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betreffend das européische Patent 0 575 163
(= DE 693 04 812)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 1. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Meinel, Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk,
Gutermuth und Dipl.-Phys. Lokys

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 0575 163 wird mit Wirkung fur
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland hinsicht-
lich der angegriffenen erteilten Patentanspriiche 1 bis 4, 6,

7 - soweit dieser rlickbezogen ist auf die erteilten Patentan-
spruche 1 bis 4 und 6 -

sowie 9 - soweit dieser riickbezogen ist auf die erteilten
Patentansprtiche 1 bis 4, 6 und 7 -

sowie 10

dadurch teilweise fir nichtig erklart, dal3 es insoweit folgende

Anspruchsfassung erhalt:

1. Zindkerze (100) umfassend eine Masseelektrode (1)
und eine Mittelelektrode (4) mit einem vorderen
Ende (4A), an dessen Stirnflache (43) eine Zindspitze (6)
angeschweil3t ist, wobei die Zindspitze mit der Masse-
elektrode (1) eine Funkenstrecke bildet, dadurch gekenn-
zeichnet, daf3 sich eine ringférmige Laserschweilnaht um
den Umfang der au3eren Grenzflache zwischen dem vor-
deren Ende (4A) und der Zundspitze (6) und in die Mittel-
elektrode an der &ufR3eren Grenzflache erstreckt, wobei die
SchweilRnaht eine Vielzahl von einander tUberlappenden,

benachbarten Schweil3punkten (71) derart umfasst, dafd



sie sich Uber den gesamten Umfang erstreckt, und dal3 A
die Eindringtiefe der Schweil3naht (7) sowie R der Radius
der Ziindspitze (6) ist, wobei folgender Zusammenhang fur
A und R gilt:

R>Az=R/3.

2. Zundkerze (100) nach Anspruch 1, bei der im Langs-
schnitt entlang der Mittelelektrode (4) die Schweil3naht

einen im allgemeinen keilférmigen Querschnitt besitzt.

3. Ziundkerze (100) nach Anspruch 1 oder 2, bei der die
Zundspitze (6) im allgemeinen einen ahnlichen Quer-
schnitt besitzt wie die Oberflache des vorderen
Endes (4A), an welches die Zindspitze (6) angeschweil3t

ist.

4. Zundkerze nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, bei der das vordere Ende (4A) im Vergleich zu der

Ubrigen Mittelelektrode (4) schmaéler ist.

7. Zundkerze (100) nach einem der vorhergehenden
Anspriche 1 bis 4, bei der zwischen der Vorderseite der
Zundspitze (6) und der Schweil3naht ein Abstand von min-

destens 0,1 mm besteht.

9. Zindkerze (100) nach einem der vorhergehenden
Anspriche 1 bis 4 und 7, bei der die Zindspitze (8) aus
einem Edelmetall besteht.



10. Verfahren zur Herstellung einer Zindkerze mit einer
Masseelektrode (1) und einer Mittelelektrode (4), die ein
vorderes Ende (4A) besitzt, an dessen Stirnflache 43 eine
Zundspitze (6) angeschweif3t ist, und die mit der Masse-
elektrode (1) eine Funkenstrecke bildet, wobei das Verfah-
ren den Schritt des Laserschweil3ens der Zindspitze (6)
an das vordere Ende (4A) umfasst und dadurch gekenn-
zeichnet ist, dal3 das SchweiRen dadurch erfolgt, dal? ein
Laserstrahl intermittierend auf den Umfang der auf3eren
Grenzflache zwischen dem vorderen Ende (4A) und der
Zundspitze (6) gerichtet wird, um eine Vielzahl von einan-
der Uberlappenden, benachbarten Schweil3punkten (71)
derart zu bilden, dal3 sich die Schwei3naht um den
gesamten Umfang erstreckt und dal3 sich die Schweil3naht
teilweise in die Mittelelektrode (4) an der aul3eren Grenz-
flache erstreckt, so dal3 eine ringférmige Schweil3naht ent-
steht, wobei A die Eindringtiefe der Schweil3naht (7) sowie
R der Radius der Zundspitze (6) ist und wobei folgender
Zusammenhang fir A und R besteht: R > A = R/3.

