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Sachverhalt und Antrage

V.

2035.D

Mit der am 8. Februar 2006 zur Post gegebenen
Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Einspruch
gegen das europaische Patent Nr. O 961 012 zurlck.

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) legte gegen diese
Entscheidung am 8. Februar 2006 unter Zahlung der GebUhr
Beschwerde ein und reichte deren Begrindung am 11. Mai
2006 ein.

Sie machte geltend, dass dem Gegenstand des Anspruchs 1
die erfinderische Tatigkeit gegenuber einer Kombination

der Lehren von

D5: DE 1 802 794 A und
D6: DE 19 600 566 C1

fehle und beantragte den Widerruf des Patents.

Mit einer weiteren Eingabe vom 16. Mai 2007 reichte die
Beschwerdefihrerin eine Kopie einer Entscheidung des
Bundespatentgerichts mit dem Aktenzeichen 7W (pat) 62/04
ein. Diese betreffe das dem europaischen Streitpatent
zugrunde liegende deutsche Stammpatent, das in einer
eingeschrankten Fassung aufrecht erhalten wurde.

In der Mitteilung vom 14. April 2008 &ul3erte die Kammer
thre vorlaufige Meinung, wobei sie auf die Kombination

von D5 und D6 einging. Es stelle sich die Frage, was den
Fachmann veranlassen wirde, eine Heizvorrichtung aus D5

an einem Olkihler aus D6 anzuordnen.
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Mit Eingabe vom 27. Mai 2008 reichte die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) einen ersten und

einen zweiten Hilfsantrag ein.

Wahrend der mundlichen Verhandlung am 10. Juli 2008
hielt die Beschwerdefuhrerin thren Antrag auf Widerruf
des Patents aufrecht.

Die Beschwerdegegnerin beantragte als Hauptantrag die
Zuruckweisung der Beschwerde und hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung auf
Grundlage der mit ihrer Eingabe vom 27. Mai 2008

eingereichten Hilfsantrage.

Patentanspruch 1 des Hauptantrags (Anspruch 1 wie
erteilt) lautet wie folgt:

"Brennkraftmaschine, mit einem Olkuhler (3), der in
einem Wasserkasten (4) eines Zylinderkurbelgehause (2)
angeordnet ist, wobei der Wasserkasten (4) von
Kuhlwasser (W) eines Kuhlwasserkreislaufs durchstromt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein elektrisches
Heizelement (5) vorgesehen ist, das 1In dem Wasserkasten
(4) angeordnet ist, wobeil das Heizelement (5) an der
Bodenflache (6) des Olkihlers (3) gehalten ist.”

Die Beschwerdefuhrerin trug im wesentlichen folgendes

Vor:

D6 offenbare die Merkmale des Oberbegriffs des
Anspruchs 1. Anzumerken sei auch, dass der Olkuhler an
einem Deckel befestigt war. Ausgehend von D6 sei daher
die zu l6sende Aufgabe der Erfindung, die

Kaltstarteigenschaften einer Brennkraftmaschine zu
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verbessern. Aus D5 seil bekannt, zu diesem Zweck ein
elektrisches Heizelement vorzusehen. In D5 sei zudem das
Heizelement an einem Deckel befestigt und die
Deckel/Heizelement Kombination an einer Offnung im
Kihlwasserraum befestigt. Das Heizelement befinde sich
dadurch 1In einem Wasserkasten genau wie Im Anspruch 1;
Anspruch 1 definiere keine weiteren Merkmale des
Wasserkastens. Bei der direkten Ubertragung dieser Lehre
auf D6 sei es fur den Fachmann naheliegend, das
Heizelement aus D5 auf der Bodenflache (auf der oberen
oder der unteren Seite) des Olkihlers anzuordnen, weil
dadurch auch eine moglichst platzsparende Anordnung
geschaffen sei, was in D5 erwinscht sei (siehe z.B.
Seite 2 und 3 Uberbrickender Absatz). Weiterhin
erstrecke sich das Heizelement in D5 wenigstens Uber den
Bereich von zwei Zylindern (siehe Seite 2, dritter
Absatz), genau wie der Olkuhler in D6. Zudem sei die
Anordnung des Heizelements aus D5 mit dem Olkuhler aus
D6 in demselben Wasserkasten als naheliegend zu
betrachten, weil sie konstruktiv am einfachsten sei.
Dass das Heizelement am Olkiihler gehalten ist, bedeute
nicht, dass das Heizelement direkt am Olkihler anliege,
sodass eine rasche Aufwarmung des Ols nicht unbedingt
stattfinde. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

