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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 23. Marz 2010, zur Post gegeben
am 7. Mai 2010, das europaische Patent Nr. 1 644 636 in
geandertem Umfang gemal Hauptantrag, wie eingereicht in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung,
nach Artikel 101 (3)a) EPU aufrechtzuerhalten. Die
Beschwerdefiithrerin (Einsprechende) hatte am 19. Juli
2010 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die
Beschwerdegeblihr entrichtet. Die Beschwerdebegriindung

war am 17. September 2010 eingegangen.

Der Einspruch gegen das Patent war auf den Grund der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit, Artikel 100 a) und
56 EPU gestiitzt. Die Einspruchsabteilung war der
Auffassung, dass dieser Einspruchsgrund der
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung
nicht entgegenstiinde. Sie hatte dabei unter anderem die

folgenden Entgegenhaltungen beriicksichtigt:

D1 = DE 101 32 449 Al

D2 = DE 199 31 890 Al

D6 = Tschoke, Leyh et al.: "Diesel- und
Benzindirekteinspritzung II", Haus der Technik
Fachbuch Band 20, Expert-Verlag, 1. Auflage,
Essen, Dezember 2002, Seiten 68 bis 77

Die Beschwerdefilhrerin beantragt die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die
Zurlickweisung der Beschwerde und hilfsweise eine

miindliche Verhandlung.



Iv.
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Der unabhdngige Anspruch 1 des aufrechterhaltenen

Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Kraftstoffeinspritzventil fir Brennkraftmaschinen mit
einem Ventilkdrper (1), in dem eine Sackbohrung (3)
ausgebildet ist, die mit Kraftstoff befiillbar ist und an
deren Grund ein Ventilsitz (11) ausgebildet ist und von
welchem Grund wenigstens ein Einspritzkanal (7) ausgeht,
der eine Eintrittsoffnung (20) und eine Austrittsoffnung
(22) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die

Eintrittsdffnung (20) im Querschnitt betrachtet

- eine kreisrunde Grundform mit einem Radius (R) und
einem Mittelpunkt (28) aufweist und

- Uber einem ersten Winkelbereich (aq) des Umfangs der
kreisrunden Grundform eine erste Ausbuchtung (30)
ausgebildet ist,

- wobei der erste Winkelbereich (a;) weniger als 180°
betragt und

- die erste Ausbuchtung (30) so beschaffen ist, dass
der Wandbereich der Ausbuchtung (30) einen Punkt groRten
Abstands (130) vom Mittelpunkt (28) aufweist,

- und mit einer zweiten Ausbuchtung (31), die
spiegelsymmetrisch zur ersten Ausbuchtung (30) iber
einem zweiten Winkelbereich (ap) ausgebildet ist, wobei
die Spiegelebene (33) durch den Mittelpunkt (28) der
kreisfdérmigen Grundform geht, und

- wobei die beiden Ausbuchtungen (30; 31) so zueinander
angeordnet sind, dass die beiden Verbindungslinien (35,
36) der Punkte grobBten Abstands (130; 131) mit dem
Mittelpunkt (28) jeweils einen Winkel (b) mit der
Spiegelebene (33) von weniger als 180° einschlieBen und
- die Spiegelebene (33) in einer gemeinsamen Ebene mit
der Langsachse (8) der Sackbohrung (3) liegt und

- die Ausbuchtungen (30; 31) zum offenen Ende der

Sackbohrung (3) hin ausgerichtet sind und
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- sich der Abstand der Punkte grdBten Abstands (130;
131) der Ausbuchtungen (30; 31) in Langsrichtung des

Einspritzkanals (7) stetig verringert."

Die Beschwerdefiihrerin hat im Wesentlichen folgende

Argumente vorgetragen:

Ausfihrbarkeit

Obwohl aus D6 in naheliegender Weise bekannt, bleibe das
Streitpatent dennoch Angaben schuldig, wie der Fachmann
Einfluss auf die Prozessparameter beim hydro-erosiven
Schleifen nehmen solle, um eine Abweichung von einer
stetig verlaufenden Spritzlochgeometrie, namlich sich
stetig verringernde Ausbuchtungen entlang des
Einspritzkanals gemaB dem erteilten Anspruch 3 zu
erreichen. Folglich sei der Gegenstand des Anspruchs 1
des Hauptantrags nicht ausfihrbar und nach

Artikel 100 b) EPU zu widerrufen. Das Heranziehen eines
neuen Einspruchsgrundes im Beschwerdeverfahren sei
deswegen zulédssig, weil eine beschréankte
Aufrechterhaltung aufgrund des Merkmals des urspringlich
erteilten Patentanspruchs 3 und die amtsseitige

Begriindung hierflir unerwartet gewesen seien.

