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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat am 6. Juli
2004 gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom
27. Mai 2004 das Patent zu widerrufen, Beschwerde
eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebihr entrichtet,
und die Beschwerde schriftlich begrindet.

1. Der Einspruch war auf die Einspruchsgrinde nach
Artikel 100 a) und b) EPU gestitzt worden. Die
Einspruchsabteilung befand, dass die Erfindung nicht
ausfuhrbar sei und, dass der Gegenstand des Anspruchs 1

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

I11. Folgende Druckschriften haben wahrend des

Beschwerdeverfahrens eine Rolle gespielt:

E2: DE-A-19 713 030
E6: US-A-4 788 942

1v. Der Anspruch 1 wie erteilt lautet wie folgt:

1. Viertakt-Brennkraftmaschine mit Fremdzindung,
direkter Einspritzung eines Kraftstoffes mit einer
Einspritzduse (22) in einen Brennraum (28), wenigstens
einem Einlalkanal (14) mit Einlalventil (15) und
wenigstens einem Auslallkanal (16) mit Auslalventil (17),
wober EinlalBventil (15) und Auslaflventil (17) an
gegenuberliegenden Seiten des Brennraumes (28)
angeordnet sind und wobeil die Einspritzdise (22)
einlallventilseitig angeordnet i1st, und mit wenigstens
einer In einem Kolbenboden (12) einlalBventilseitig
ausgebildeten Mulde (32;36,38), wober ein Kolben (10)
eine sich iIn Bewegungsrichtung desselben erstreckende
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Mittellangsachse (30) aufweist, wobeil die Mulde
(32;36,38) einlallventilseitig angeordnet und beziuglich
EinlalBventil (15) und Einspritzdise (22) derart mit
wenigstens einem den hochsten Punkt des Kolbenbodens (12)
bildenden Randabschnitt der Umfangskontur ausgebildet
ist, dalB eine von dem In entsprechender Weise
ausgebildeten EinlalBkanal (14) uber das Einlalventil (15)
in den Brennraum (28) eintretende Luftstromung (26) und
ein von der Einspritzdiuse (22) In den Brennraum (28)
eintretender Einspritzstrahl (24) an gegenuberliegenden
Seiten in die Mulde (32;36,38) eintreten, wobei ferner
auf dem Kolbenboden (12) eine die Mulde (32) quer zur
Einspritzrichtung in eine Kraftstoffmulde (36) und eine
Luftmulde (38) teilende Erhebung (34) derart ausgebildet
ist, dal der Einspritzstrahl (24) in die Kraftstoffmulde
(36) an einer der Erhebung (34) gegenitberliegenden Seite
und die Luftstromung (26) in entgegengesetzter Richtung
beziglich des Einspritzstrahles (24) in die Luftmulde
(38) an einer der Erhebung (34) gegenitberliegenden Seite
eintritt, dadurch gekennzeichnet, dall in der
Schnittebene

- die Kraftstoffmulde (36) eine Tiefe tka zwischen der
Erhebung (34) und einem unteren Kraftstoffmuldenrand von
4 mm bis 12 mm aufweist,

- die Luftmulde (38) eine Tiefe t. beziuglich einem der
Erhebung (34) gegenuberliegenden Luftmuldenrand von 2 mm
bis 10 mm aufweist,

- eilne Tangente einer Kraftstoffmuldenwandung an einem
der Erhebung (34) gegeniuberliegenden
Kraftstoffmuldenrand mit der Mittellangsachse (30) einen
Winkel 1 von 40 Grad bis 62 Grad einschliel3t, und

- eine Tangente einer Luftmuldenwandung an einem der

Erhebung (34) gegeniberliegenden Kraftstoffmuldenrand
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mit der Mittellangsachse (30) einen Winkel y1 von 30
Grad bis 62 Grad einschlielRt."

V. Am 5. Oktober 2006 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

VI. Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt
aufrechtzuerhalten.