[I. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

[ll. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 3/5,
die Beklagte 2/5.

IV. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten fur beide Parteien
gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120% des jeweils bei-

zutreibenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fir die Bundesre-
publik Deutschland erteilten européaischen Patents 0575 163 (Streitpatent), das
am 16. Juni 1993 unter Inanspruchnahme der Prioritat der japanischen Patentan-
meldung JP 157877/92 vom 17. Juni 1992 angemeldet worden ist.

Das in der Verfahrenssprache Englisch veroffentlichte Streitpatent, das beim Deut-
schen Patent- und Markenamt unter der Nummer 693 04 812 gefihrt wird, betrifft
eine Zundkerze. Es umfaldt 10 Anspriiche, von denen die Patentanspriiche 1, 5, 6
und 10 in der deutschen Ubersetzung gemafR Patentschrift folgenden Wortlaut

haben:

"1. Zundkerze (100) umfassend eine Masseelektrode (1)
und eine Mittelelektrode (4) mit einem vorderen Ende (4A)
mit einer daran angeschweil3ten Zindspitze (6), wobei die
Zundspitze mit der Masseelektrode (1) eine Funkenstrecke
bildet, dadurch gekennzeichnet, dal3 sich eine ringférmige
Laserschweif3naht um den Umfang der auReren Grenzflache
zwischen dem vorderen Ende (4A) und der Zindspitze (6)
und in die Mittelelektrode an der &uf3eren Grenzflache

erstreckt.

5. Zindkerze nach Anspruch 4, bei der D der Durchmesser
der Zindspitze (6) ist, T die Dicke der Zindspitze (6), L die
Lange des vorderen Endes (4A) der Mittelelektrode (4), A die
Eindringtiefe der Schweil3naht (7), R der Radius der Zind-
spitze (6), und B die Breite der Schweil3naht (7), gemessen
an der AulR3enseite des vorderen Endes (4A) und der Zind-
spitze (6), und

bei der zwischen den Abmessungen D, T, L, A, R und B der

folgende Zusammenhang besteht:



0,5mm=<D=<15mm,

0,3mMm=<T<0,6mm,

0,2mm=<L<05mm
R/I3<A<R,

0,3mm<B=<0,8 mm.

6. Zundkerze nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der die Schweil3naht eine Vielzahl von einander Uberlap-
penden, benachbarten Schweil3punkten (71) umfal3t, so dald
sich die Schweif3naht tber den gesamten Umfang erstreckt.

10. Verfahren zur Herstellung einer Zindkerze mit einer
Masseelektrode (1) und einer Mittelelektrode (4), die ein vor-
deres Ende (4A) mit einer daran befestigten Zindspitze (6)
besitzt und mit der Masseelektrode (1) eine Funkenstrecke
bildet, wobei das Verfahren den Schritt des Laserschweil3ens
der Zundspitze (5) an das vordere Ende (4A) umfal3t und
dadurch gekennzeichnet ist, daR das Schweil3en dadurch
erfolgt, daf? ein Laserstrahl auf den Umfang der auf3eren
Grenzflache zwischen dem vorderen Ende (4A) und der
Zundspitze (6) gerichtet wird, so daf sich die Schweil3naht
teilweise in die Mittelelektrode (4) an der aul3eren Grenzfla-
che erstreckt, so dal3 eine ringférmige Schweilinaht ent-
steht.”

Hinsichtlich der weiteren erteilten Patentanspriche wird auf die Patentschrift
EP 0575 163 B1 verwiesen.