Erfinderische Tatigkeit

Anspruch 1 unterscheide sich von D6 durch sein letztes
Merkmal. In D6 sei in Bild 1 eine sich stetig
verringernde Grundform der Eintrittsoffnung dargestellt.
Da sich bei langer Anwendung des hydro-erosiven
Verfahrens unerwinschte Effekte im Verlauf der
Kanalgeometrie ergaben, wirde der Fachmann die
theoretisch gewilinschte stetige Verringerung des
Spritzlocheinlaufs gemal Bild 1 der D6 weitestgehend

umsetzen, und zwar fir den gesamten Verlauf des
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Spritzlochs und daher insbesondere auch fir die
Ausbuchtungen. Daher sei Anspruch 1 ausgehend von D6 fir
den Fachmann nahegelegt. Auch die stetig sich
verringernden Spritzlochgeometrien aus D1 und D2 wlirden
(von D6) zu Anspruch 1 fihren. Somit sei Anspruch 1 des

aufrechterhaltenen Hauptantrags nicht erfinderisch.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgende

Argumente vorgetragen:

Ausfihrbarkeit

Die von der Beschwerdefiihrerin beanstandete mangelnde
Ausfiihrbarkeit des Streitpatents sei nicht durch
Anderungen des Anspruchs 1 hervorgerufen und daher ein
neuer Einspruchsgrund. Die Patentinhaberin stimme der

Einfiihrung eines neuen Einspruchsgrundes nicht zu.

Erfinderische Tatigkeit

Der Prozess des hydro-erosiven Schleifens habe in D6 zum
Ziel, das Spritzloch zu glatten, ohne unsymmetrische
Kanalbildungen mit breiterem Querschnitt in der Mitte
als an den Enden zu erzeugen. Die in Bild 1 der D6
gezeigte Konizitat des gebohrten Einspritzkanals kdnne
daher in keinem Fall zu einer Konizitat von
Ausbuchtungen entlang des Einspritzkanals fihren. Im
Gegenteil, Ausbuchtungen in Form von Kanalbildung
entlang der Spritzldcher seien in D6 unerwlinscht. Auch
D1, D2, oder andere genannte Druckschriften fihrten den
Fachmann, ausgehend von D6, nicht zu der im Streitpatent
vorgeschlagenen LOsung nach Anspruch 1. Anspruch 1 des
aufrechterhaltenen Hauptantrags beruhe daher auf einer

erfinderischen Tatigkeit.



- 5 - T 1580/10

Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung

Die gegeniliber der erteilten Fassung neu hinzugefligten
Merkmale in Anspruch 1 des Hauptantrags, namlich dass
"die Spiegelebene in einer gemeinsamen Ebene mit der
Langsachse der Sackbohrung liegt", und dass "die
Ausbuchtungen zum offenen Ende der Sackbohrung hin
ausgerichtet sind" entstammen den urspringlich
eingereichten Anspriichen 6 und 7. Wie aus der
urspringlichen Beschreibung auf Seite 6, Zeilen 12 bis
14, bzw. auf Seite 7, Zeilen 13 bis 16, und den Figuren
2 bis 4 hervorgeht, werden diese Merkmale auch in
Zusammenhang mit dem letzten Merkmal in Anspruch 1 des
Hauptantrags, wonach "sich der Abstand der Punkte
groéBten Abstands der Ausbuchtungen in Langsrichtung des
Einspritzkanals stetig verringert", und das dem
Anspruch 3 wie eingereicht entspricht, urspriinglich

offenbart.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist
somit (unbestritten) urspringlich offenbart, Artikel
123(2) EPU. Der Anspruchswortlaut umfasst den des
erteilten Anspruchs 1, sodass die Kammer auch keine
Verletzung von Artikel 123 (3) EPU zu erkennen vermag.
Die abhadngigen Anspriiche wurden umnummeriert und die

