedoch nicht fiir einen naheliegenden
Schritt: Insbesondere teilt die Kammer nicht die
Ansicht der Beschwerdegegnerin, die in diesem
Zusammenhang vorgebracht hat, D10 lehre, dass die
Sperrschicht 10 und die Elastomerschicht 12
grundsatzlich austauschbar seien. Vielmehr ist eine
solche Austauschbarkeit lediglich fur die
Ausfihrungsformen ohne zweite Elastomerschicht 14
beschrieben (Figur 3 und 4), aber nicht fir die in
Figur 5 gezeigte Ausfihrungsform mit zwei
Elastomerschichten 12 und 14. Wirde man in der
Schlauchleitung nach Figur 5 die Sperrschicht (10) und
die Elastomerschicht (12) vertauschen, wirden die
beiden Elastomerschichten (12) und (14) direkt
aneinandergrenzen, aber eine solche Konfiguration ist
in D10 an keiner Stelle offenbart. Vielmehr wird auf
Seite 10, Zeile 11-20 zur Elastomerschicht (14)
offenbart, dass diese insbesondere eine gute Haftung zu
der auBeren Abdeckschicht ("outer cover") und der
Sperrschicht (10) aufweisen solle. Wirden die Schichten
(12) und (10) wvertauscht, konnte Schicht (14) diese

Funktion nicht mehr erfiillen. Zumindest scheint ein
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Vertauschen der Schichten (10) und (12) im Lichte
dieser Passage kein naheliegender Schritt zu sein. Die
Beschwerdegegnerin hat in diesem Zusammenhang auf einen
vermeintlichen Widerspruch hingewiesen, denn in Figur 5
grenze Schicht 14 nicht an die &duBere Abdeckschicht 18,
sondern an Schicht 16. Die Kammer sieht jedoch keinen
Widerspruch, denn das Referenzzeichen 16 (laut Seite
11, Zeile 9, ein Verstarkungselement - reinforcing
member) bezeichnet nicht notwendigerweise eine
geschlossene Schicht, so dass ein Kontakt zu Schicht 18
trotzdem moéglich ist. In diesem Sinne kann auch Figur 5
verstanden werden. Somit besteht kein Grund, an der
Lehre von Seite 10 zu zweifeln, nach der die
Elastomerschicht 14 der Haftvermittlung zwischen
Sperrschicht 10 und Abdeckschicht 18 dient. Das
Argument der Beschwerdegegnerin, der Fachmann wiirde die
Lehre der D10 sozusagen auf eine Ausfihrungsform
extrapolieren, in der die Schichten 10 und 12

vertauscht sind, Uberzeugt somit nicht.

Die Beschwerdegegnerin hat weiter auf Absatz 0057 der
D6 verwiesen, der lehre, dass zweil nebeneinander
angeordnete Elastomerschichten eine bekannte
Designvariante sei, so dass ein Vertauschen der
Schichten 10 und 12 naheliegend sei. Auch dieses
Argument iberzeugt jedoch nicht, denn D6 lehrt in der
genannten Passage eine spezielle, insgesamt aus nur
zwel Schichten bestehende Schlauchleitung, aber nicht
in allgemeiner Form ein zweischichtiges Designelement
zur Verwendung in mehrschichtigen Schlauchleitungen.
Daher halt die Kammer das Argument der
Beschwerdegegnerin, D6 lege die Vertauschung der
Schichten 10 und 12 in der Schlauchleitung nach Figur 5

nahe, fir nicht tberzeugend.
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Ein weiterer Angriff unter Artikel 56 EPU geht von
Figur 3 der D10 aus.

Auch diese Ausfihrungsform offenbart nicht das Merkmal
"wobeil die Schlauchleitung (200) ferner einen
elektrisch leitfahigen Streifen (201) zum Ableiten
elektrischer Ladung aufweist, der auf der Innenseite
(107) der Schlauchleitung (200) angeordnet ist".

AuBerdem fehlt zwischen der zweiten Sperrschicht 12 und
der Zwischenschicht 16 eine Tragerschicht aus
Epichlorhydrin-Elastomer, Acrylatelastomer oder

Ethylenacrylat-Elastomer.

Die Beschwerdegegnerin hat zwel verschiedene
Moglichkeiten aufgezeigt, wie der Fachmann in
naheliegender Weise zu einer solchen zusatzlichen

Schicht gelangen wiirde.

So ware es naheliegend, eine zusatzliche Schicht 14
zwischen den Schichten 12 und 16 vorzusehen. Da in
Figur 5 die Schichten 14 und 16 bereits nebeneinander
angeordnet seien, stelle diese Anordnung ein bekanntes
Designelement dar, das der Fachmann auf Figur 3
ibertragen wlirde. Dieses Argument iuberzeugt jedoch
nicht, weil es der oben bereits erwahnten Lehre von
Seite 10 der D10 zuwiderlauft, dass Schicht 14 eine
gute Haftung zur Sperrschicht 10 aufweisen soll. Da in
der vorgeschlagenen Struktur kein Kontakt zwischen den
Schichten 10 und 14 bestinde, ist die Aufnahme einer
Schicht 14 in die Schlauchstruktur nach Figur 3 nicht

naheliegend.

Alternativ hat die Beschwerdefiihrerin vorgebracht, die
Aufsplittung einer Fluorelastomerlage in zweili Lagen sei

ebenfalls eine bekannte Designvariante, die zum
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Beispiel in D14 aus Kostengrinden vorgeschlagen werde.
Somit sei es naheliegend, in Figur 3 der D10 anstatt
einer Schicht 12 zwei Elastomerschichten vorzusehen.
Dieses Argument iUberzeugt jedoch ebenfalls nicht.
Abgesehen von der Tatsache, dass D14 verspadtet nach
Erhalt der vorlaufigen Meinung der Kammer, bzw.
dberhaupt nicht ordnungsgemal und nur in Ausziigen
eingereicht wurde, lehrt die vorgelegte Passage keine
zusatzliche Schicht aus den beanspruchten Materialien

und fihrt somit nicht zum beanspruchten Gegenstand.

Daher hatte der Fachmann die beanspruchte
Schlauchleitung als mdgliche naheliegende Alternative

nicht in Betracht gezogen.

Aus den gleichen Grinden entsprechen die abhdngigen
Anspriche 2 bis 6 sowie die Verfahrensanspriche 7 und 8
den Erfordernissen des Artikels 56 EPU.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der

MaBgabe zurlckverwiesen, das Patent im Umfang der Ansprilche

1 - 8 des Hilfsantrages 21-2 und einer gegebenenfalls

anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.
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