Sie trug im Wesentlichen folgendes vor:

Das angefochtene Patent beziehe sich auf eine Viertakt-
Brennkraftmaschine mit Fremdzindung und direkter
Einspritzung des Kraftstoffes, die einen
Schichtladebetrieb erlaube. Solche Brennkraftmaschinen
gehorten bereits zum Stand der Technik, ein Beispiel
dafir sei E2. Daher sei es auch nicht notig, alle zur
Realisierung einer solchen Brennkraftmaschine notigen
Angaben in der Patentschrift aufzulisten. Der zu
erzielende Effekt sei darin zu sehen, die
Empfindlichkeit der Gemischbildung beziglich
Serienstreuungen des Injektors zu vermindern. Die
beanspruchten Bereiche fiUr die vier im Anspruch 1
definierten Parameter ermoglichten es, den angestrebten
Effekt bei einer dem Oberbegriff des Anspruchs 1
entsprechenden Brennkraftmaschine zu erzielen. Dass der
gewinschte Effekt nicht in den gesamten beanspruchten
Bereichen auftreten wirde, sei eine Behauptung der
Beschwerdegegnerin. Daher sei die Ausfuhrbarkeit der

Erfindung zu bejahen.

E2 entspreche dem Oberbegriff des Anspruchs 1, enthalte
jedoch keine konkreten Angaben zu den im angefochtenen
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Patent beanspruchten Parametern. E6 und E7 offenbarten
keine Tur einen Schichtladebetrieb geeigneten
Brennkraftmaschinen und wirden daher von einem Fachmann

nicht i1n Betracht gezogen werden.

Die erfindungsgemédlen Parameter wirden in keiner der
Entgegenhaltungen angesprochen. Somit konnten diese
Druckschriften einem Fachmann auch keinen Hinweis geben,
dass die beanspruchten Parameter einen Einfluss auf die
Beherrschung des Schichtprofils haben konnten und ihn
auch nicht dazu anregen, diese Parameter andern zu

wollen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) widersprach den
Ausfihrungen der Beschwerdefihrerin und brachte im

Wesentlichen folgendes vor:

Eine Erfindung miusse eine klare Lehre vermitteln, so
dass der Fachmann die Erfindung im ganzen Umfang der
beanspruchten Bereiche ausfihren kénne. Die
beanspruchten Bereiche fur die vier im Anspruch 1
definierten Parameter erlaubten es, zu so extrem
verschiedene Kolben zu gelangen, dass es
unwahrscheinlich sei, dass mit allen diesen Kolben der
gewinschte Effekt erzielt werden konne. Daher sei die
Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Schutzumfang
ausftuhrbar.

Zwar konnten keine MalRe aus den Figuren von E2 oder E6
abgeleitet werden, jedoch gdben diese grundsatzliche
Hinweise uUber die Kolbenprofile. Diese Kolbenprofile
entsprachen anndhernd denen des angefochtenen Patents.
Die geringen Unterschiede des beanspruchten Gegenstands

zu E2 oder E6 entsprachen einer Optimierungsarbeit, die
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im Rahmen des normalen fachlichen Handelns eines
Fachmanns liege.

AuRBerdem erfulle die Erfindung, die eigentlich als
Auswahlerfindung zu betrachten sei, nicht die durch die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern dafiur aufgestellten

Kriterien.

Daher beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zurickzuweisen.
Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. AusTtuhrbarkeit

2.1 Es steht auller Frage, dass die Herstellung einer
Brennkraftmaschine die einen Kolben mit den

beanspruchten Merkmalen beinhaltet, moéglich ist.

Dies ist auch von der Beschwerdegegnerin nicht
bestritten worden.

2.2 Die zu klarende Frage ist also, ob die Erfindung so
offenbart ist, dass ein Fachmann diese In dem gesamten
beanspruchten Bereich ausfihren kann. Mit anderen Worten,
ob gentgend Angaben zur Herstellung der Kolbenprofile
vorhanden sind, so dass der zu erzielende Effekt auch

2060.D
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mit allen Im Schutzumfang liegenden Kolbenprofilen
eintritt.

Der durch die Erfindung erzielte Effekt kann darin
gesehen werden, die Empfindlichkeit der Gemischbildung
beziglich Serienstreuungen des Injektors zu vermindern
(siehe Patentschrift, Spalte 3, Zeilen 9 bis 12).

Hierzu hat die Beschwerdegegnerin geltend gemacht, dass
nicht alle Angaben, die zur Erzielung des Effektes notig
seien, iIn der Patentschrift offenbart seien. Zum
Beispiel koénne das Ausmall der Mulden nicht fur jeden
Kolbendurchmesser gleich sein, die Muldenausmalle In
Bezug auf den Kolbendurchmesser seien jedoch nicht
angegeben und schon daher sei der angestrebte Effekt

nicht fur jeden Kolbendurchmesser zu erzielen.