Beschreibung entsprechend angepasst, Artikel 84 EPU.
3. Ausfiihrbarkeit der Erfindung
3.1 Der Einwand der mangelnden Ausfiihrbarkeit stellt

ausschlieBlich auf die Frage ab, ob der Fachmann gemaRB

Anspruch 1 des Hauptantrags mittels hydro-erosivem
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Schleifen Ausbuchtungen ausgehend von der
Eintrittsdéffnung zur Austrittsdffnung des
Einspritzkanals stetig verkleinern kann, oder nicht.
Dieser Einwand betrifft folglich isoliert das letzte
Merkmal des Anspruchs 1 des Hauptantrags. Da dieses
Merkmal dem erteilten Anspruch 3 entstammt, hatte dieser
Einwand der mangelnden Ausfihrbarkeit als
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU gegen das Patent
wie erteilt erhoben werden kdénnen. Weil ein solcher
Einspruchsgrund bisher nicht erhoben wurde, und nun erst
in der Beschwerde geltend gemacht wird, stellt dieser
nach Auffassung der Kammer einen neuen Einspruchsgrund
dar. Das Heranziehen eines neuen Einspruchsgrundes im
Beschwerdeverfahren wird im idbrigen von der
Beschwerdefilhrerin selbst eingerdaumt, siehe

Beschwerdebegrindung, Seite 4, letzter Absatz.

Die Patentinhaberin-Beschwerdegegnerin stimmt der
Einfiihrung des neuen Einspruchsgrundes nach Artikel 100
b) EPU jedenfalls nicht zu, siehe unter Punkt 2 der
Beschwerdeerwiderung vom 21. Dezember 2010. Uber diesen
Einspruchsgrund ist durch die Kammer daher nicht zu
befinden, vgl. G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420, Nr. 18 der

Grinde) .

Dass die beschréankte Aufrechterhaltung fir die
Beschwerdefiihrerin ,unerwartet™ sei ist fiur die
Zulassigkeit eines neuen Einspruchsgrund irrelevant. Die
Zulassigkeit eines neuen Einspruchsgrunds steht in
keinem Zusammenhang damit, welche Anspriche urspriinglich
angegriffen worden (der Umfang des Einspruchs) sind. In
diesem Fall hat die Beschwerdefiihrerin mit Einlegung
ihres Einspruchs alle Anspriiche angegriffen, da sie das
erteilte Patent im gesamten Umfang zu widerrufen
beantragt hat, und zwar nur auf Grund (siehe

Beschwerdebegriindung) mangelnder erfinderischer
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Tatigkeit. Die Beschwerdefiihrerin konnte folglich
erwarten, dass die Patentinhaberin sich auf einen der
weiteren Anspriche als mdgliche Rickzugposition
einschranken kénnte. Die Patentinhaberin durfte im
Gegenzug erwarten, einen auf erteilte Anspriiche
beschrankten Schutzgegenstand nur gegen den einzig
bisher erhobenen Einspruchsgrund der mangelnden

erfinderischen Tatigkeit verteidigen zu missen.

Die Ausfiihrbarkeit der aus der urspringlichen
Beschreibung in Anspruch 1 neu aufgenommen Merkmale zur
Anordnung der zwei Ausbuchtungen, siehe oben unter Punkt
2 dieser Entscheidung, wird von der Beschwerdefilthrerin
nicht bestritten. Da die Ausfihrbarkeit dieser
Anderungen, welche Uber die erteilte Fassung der
Anspriche 1 bis 10 hinaus gehen, auch aus Sicht der
Kammer gegeben ist, erfiillt der Gegenstand des Anspruchs
1 des Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 83
EPU.

Erfinderische Tidtigkeit

Dokument D6 wird lbereinstimmend als nadchstliegender
Stand der Technik erachtet. D6 beschreibt hydro-erosives
Schleifen von Diesel-Einspritzdiisen. Im Rahmen von D6
wurde das hydro-erosive Schleifen numerisch sowie
experimentell analysiert, vgl. Seite 71, vierter Absatz,
bis Seite 72 dritter Absatz, und Bild 1 bis 3. Die
numerischen Ergebnisse sind in Bild 8 auf Seite 75 der
D6 dargestellt. Unbestritten unterscheidet sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 von der Offenbarung der in
Bild 8 der D6 gezeigten rechten Abbildung mit den
Geometrien des Hauptabtrags an der Einlaufkante des

Spritzlochs (Verschneidungswinkel y = 550) durch sein

letztes Merkmal, namlich:
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- dass sich der Abstand der Punkte grolten Abstands der
Ausbuchtungen in Langsrichtung des Einspritzkanals

stetig verringert.

Die diesem unterscheidenden Merkmal zugrunde liegende
Aufgabe kann in der Verbesserung der
Einspritzcharakteristik des Kraftstoffeinspritzventils

gesehen werden, siehe Patent, Absatz 0002.