IX. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich Im

wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

Ausgehend von D6 sei die zu losende Aufgabe die
Verbesserung der Kaltstarteigenschaften. Dazu ein
elektrisches Heizelement zu benutzen, sei an sich aus D5
naheliegend. Die Lehre der D5 gebe aber keinen Hinweis

darauf, das Heizelement in einem Wasserkasten anzuordnen,

2035.D
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noch das Heizelement irgendwo an dem Olkiihler zu halten.
Das Heizelement gemaR D5 sei zudem in einer Offnung des
Kihlwassermantels und nicht in einem Wasserkasten
angeordnet. Aus D5 erhalte den Fachmann die Lehre, dass
das Heizelement nah am Deckel befestigt sein und
gleichzeitig nahe an den Zylindern angeordnet werden
misse. Die Anordnung des Heizelements am Olkihler in D6
sei daher ungeeignet, diese Erfordernisse zu erfullen.
Die geeigneten Stellen laut D5 wirden auflerhalb des
Wasserkastens in D6 liegen. Das Vorsehen eilner einzigen
Offnung fUr einen Wasserkasten, in dem das Heizelement
und der Olkiuhler angeordnet werden konnten, sei entgegen
der Auffassung der Beschwerdefihrerin konstruktiv nicht
am einfachsten. Vielmehr seil es sehr einfach, eine
zweite OFfnung vorzusehen. Durch die Anordnung des
Heizelements am Olkiuhler im Wasserkasten ergebe sich
eine schnellere Aufwarmung des Schmierdls dadurch, dass

das beheizte Kihlwasser im Wasserkasten erwarmt wird.

Entscheirdungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Erfinderische Tatigkeit

2.1 D6 offenbart alle Merkmale des Oberbegriffs des
Anspruchs 1 (siehe z.B. Spalte 2, Zeilen 31 bis 42 und
Spalte 3, Zeilen 44 bis 47). Dies ist von den Parteien
auch nicht bestritten. In Ubereinstimmung mit den
Parteien ist D6 zudem als nachstliegender Stand der
Technik zu betrachten. Ausgehend davon i1st es die zu
l6sende Aufgabe der Erfindung, die

2035.D
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Kaltstarteigenschaften der Brennkraftmaschine zu

verbessern.

2.2 Aus D5 erkennt der Fachmann, dass hierzu ein Heizelement
im Kihlwasserraum vorgesehen sein soll (siehe D5,
Seite 1, erster Absatz). D5 offenbart (siehe Seite 1 bis
2, Uberbrickender Absatz), dass das Heizelement an einem
Deckel befestigt wird und dass der Deckel eine Offnung 2
in der den Kuhlwasserraum nach auflen begrenzenden Wand
verschlielt. GemdR dem zweiten und dem dritten Absatz
auf Seite 2 sind die OFffnung und das Heizelement so
angeordnet, dass sie sich Uber den gesamten Bereich der
Zylinder erstrecken. Das Kuhlwasser wird uber die

Zylinderreihe vorgeheizt.

2.3 Bei der Ubertragung dieser Lehre auf D6 erkennt der
Fachmann, dass das Heizelement an geeigneter Stelle in
D6 angebracht werden muss. Um die
Vorheizungseigenschaften mit dem gleichen Aufbau wie iIn
D5 beizubehalten, muss das Heizelement nahe an den
Zylindern und gleichzeitig am Deckel in einer Offnung im
Kihlwasserraum befestigt werden. Den Fachmann erkennt
auch, dass die zur Erfullung dieser Voraussetzungen
geeigneten Stellen des Kuhlwasserraums gemal D6
aullerhalb des Wasserkastens liegen, weil gerade an
diesen Stellen das Heizelement an einem Deckel befestigt
und eine fiur das Heizelement vorgesehene Offnung in der
den Kihlwasserraum nach aul3en begrenzenden Wand durch

einen Deckel wie In D5 verschlossen werden kann.
2.4 Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiuhrerin fuhrt

also eine direkte Ubertragung der Lehre aus D5 auf D6
nicht ohne weiteres zum Gegenstand des Anspruchs 1, weil

2035.D
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bei einer solchen Ubertragung das Heizelement eben nicht
an der definierten Stelle angebracht wirde.

2.5 Durch die definierte Lage des Heizelements am Olkiuhler
Im Wasserkasten werden die Kaltstarteigenschaften auch
zusadtzlich dadurch verbessert, dass das Schmierol durch
das beheizte Kuhlwasser in Wasserkasten erwarmt wird
(siehe auch hierzu Absatz [0010] des Patents). Entgegen
der Beschwerdefuhrerin ist es diesbezuglich unerheblich,
dass Anspruch 1 keinen direkten Kontakt zwischen
Heizelement und Olkiuhler erfordert, weil das Wasser im
Wasserkasten in direktem Kontakt mit dem Olkiuhler steht

und dadurch erwarmt wird.

2.6 Weder aus D5 noch aus D6 erhalt den Fachmann einen
Hinwels darauf, dass die Anordnung eines Heizelements in
der Nahe eines Olkiuhlers fiur die Kaltstarteigenschaften

vorteilhaft oder gar winschenswert sein konnte.