Dem kann nicht zugestimmt werden. Der durch die
Erfindung zu erzielende Effekt soll nicht in einer
unbestimmten Brennkraftmaschine erreicht werden, sondern
in einer Viertakt-Brennkraftmaschine mit Fremdzindung
und direkter Einspritzung des Kraftstoffes, die einen
Schichtladebetrieb erlaubt. Dadurch dass die
Brennkrafttmaschine einen Schichtladebetrieb zulasst, ist
bereits eine Abstimmung von den Muldenausmallen bezuglich
des Kolbendurchmessers und der raumlichen Anordnung des

Einspritzwinkels und des Zindortes vorausgesetzt.

Solche Brennkraftmaschinen, auf die sich zum Beispiel
auch E2 bezieht, gehdren bereits zum Stand der Technik.
Daher ist es auch nicht noétig, alle Einzelheiten fur die
Ausfuhrung einer solchen Brennkraftmaschine in der

Patentschrift zu beschreiben.
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Die Erfindung lehrt nicht wie bel einer Viertakt-
Brennkraftmaschine mit Fremdzindung und direkter
Einspritzung des Kraftstoffes die Mulden im Kolben
auszubilden sind, um einen Schichtladebetrieb zu
ermoglichen, sondern wie diese Mulden, die bereits eine
Schichtladebetrieb erlauben, durch Verwirklichung der
vier 1m Anspruch 1 definierten Parameter innerhalb der
beanspruchten Bereiche es ermoglichen, die
Empfindlichkeit der Gemischbildung beziglich

Serienstreuungen des Injektors zu vermindern.

Die Beschwerdegegnerin hat weiter behauptet, dass der
gewinschte Effekt nicht in den gesamten beanspruchten

Bereichen auftreten koénne.

Die Beweislast obliegt jedoch dem, der die Behauptung
aufstellt. Eine unbelegte Behauptung vermag es daher

nicht die Ausfuhrbarkeit In Frage zu stellen.

Die Beschwerdegegnerin hat In diesem Zusammenhang
vorgebracht, dass durch Variationen der Parameter
innerhalb der beanspruchten Bereiche so viele
Kolbenprofilmoglichkeiten entstinden, dass die
Versuchsreihen, um das Vorhandensein eines Effektes bei

all diesen Kolben zu prifen, unzumutbar gewesen waren.

Dem kann nicht gefolgt werden. Da die Beschwerdegegnerin
Uberzeugt i1st, dass gewisse beanspruchte Kolbenprofile
nicht den gewiunschten Effekt erbringen kdnnen, hatte es
genugt, ein einziges Kolbenprofil herzustellen, das zwar
in die beanspruchten Bereiche fallt, den erwinschten
Effekt jedoch nicht erzielt, um zu beweisen, dass sich
der gewiunschte Effekt nicht ber allen moglichen

beanspruchten Kolbenprofilen einstellt.
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Die Beschwerdegegnerin hat unter Berufung auf die
Beschwerdebegrindung vorgebracht, dass es anscheinend
nicht genige, dass die vier beanspruchten Parameter
verwirklicht seien, um bestimmen zu kdnnen, ob eine
Brennkraftmaschine unter den Schutz des Anspruchs 1
falle oder nicht.

Auch dem kann die Kammer nicht zustimmen. Der
Schutzbereich wird durch den Inhalt der Patentanspriche
bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind
jJjedoch zur Auslegung der Patentanspriche heranzuziehen
(Artikel 69 EPU). Ob eine Brennkraftmaschine die
Erfindung verwirklicht oder nicht, hangt vom Inhalt der
Anspriuche ab und nicht von noch zusatzlichen Bedingungen,

die nicht in der Patentschrift enthalten sind.

Die Eilnspruchsabteilung ist unter Verweis auf Artikel 83
EPU und Richtlinien fur die Prufung im EPA, Kapitel 11,
4.1 1) und 11) zu dem Schluss gekommen, dass dem
Streitpatent kein Beitrag zum Stand der Technik zu

entnehmen sei.

Dieser Beitrag zum Stand der Technik kann aber in dem zu
I6senden Problem, den zu seiner LOsung eilngesetzten
Mitteln oder in den durch die LOsung erzielten Wirkungen
liegen; siehe Schulte, PatG EPU, 7. Auflage, 81 Rdn 35.

Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass der
Beitrag zum Stand der Technik im vorliegenden Fall
zumindest in den Im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1
definierten konkreten Wertebereichen fiur die Tiefe der
Kraftstoffmulde und der Luftmulde sowie fur die Winkel

der Tangente der Kraftstoffmuldenwandung und der
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Luftmuldenwandung und zwar bei einer Viertakt-
Brennkraftmaschine mit Fremdziundung, direkter
Einspritzung und Schichtladebetrieb liegt.

Folglich ist die Ausfuhrbarkeit der Erfindung gegeben.

Erfinderische Tatigkeit

E2, die den nachstkommenden Stand der Technik darstellt,

offenbart die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

E2 sind keine Angaben bezuglich der im kennzeichnenden

Teil des Anspruchs definierten Parameter zu entnehmen.

Die Beschwerdegegnerin war der Ansicht, dass in den
verschiedenen Figuren von E2 der Winkel der Tangente der
Muldenwandung variiert werde. Das in E2 offenbarte
Kolbenprofil komme dem beanspruchten Kolbenprofil sehr
nahe. Daher liege es im Rahmen der normalen
Optimierungsarbeiten eines Fachmannes, von dem in E2
offenbarten Kolbenprofil ausgehend zum beanspruchten
Kolbenprofil zu gelangen.

Dem kann nicht gefolgt werden. Es kommt nicht darauf an,
ob der Fachmann durch Modifikation des Stands der
Technik zur Erfindung hatte gelangen kdénnen, sondern ob
er in Erwartung der tatséchlich erzielten Vorteile, d.h.
im Lichte der bestehenden technischen Aufgabe, so
vorgegangen ware, weil dem Stand der Technik Anregungen

fur die Erfindung zu entnehmen waren.

Was ein Fachmann im Lichte des Stands der Technik getan
hatte, hangt in hohem Male davon ab, welches technische

Ergebnis er erreichen wollte. Es ist nicht davon
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auszugehen, dass der Fachmann etwas ohne konkreten
technischen Grund, aus reiner Neugier tut, sondern dass

er einen bestimmten technischen Zweck verfolgt.

3.4 Ausgehend von E2 kann die zu ldsende Aufgabe darin
gesehen werden, das Schichtprofil so zu beherrschen,
dass die Empfindlichkeit der Gemischbildung beziglich
Serienstreuungen des Injektors vermindert wird
(Patentschrift, Spalte 3, Absatz [0010]).

Diese Problematik wird weder in E2 noch in E6
angesprochen. Somit kénnen diese Druckschriften einem

Fachmann nicht nahelegen, wie vorzugehen ist.

In E2 und E6 werden die beanspruchten Parameter nicht
identifiziert und deren Einfluss auf die Gemischbildung
bleibt unerkannt. Daher besteht fir einen Fachmann auch
keine Anregung, falls er eine Optimierung der aus D2
bekannten Brennkraftmaschine anstrebt, gerade diese

Parameter zu veréandern.

3.5 Die Beschwerdegegnerin hat auch geltend gemacht, dass
die Erfindung eigentlich eine Auswahlerfindung sei,
jedoch die durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammer
festgelegten Kriterien fTur eine Auswahlerfindung nicht
erfulle.

Auch diese Ansicht kann die Kammer nicht teilen. Eine
Auswahlerfindung besteht darin, i1n einem bereits
offenbarten grolReren Bereich einen enger gefassten
Bereich auszuwédhlen, in welchem gegeniber dem bereits
offenbarten Bereich, besondere Wirkungen, Eigenschaften
oder Vorteile erzielt werden. Die vorliegende Erfindung

identifiziert vier Parameter, die je innerhalb eines

2060.D
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beanspruchten Bereichs liegen. Zweil Parameter betreffen
die Winkel der Kraftstoffmuldenwandung und der
Luftmuldenwandung, die zwei anderen die Tiefen der
Kraftstoffmulde und der Luftmulde. Die von der
Beschwerdegegnerin herangezogenen Entgegenhaltungen
enthalten keinerlei Hinweis auf selektierte Werte der
beanspruchten Parameter, geschweige denn auf die
entsprechenden Wertbereiche. Eine Auswahlerfindung setzt
eine Auswahl aus einem groflReren bekannten Bereich voraus.
Da keine groReren bekannten Bereiche vorliegen, kann es
sich bei der vorliegenden Erfindung auch nicht um eine

Auswahlerfindung handeln.

3.6 Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird in unveradnderter Form aufrechterhalten.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Magouliotis M. Ceyte
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