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Beschwerde-Aktenzeichen: T 2102/11 - 3.2.04

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 19. September 2014

Beschwerdefiihrerin: KS Kolbenschmidt GmbH
(Einsprechende) Karl-Schmidt-Strasse
74172 Neckarsulm (DE)

Vertreter: Greif, Thomas
Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH
Rheinmetall Platz 1
40476 Disseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin: MAHLE GMBH

(Patentinhaberin) Pragstrasse 26-46
70376 Stuttgart (DE)

Vertreter: Winter, Martina
Patentanwdltin
WinterLewandowsky
Kirchstrasse 4/6
71364 Winnenden (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 29. Juli 2011
zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europdische Patent Nr.
1546536 aufgrund des Artikels 101 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. de Vries
Mitglieder: E. Frank
C. Heath
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 21. Juni 2011, zur Post gegeben
am 29. Juli 2011, den Einspruch gegen das Europaische
Patent Nr. 1 546 536 gemaBl Artikel 101 (2)
zuriickzuweisen. Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)
hatte am 29. September 2011 Beschwerde eingelegt und am
selben Tag die Beschwerdegebiihr entrichtet. Die
Beschwerdebegrindung war am 5. Dezember 2011

eingegangen.

Der Einspruch gegen das Patent war auf die Grinde der
mangelnden Ausfihrbarkeit und erfinderischen Tatigkeit
gestiitzt, Artikel 100 b), 100 a) und 56 EPU. Die
Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass diese
Einspruchsgrinde der Aufrechterhaltung des Patents in
unveranderter Form nicht entgegenstiinden. Sie hatte
dabei unter anderem die folgenden Entgegenhaltungen

beriicksichtigt:

D1
D2

CH 262643 A
DE 44 46 726 Al

In einer Mitteilung gemaB Artikel 15(1) VOBK vom 11.
Juni 2014 teilte die Beschwerdekammer den Parteien ihre
vorlaufige Auffassung zur Vorbereitung einer miindlichen
Verhandlung mit. Die miindliche Verhandlung fand am 19.
September 2014 unter Anwesenheit aller am

Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien statt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.
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Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die

Zurickweisung der Beschwerde.

Der unabhédngige Anspruch 1 wie erteilt hat folgenden
Wortlaut:

"Einteiliger Kiihlkanalkolben fir einen
Verbrennungsmotor, mit einem aus Stahl geschmiedeten
Kolbenkopf (1), der eine Verbrennungsmulde (3) im
Kolbenboden (2), eine Ringwand (4) mit Ringpartie (11)
und einen auf Hohe der Ringpartie (11) umlaufenden
geschlossenen Kihlkanal (7) umfasst, wobei ein
Kolbenschaft (9) mit den am Kolbenkopf (1) angehangten
Naben (12) wverbunden ist, und der zum Kolbenboden hin
gerichtete Bohrungen (14) im Kihlkanal aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrungen (14)
umfangsseitig im Kihlkanal (7) in Bereichen eingebracht
sind, in denen Brennstrahlen auf dem Kolbenboden
treffen, dass die Bohrungen einen spitzen Winkel zur
Kolbenachse bilden, und dass die Bohrungen mit
derartigen Abstadnden voneinander beabstandet angeordnet
sind, dass das zwischen den Bohrungen (14) vorhandene
Kolbenmaterial Stitzrippen (8) fiir den Kolbenboden (2)
bildet."

Die Beschwerdefiithrerin hat im Wesentlichen folgende

Argumente vorgetragen:

Der Fachmann werde durch Anspruch 1 nicht angeleitet,
wie und wo er Bohrungen in den Hohlraum des Kiithlkanals
einbringen solle. Somit sei die Erfindung nach Anspruch

1 nicht ausfihrbar.

Der Fachmann wirde aus D1 erkennen, dass durch die
gezeigten Bohrungen nicht nur der Warmefluss gedrosselt

werde, sondern auch der Kolben mit Kihlol gekiihlt
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werde. Die Verbrennung fande in D1 vornehmlich in der
Kugel statt, wodurch ein intensives Kihlbediirfnis
gegeben sei. Das Kihlkonzept der D1 kénne zudem von der
Materialfrage bzw. Kolbenbauart geldst werden. Um die
Kihlung in D2 zu verbessern, sei es fir den Fachmann
daher nahe gelegt, die Bohrungen aus D1 vom
Innenbereich des Kiihlkanalkolbens her nach oben in den
Kiihlkanal der D2 einzubringen, und zwar ungeachtet des
Umstands, dass D1 einen adlteren Massivkolben aus
knetbarem Aluminium betreffe. Die Kihlkonzepte der D1
und D2 seien flir den Fachmann daher als komplementéar
und dadurch als prinzipiell kombinierbar zu betrachten.
Durch ihre Kombination werde unter Beibehaltung des
Kolbenkonzepts des "entkoppelten Kolbens" aus D2 das
Kihlvolumen vergroRert und aufgrund der
Stiitzrippenbildung durch die Bohrungen zudem die
Stabilitat des Kihlkanalkolbens der D2 erhoht. Das
weitere Merkmal der Anwinklung der Bohrungen konne
dabei aubBer Betracht gelassen werden, weil in diesem
Zusammenhang ohne Wirkung. Anspruch 1 beruhe daher auch

auf keiner erfinderischen Tatigkeit.