Mit ihrer gegen die Patentansprtiche 1 bis 4, 6, 7, 9 und 10 gerichteten Nichtig-
keitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht

patentfahig, da er sich fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand



der Technik ergebe. Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveroffentlichte Druck-
schriften:

- japanische Offenlegungsschrift 57-151183 (Anlage KW3)
mit dazugehdriger englischsprachiger Ubersetzung (Anlage KW3’)

- britische Patentschrift 976 798 (Anlage KW4)

- japanische Zeitschrift "Welding Technique", Bd. 30, Nr. 8, August 1982, Sei-
ten 21 bis 27 und 94 (Anlage KW5)
mit dazugehoriger englischsprachiger Ubersetzung (Anlage KW5’)

- JP 59-47436 (Anlage KW6)
mit dazugehoriger englischsprachiger Ubersetzung (Anlage KW6’)

- US-Patentschrift 4 963 112 (Anlage KW7; auch bereits in der Streitpatent-

schrift genannt)

- JP 1-289084 (Anlage KW8)
mit dazugehdriger englischsprachiger Ubersetzung (Anlage KW8)).

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit der aus der Anlage NB 1 zum Schrift-
satz vom 18. Dezember 2001 ersichtlichen Fassung unter Erganzung der jeweils
am Ende der Anspriiche 1l und 10 stehenden geometrischen Beziehung zu
"R>A=R/3"

Sie ist der Auffassung, hierin liege eine zulassige Beschrankung des Patents, die
— insbesondere im Hinblick auf die inhaltlich als nachstliegend angesehene Entge-

genhaltung KW 3 - zur Patentfahigkeit seines Gegenstands flhre.



Die Klagerin ist der Auffassung, die Anderung sei unzulassig, da aus den funktio-
nell zusammenwirkenden Bemessungsregeln des (nicht angegriffenen) Unteran-
spruchs 5 eine herausgegriffen worden sei, wodurch eine technische Lehre vermit-
telt werde, die der Fachmann den urspriinglichen Unterlagen nicht als mégliche
Ausgestaltung entnehmen konnte. Davon abgesehen seien auch die neuen An-

spruche 1 und 10 nicht schutzfahig.
Die Klagerin beantragt,

das européische Patent 0575163 mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang
der Anspriche 1 bis 4, 6, 7, 9 und 10 -

die Anspriche 7 und 9 jedoch mit Ausnahme der Ruckbe-
zuge auf die nicht angegriffenen Anspriche 5 bzw 5 und 8 -

fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,

die Klage, soweit sie sich gegen das beschrankt verteidigte

Patent richtet, abzuweisen.

Entscheidungsgriinde:

Die Teilnichtigkeitsklage, mit der der in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Arti-
kel 138 Absatz 1 lit a EPU iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPU vorgese-
hene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist

zulassig und teilweise begriindet.



Das Streitpatent ist ohne Sachprifung insoweit fur nichtig zu erklaren, als es
einerseits angegriffen ist und andererseits Uber die von der Beklagten nur noch
beschrankt verteidigte Fassung hinausgeht (vgl. Benkard, PatG 9. Aufl., § 22
Rn 33 mit Rechtsprechungsnachweisen).

Zuldssigkeit der verteidigten Anspriiche

Die Beschrankung ist zulassig.

Der verteidigte Anspruch 1 findet inhaltlich eine ausreichende Stiitze in den erteil-
ten Ansprichen 1 und 6 iVm dem in der Streitpatentschrift (Spalte 5, Zeilen 6 bis
31 und Spalte 6, Zeilen 19 bis 48 zu den Figuren 2 und 6) erlauterten Ausfuh-

rungsbeispiel (hinsichtlich der Bemessungsregel R >A >R/3).

Die verteidigten Unteranspriiche 2 bis 4, 7 und 9 entsprechen den erteilten An-

spruchen 2 bis 4, 7 und 9.

Anspruch 6 wird (als solcher) nicht mehr verteidigt.

Der verteidigte nebengeordnete Anspruch 10 ist inhaltlich durch den erteilten
Anspruch 10 iVm dem in der Streitpatentschrift (Spalte 4, Absatze 2 und 4)

anhand der Figuren 2 und 3 erlauterten Ausfiihrungsbeispiel gedeckt.