2.7 Die Beschwerdefihrerin argumentierte, die Ubertragung
der Lehre der D5 auf D6 wirde zu einer Anordnung des
Heizelements an der oberen oder an der unteren
Bodenflache des Olkihlers im Wasserkasten fuhren, weil
dadurch eine moglichst platzsparende Anordnung
geschaffen werde, was in D5 erwinscht sei. Die
platzsparende Anordnung gemall D5 (siehe Seite 2 bis
Seite 3 uUberbrickender Absatz) wird jedoch durch einen
hohen Rand am Deckel erreicht, wobei ein dadurch
gebildeter Raum zur Aufnahme des Heizelements dient. Auf
diese Weise wird kein besonderen Platz im Kuhlwasserraum
der Brennkraftmaschine beansprucht. Die platzsparende
Anordnung ist daher auf den Aufbau des Deckels gerichtet,
was dem Fachmann keinen Hinweis auf die Anordnung eines

Heizelements auf der Bodenflache eines Olkihlers gibt.

2035.D
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Die Beschwerdefuhrerin argumentierte ferner, eine
Anordnung des Heizelements aus D5 im Wasserkasten gemaf
D6 seir als naheliegend zu betrachten, weil eine
derartige Anordnung konstruktiv am einfachsten wére.
Diese Behauptung ist fur die Kammer ebenfalls nicht
tberzeugend: eine Offnung im Kiuhlwassermantel 7 an einer
geeigneten Stelle, wie z.B. auf der dem Wasserkasten
gegenuberliegenden Seite des Kurbelgehauses vorzusehen,
ist einfach und auf der Hand liegend. Diese Offnung kann
beim GielBen des Kurbelgehauses in der gleichen Weise wie
alle anderen Offnungen vorgesehen werden und stellt fiur
den Fachmann keine Schwierigkeit dar, zumal der Aufbau
eines dazupassenden Deckels und das diesbezugliche
Heizelement bereits aus D5 bekannt sind. Eine
konstruktive Anderung des im D6 vorhandenen Deckels und
eine entsprechende Anpassung des in D5 offenbarten
Heizelements ware hoéchstwahrscheinlich komplizierter,
wenn Uberhaupt im Wasserkasten Platz fir das Heizelement
vorhanden ist. Im Ubrigen hat die Beschwerdefihrerin
keine Beweise Tur ithre Behauptung eines konstruktiv
einfacheren Aufbaus vorgebracht.

Desweilteren hat sich die Beschwerdefuhrerin auf die
Entscheidung des Bundespatentgerichts Aktenzeichen 7W
(pat) 62704 berufen und dazu in ihrer Eingabe vom 16.
Mai 2007 erklart: 'Die Ausfihrungen des Senats des
Bundespatentgerichts in dem genannten Beschluss werden
ausdriucklich zum Gegenstand des eigenen Vortrags
gemacht." Eine spezifische Tatsache oder Textstelle
wurde jedoch nicht angegeben. Die Kammer braucht diese
Eingabe daher nicht zu bericksichtigen (siehe hierzu
Artikel 12(2) und (4) der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts, ABI. EPA
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2007, 536 ff), mochte aber doch folgende Passage in dem
zwischen Seite 6 und 7 uUberbrickenden Absatz der
Entscheidung nicht unerwahnt lassen: "Der Senat hat
Zweifel, dass durch Zusammenschau von D1 und D2 der
Fachmann auf den Gedanken kommt, in den den Olkihler
aufnehmenden Wasserkasten bei der Brennkraftmaschine
nach D1 auch noch ein Heizelement fur Kuhlwasser
anzuordnen, da hierzu der Wasserkasten vergrofRert werden

misste....". Anzumerken ist, dass die Entgegenhaltungen
"D1 und D2" in der Entscheidung des Bundespatentgerichts
den Entgegenhaltungen D6 und D5 im vorliegenden Fall
entsprechen. Die Beschwerdefihrerin erhalt aus dieser
eingereichten Entscheidung daher keine Unterstitzung fur
thre Argumentation. Da der Senat zudem keine
Entscheidung Uber einen Patentanspruch getroffen hat,
der dem Patentanspruch 1 des vorliegenden Streitpatents

entspricht, fehlt eine ersichtliche Relevanz.

Somit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 in der
erteilten Fassung auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne von Artikel 56 EPU.

Ergebnis

Da der Einspruch allein auf mangelnde erfinderische
Tatigkeit gestutzt war, Einwande gegen die Neuheit weder
vorgebracht wurden noch sonst hervorgekommen sind und
Anspruch 1 der einzige unabhdngige Anspruch des
angegriffenen Patents ist, war die Beschwerde gemald dem
Hauptantrag der Beschwerdegegnerin ohne weitere Prifung

threr Hilfsantrage zurickzuweisen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

M. Patin P. Alting van Geusau

2035.D