VITI. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgende

Argumente vorgetragen:

Die Erfindung nach Anspruch 1 sei jedenfalls basierend
auf der gesamten urspringlichen Offenbarung des Patents

fir den Fachmann ausfihrbar.

Eine unmittelbare Kihlung durch die in D1 gezeigten
Bohrungen stehe in D1 nicht im Vordergrund, sondern die
erzeugte Warme werde vom Kolbenkopf nach Innen in den
Kolben geleitet, indem sie durch die Bohrungen
gestoppt, also gedrosselt werde. Eine solche
Warmeentwicklung trete in D2 hingegen nicht auf, da

bereits eine Kihlung des Kolbenkopfs mittels des
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Kihlkanals und dem darin ringfdrmig eingeschlossenen
Kihlols erfolge. Auch eine Brennstrahlausrichtung mit
Kolbenmulde im Kihlkanalkolben der D2 sei bei dem
dlteren kugelfdrmigen Brennraum der D1 nicht moéglich,
was wiederum zu anderen Kihlkonzepten filhre.
Unterschiedliche Kolbenkonzepte bzw. -bauarten
erforderten daher auch immer ein anderes Kihlkonzept.
Ausgehend von einem nach Anspruch 1 geforderten
modernen Kihlkanalkolben wie in D2 mit einem aus Stahl
geschmiedeten Kolbenkopf und "entkoppeltem
Kolbenschaft" bei kleiner Kompressionshohe, wirde der
Fachmann einen veralteten Massivkolben ohne Kiihlkanal
aus knetbarer Leichtmetalllegierung wie aus D1 zur
Verbesserung des Kolbenkonzepts der D2 folglich nicht
heranziehen. Anspruch 1 sei im Lichte der D2 und D1

daher erfinderisch.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Ausfiihrbarkeit der Erfindung
2.1 Nach Auffassung der Kammer ist die Erfindung bereits

allein basierend auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 fir
den Fachmann ausfihrbar, wonach zundchst zum
Kolbenboden hin gerichtete Bohrungen (also wie in der
Figur 1 gezeigt im Kiihlkanal nach oben hin) eingebracht
werden. Diese sind nach dem Anspruchswortlaut
"umfangsseitig im Kihlkanal in Bereichen

eingebracht ..., in denen Brennstrahlen auf den
Kolbenboden treffen" (also wieder im Kihlkanal nach
oben hin), und so beabstandet, "dass das Kolbenmaterial
zwischen den Bohrungen Stitzrippen fir den Kolbenboden

bildet". Vgl. Kammermitteilung vom 11. Juni 2014.
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Entgegen der Ansicht der Beschwerdefithrerin ist dadurch
fir den Fachmann in Anspruch 1 trotz der Formulierung
"... gerichtete Bohrungen im Kihlkanal ..." eine
unmissverstandliche Anleitung gegeben, wie und vor
allem wo die Bohrungen im Kolbenmaterial des
Kolbenkopfs einzubringen sind. Die Kammer stimmt mit
der Auffassung der Beschwerdegegnerin iberein, dass ein
Vorsehen von Bohrungen im vom Kiithlkanal gebildeten
Hohlraum technisch unsinnig ware und daher dem
technischen Verstandnis des Fachmanns widersprache. Der
Fachmann wiirde eine solche sinnwidrige Auslegung des
Anspruchswortlauts, die auch nicht von der Beschreibung
oder den Figuren des erteilten Patentes gestitzt wird,

folglich verwerfen.

Der Vollstandigkeit halber stellt die Kammer fest, dass
Bohrungen nach Anspruch 1 (wie erteilt) basierend auf
der Gesamtheit der Offenbarung des Patentes vom
Fachmann in jedem Fall zu verwirklichen sind: siehe
Absatze 0010 bis 0016 des Patents, und die gezeigten

Ausfihrungsbeispiele von Bohrungen in den Figuren.

Das Patent offenbart die Erfindung somit so deutlich

und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfiithren kann.
Daher scheitert der Einwand der mangelnden Offenbarung
der Erfindung unter Artikel 100 b) EPU.