Auch finden die verteidigten Anspriiche 1 bis 4, 7, 9 und 10 eine ausreichende
Stitze in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen (vgl. die Anmeldungs-Offen-
legungsschrift, Anspriiche 1 bis 4, 6, 7, 9 und 10 iVm Spalte 4, Absatz 2 bis
Spalte 5, Zeile 16 zu den Figuren 2, 3 und 6).
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Entgegen der von der Klagerin vertretenen Auffassung sind die verteidigten
Anspriche 1 und 10 nicht dadurch unzulassig erweitert, dal3 von den insgesamt
funf Beziehungen der Zindkerzen-Parameter des Ausfihrungsbeispiels - die
denjenigen des erteilten Anspruchs 5 entsprechen - lediglich die Beziehung
R > A = R/3 in diese Anspriche aufgenommen worden ist. Denn das Ausfihrungs-
beispiel betrifft eine optimierte Ausfihrungsform des Streitpatentgegenstandes
(vgl. hierzu Spalte 5, Zeile 6 bis Spalte 6, Zeile 48 zu den Figuren 4 bis 6 der
Streitpatentschrift). Es gibt aber keinen Rechtssatz des Inhalts, daf} ein Patentan-
spruch nur durch samtliche Merkmale einer Ausfihrungsform beschrankt werden
kénnte, die der Aufgabenlésung "forderlich” sind; vielmehr hat es der Patentinha-
ber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder samtlicher
dieser Merkmale beschrankt (BGH BIPMZ 1990, 325 Leitsatze 2 und 3 - "Spleil3-
kammer"), zumal die im Hauptanspruch angegebenen Mittel die gestellte Aufgabe
nicht sogleich in der vollkommensten Weise zu lésen brauchen (BGH GRUR
1994, 357, 359 liSp oben - "Muffelofen"; BGH GRUR 1992, 839, 842 liSp - "Lin-
senschleifmaschine”). Zudem ergibt sich aus Fig. 6 und der dazugehorigen
Beschreibung sowohl der Streitpatentschrift als auch der urspringlichen Anmel-
dungsunterlagen, daf3 fur die angestrebte hohe Lebensdauer der Ziindkerze (Last-
wechselzyklen ohne Abfallen der Zindspitze) das Einhalten der Beziehung
R > A = R/3 mal3geblich ist, wohingegen die anderen vier Beziehungen des Aus-
fuhrungsbeispiels hierzu keinen unmittelbaren Beitrag leisten, sondern vielmehr
anderen Teilaufgaben dienen. Soweit also von den insgesamt finf Beziehungen
des Ausfihrungsbeispiels nur die Beziehung R>A>=R/3 in die verteidigten
Patentanspriiche 1 bzw. 10 aufgenommen worden ist, geht diese Auswahl inso-
fern nicht Gber die Anmeldung hinaus, als der Fachmann sie den urspringlichen
Unterlagen als moégliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (vgl. hierzu
BGH GRUR 2002, 49, 51 — "Drehmomentibertragungseinrichtung™).

Die Beklagte war auch nicht gehindert, die Beschrankung abweichend von der
durch die Anmeldung festgelegten Amtssprache in deutscher Sprache vorzuneh-
men (BGH GRUR 1992, 839 "Linsenschleifmaschine™).
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Die weitergehende Klage war abzuweisen, weil dem Patentgegenstand - soweit
angegriffen - nach der zuldssigen Beschrankung eine erfinderische Qualitat nicht
abgesprochen werden kann. Der Prufung zugrundezulegen ist die Fassung der
Anspriche gemald Anlage NB1, die vom Senat in Anspruch 10 durch die offen-
sichtlich versehentlich vergessenen (vgl die erteilte Fassung von Anspruch 10)
Worte "besitzt" nach "vorderes Ende (4A)" und "an" vor "der &ul3eren Grenzflache"
erganzt wurde, verbunden mit der in der mundlichen Verhandlung durch die

Beklagte erganzten Formel "R > A = R/3" jeweils am Ende von Anspruch 1 und 10.