Weiters zeigt Bild 5 auf Seite 73 der D6 stark
ausgepragte Kanalbildungen im hydro-erosiv geschliffenen
Spritzloch. Auf Seite 74 der D6, Zeilen 1 bis 11, wird
zu Bild 5 darauf hingewiesen, dass die Ausweitung in der
Mitte des Spritzlochs (Verschneidungswinkel vy = 55”
einen deutlich breiteren Querschnitt erzeugte, als an
den Enden. Die Kandle entwickelten sich in diesem Fall
unsymmetrisch, verbreiteten sich und reduzierten sich
wieder. Die Herausforderung fir den Prozess des hydro-
erosiven Schleifens sei es daher, eine Glattung
zuzulassen, ohne Kanalbildung zu erzeugen, da anzunehmen
sei, dass die Kandle die Funktion der Einspritzdiise
beeintrédchtigen koénnen, vgl. D6, Seite 75, erster
Absatz. Die Parteien stimmen darin uUberein, dass der
Fachmann folglich versuchen wiirde, solch kanalformige

Ausbuchtungen entlang der Einspritzlocher zu vermeiden.

Wie von der Beschwerdegegnerin argumentiert, kann der
Fachmann aus D6 daher aufgrund der in Bild 1 der D6
gezeigten Konizitédt des Einspritzkanals jedenfalls keine
Konizitat von Ausbuchtungen entlang des Einspritzkanals

ableiten.

Zum Zweck der in Bild 1 aus D6 gezeigten Konizitat des
Spritzlochs enthédlt D6 keinerlei Angabe. Aber selbst
unter der Annahme, dass, ausgehend von D6, die Bohrung

ihren kreisrunden Querschnitt von der Eintrittsoffnung
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bis zur Austrittsdoffnung stetig vermindert um etwa die
Beschleunigung des Kraftstoffstroms zur Verbesserung der
Einspritzcharakteristik zu erhdhen, wiirde D6 dem
Fachmann aus den zuvor unter Punkt 4.2 genannten Griinden
keine Ausbuchtungen entlang des in Bild 1 gezeigten
Spritzlochs, ganz zu schweigen zwei Ausbuchtungen, die
sich stetig in Langsrichtung des Spritzlochs verringern,

suggerieren.

SchlieRlich konnen, im Gegensatz zur Auffassung der
Beschwerdefihrerin, auch D1 (siehe Figur 3) oder D2
(siehe Figuren) selbst in Zusammenschau mit D6 wieder
nur zu einer stetigen Verringerung der kreisfdrmigen
Grundform der Eintrittsoffnung, aber nicht zu stetig
verkleinerten Ausbuchtungen entlang des Einspritzkanals

fihren.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Fachmann
ausgehend von D6, weder durch sein Fachwissen, noch
durch die Lehre der D1 oder D2, zur Verbesserung der
Einspritzcharakteristik ohne rilickschauende
Betrachtungsweise sich stetig verringernde Ausbuchtungen
in Langsrichtung des Einspritzkanals nach Anspruch 1
vorsehen wurde. Ansonsten wurde von der
Beschwerdefiihrerin kein weiterer Stand der Technik fir
relevant befunden, und auch die Kammer teilt diese

Einschatzung.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruht

daher auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Im Ergebnis schlieRt sich die Kammer also der
Entscheidung der Einspruchsabteilung an, wonach unter
Beriicksichtigung der mit dem von der Einspruchsabteilung
aufrechterhaltenen Hauptantrag vorgenommenen Anderungen

das europadische Patent und die Erfindung, die es zum
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Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU geniigen.
Daher kann das Patent in der geanderten Fassung

aufrechterhalten werden, Artikel 101 (3)a) EPU.

4.7 Die Beschwerdefiihrerin hatte keine miindliche Verhandlung
vor der Kammer beantragt. Die Beschwerdeerwiderung
erging auf der Basis des Streitstoffs der
Beschwerdebegrindung bzw. der ersten Instanz, neues
Vorbringen durch die Beschwerdegegnerin ist nicht
ersichtlich. Eine unmittelbare Entscheidung seitens der
Kammer war somit mdéglich, Artikel 12 (3) VOBK, da die
Beschwerdefilhrerin nach Eingang der Beschwerdeerwiderung
zudem ausreichend Gelegenheit hatte, sich zur
Argumentation der Beschwerdegegnerin beziiglich
Ausfiihrbarkeit und erfinderischer Tatigkeit des
Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag, der sich die Kammer im
Wesentlichen angeschlossen hat, zu duRern, Artikel

113 (1) EPU.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