Erfinderische Titigkeit

In Ubereinstimmung mit den Parteien wird D2 als
nachstliegender Stand der Technik erachtet, da dieses
Dokument einen einteiligen Kihlkanalkolben mit einem
Kolbenkopf 2 aus geschmiedetem Stahl und einem auf Hohe
der Ringpartie (Kolbenringband 3) umlaufenden
geschlossenen Kiihlkanal 8 beschreibt. Der zweigeteilte

Abdeckring 10 (z.B. eine geteilte Tellerfeder) zum
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Verschluss des unten offenen Kihlkanals 8 ist mit einer
Zufihr- 11 und einer Abfihrdéffnung 12 fir das Kihlol
versehen, vgl. D2, Anspruch 1; und Spalte 1, Zeile 57
bis Spalte 2, Zeile 18, und Figuren 3 und 4.

Die Kammer folgt den Ausfiihrungen der Parteien, dass
der einteilige Kuhlkanalkolben aus D2 aus der Sicht des
Fachmanns gemeinhin als Kolben mit "thermisch
entkoppeltem Kolbenschaft" verstanden wird: Hierbei
erfolgt die thermische Entkopplung von Kolbenkopf und
Kolbenschaft dadurch, dass im Kolbenkopf 2 ein
umlaufend geschlossener Kihlkanal 8, und zwischen
Kolbenkopf 2 und Kolbenschaft 4 eine ringfdormig
umlaufende Ausnehmung 7 ausgebildet sind, siehe D2,

Figur 3.

Wie von der Beschwerdegegnerin dargelegt, und fir den
Fachmann ebenfalls hinladnglich bekannt, weisen derart
aufgebaute Kolben bei verbesserter Kolbenkiithlung (bzw.
hoher Warmebestandigkeit) zudem eine kleine
Kompressionshdéhe und gleichzeitige Gewichtsoptimierung
(insbesondere bei geschmiedetem Stahl) auf. Im
Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdefiihrerin ist die
Kammer folglich der Ansicht, dass fir den zustadndigen
Fachmann das Kihlkonzept des einteiligen
Kihlkanalkolbens aus D2 untrennbar mit dessen

Kolbenbauart verknipft ist.

Dokument D1 beschreibt hingegen keinen einteiligen
Kihlkanalkolben aus geschmiedetem Stahl wie in Anspruch
1 des Patents gefordert, sondern einen Massivkolben
alter Bauart (Oktober 1949) aus knetbarer
Leichtmetalllegierung (Aluminiumlegierungen: vgl. Seite
1, Zeilen 1 bis 3 und Seite 2, Zeilen 36 bis 37) ohne
Kihlkanal. So wird im Massivkolben der D1 mittels

Bohrungen 5 und 6 die Warmeleitfahigkeit zwischen der
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Brennkammer und der Kolbenwand herabgesetzt, um den
Warmefluss nach den Kolbenringen zu drosseln, so dass
die Warmeabfuhr in vermehrtem MaBe liber andere Teile
des Kolbens z.B. das Innere desselben erfolgen muss,
vgl. D1, Seite 2, Zeilen 14 bis 23, und die Figuren.
Das Kihlol tritt hierbei nicht wie bei einem
Kithlkanalkolben durch die Offnungen im
Verschlusselement des ringformigen Kihlkanals zur
Kihlung im Kolbenkopf ein und aus, sondern die Kihlung
wird durch das ins Innere des Kolbens gelangende Ol
erreicht, vgl. D1, Seite 2, Zeilen 23 bis 27. Wie von
der Beschwerdegegnerin erganzt, stellt sich in D1 im
Gegensatz zu modernen Kihlkanalkolben mit Kolbenmulde
wie aus D2 auch nicht die Problematik der Kihlung
infolge Brennstrahlausrichtung (Direkteinspritzung),
denn D1 betrifft eine frihe Ausbildung der Brennkammer

in Kugelform (wandgefiihrtes Verfahren).

Die Kammer vertritt daher die Auffassung, dass der
zustandige Fachmann zur Verbesserung eines einteiligen
Kihlkanalkolbens aus geschmiedetem Stahl mit
Kolbenmulde wegen deren grundlegend unterschiedlichen
Bauarten und Kihlkonzepten keine Anregungen auf dem
Gebiet alter Massivkolben aus knetbaren
Leichtmetalllegierungen mit kugeliger Brennkammer

suchen wirde.

In Anwendung des ,Aufgabe-Losungs-Ansatzes"™ wirde der
Fachmann daher fir die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit in Bezug auf Bauart und Kihlkonzept eines
einteiligen Kihlkanalkolbens nach Anspruch 1 das
Dokument D1 weder als Ausgangspunkt wahlen (vgl.
angefochtene Entscheidung Punkt 4.2), noch ausgehend

von D2 naheliegend in Betracht ziehen.
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Daher fihrt auch der Einwand der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit unter Artikel 100 a) und 56

EPU nicht zum Erfolg.

Im Lichte der vorhergehenden Ausfiihrungen bestatigt die
Kammer im Ergebnis die angefochtene Entscheidung,
wonach keiner der genannten Einspruchsgriinde der

Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt

entgegensteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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