1. Streitpatentgegenstand

Das Streitpatent betrifft eine Zindkerze fur einen Verbrennungsmotor (erteilte
Anspriche 1 bis 9 iVm Sp 1 Abs 1) und ein Verfahren zu deren Herstellung (er-

teilter Anspruch 10).

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift (Spalte 1, Absatz 6) wird im Oberbe-
griff des erteilten Anspruchs 1 vom Stand der Technik nach der PCT-Offenle-
gungsschrift WO 89/01717 bzw. der entsprechenden US-Patentschrift 4 963 112
(Anlage KW7) ausgegangen. Entsprechendes gilt ersichtlich auch fir den Ober-

begriff des erteilten Anspruchs 10, denn diese Druckschriften offenbaren auch das
Laserschweil3en einer Zindspitze an eine Mittelelektrode durch Richten des
Laserstrahls auf die Stirnflache der am vorderen Ende der Mittelelektrode positio-
nierten Zundspitze, wobei die Schweil3naht sich tUber die gesamte Grenzflache
zwischen der Spitze und der Elektrode erstreckt (vgl. die Figuren 2 und 3 nebst

der dazugehdrigen Beschreibung).

Gemal der Streitpatentschrift (Spalte 1, Absatz 2) ist aus der japanischen Patent-
veroffentlichung Nr. 59-2152 eine Zindkerze fur einen Verbrennungsmotor
bekannt, deren Mittelelektrode aus einem warmeleitenden Kern aus Kupfer (Cu)
besteht, der in ein hitzebestandiges Mantelmetall (Legierung auf Nickelbasis) ein-
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gebettet ist. Um den Widerstand gegen Funkenerosion zu verbessern, ist mit dem
vorderen Ende des Mantelmetalls eine Zundspitze aus Edelmetall durch elektri-

sches Widerstandsschwei3en verbunden.

Als nachteilig wird von der Beklagten (Streitpatentschrift, Spalte 1, Absatz 3) ange-
sehen, dal3 hier die Zindspitze und das vordere Ende des Mantelmetalls nach
Durchfihrung des elektrischen Widerstandsschweil3ens gefrast werden misse,
um sie diametral eben zu machen, da das elektrische Widerstandsschweif3en die
Zundspitze unter Erwdrmung zusammendrticke und hierdurch die scharfen Kanten
der Zundspitze abrunde, wodurch sich die Entladungs-Spannung der Zindkerze
erhohe. Bei dem der Wiedererlangung der urspriinglich scharfen Kante dienenden

Frasen gehe aber kostbares Edelmetall verloren.

Die Japanische Patentver6ffentlichung Nr. 63-57919 sieht gemald der Streitpatent-

schrift (Spalte 1, Absatz 4) eine Bohrung in der vorderen Stirnflache des Mantel-
metalls vor, in der die Zindspitze angeordnet und durch Laserstrahlschwei3ung
mit dem vorderen Ende des Mantelmetalls verbunden sei. Hierbei sei es erforder-
lich, die Zindspitze wahrend des Laserschweil3ens tief genug in der Bohrung
anzuordnen, um sie gegen unbeabsichtigte Entfernung zu sichern. Dies erfordere

jedoch eine erhéhte Menge an Edelmetall, was die Zindspitze teuer mache.

Vor diesem Hintergrund sollen mit der Zindkerze nach dem erteilten Anspruch 1
und dem Herstellungsverfahren fir eine Zindkerze nach dem nebengeordneten
erteilten Anspruch 10 ersichtlich die vorgenannten Nachteile des Standes der
Technik vermieden werden (die Streitpatentschrift enthalt keine explizit formulierte
Aufgabe).

Zu diesem Zweck weist die Ziindkerze nach dem erteilten Patentanspruch 1 in der

maRgeblichen englischsprachigen Fassung nach der Ubersetzung ins Deutsche

folgende Merkmale auf (Merkmalsanalyse):
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1. Zundkerze (100) mit

1.1. einer Masseelektrode (1) und

1.2. einer Mittelelektrode (4) mit

1.2.1. einem vorderen Ende (4A) mit

1.2.1.1. einer daran angeschweil3ten Zundspitze (6),

1.2.1.1.1. die mit der Masseelektrode (1) eine Funkenstrecke bil-
det,

(Oberbegriff)

1.21.2. und einer ringférmigen Laserschweil3naht,

1.2.1.2.1. die sich rings des Umfangs der &uf3eren Grenzflache

zwischen dem vorderen Ende (4A) und der Zind-
spitze (6)

1.2.1.2.2. und in die Mittelelektrode an der &uf3eren Grenzflache
erstreckt

(Kennzeichen).

In den verteidigten Anspruch 1 sind zusatzlich folgende Merkmale aufgenommen

worden:

1.2.1.2.3. wobei die Schweil3naht (7) eine Vielzahl benachbarter
Schweil3punkte (71) umfal3t,

1.2.1.2.3.1. die einander tberlappen

1.2.1.2.3.2. und sich Uber den gesamten Umfang erstrecken,

1.2.1.2.4. und far die Eindringtiefe A der Schweif3naht und den
Radius R der Zindspitze (6) die Beziehung
R > A = R/3 gilt.

Nach den Angaben der Beklagten (Schriftsatz vom 18. Dezember 2001, Seite 7,
Absatz 1 bis Seite 8, Absatz 2) ist bei diesen in den verteidigten Anspruch 1
zusatzlich aufgenommenen Merkmalen wesentlich, da3 zwischen der Eindring-
tiefe A der Schwei3naht und dem Radius R der Zindspitze (6) die Beziehung

R >A > R/3 (Merkmal 1.2.1.2.4.) eingehalten wird, weil sich hierdurch ausweislich
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der Streitpatentschrift (Spalte 6, Zeilen 21 bis 38 zur Fig. 6) die Standzeit der
Zundkerze, d.h. die Anzahl der Lastwechsel bis zum Abfallen der Zindspitze (6)
von der Mittelelektrode (4), entscheidend erhoht. Das Einhalten der Beziehung
R > A > R/3 setzt aber den Einsatz eines Laserstrahls mit entsprechend hoher
Energiedichte, d.h. eines Impulslasers voraus (Schriftsatz der Beklagten vom
18. Dezember 2001, die Seiten 7 und 8 Ubergreifender Satz).

Der nebengeordnete erteilte Anspruch 10 weist in der Merkmalsanalyse folgende

Merkmale auf:

10.1. Verfahren zur Herstellung einer Ziindkerze mit

10.1. einer Masseelektrode (1) und

10.2. einer Mittelelektrode (4),

10.2.1. die ein vorderes Ende (4A) besitzt

10.2.1.1. mit einer daran befestigten Ziindspitze (6)

10.2.2. und mit der Masseelektrode (1) eine Funkenstrecke bildet,

10.3. wobei das Verfahren den Schritt des Laserschweil3ens der Zind-

spitze (6) an das vordere Ende (4A) umfal3t,

(Oberbegriff)

10.3.1. wobei das SchweifRen durch Anwendung eines Laserstrahls
rings des Umfangs der aufReren Grenzflache zwischen dem
besagten vorderen Ende (4A) und der Zindspitze (6) durchge-
fuhrt wird,

10.3.1.1. so dal3 eine ringférmige Schweil3naht entsteht,

10.3.1.1.1. die sich teilweise in die Mittelelektrode (4) an der

aufleren Grenzflache erstreckt

(Kennzeichen).

Der verteidigte Anspruch 10 enthalt - bei gleichem Oberbegriff wie der erteilte

Anspruch 10 - im kennzeichnenden Teil folgende Merkmale (Merkmalsanalyse):
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10.3.1a. wobei das Schweilen dadurch erfolgt, daf3 ein Laserstrahl
intermittierend auf den Umfang der auf3eren Grenzflache zwi-
schen dem vorderen Ende (4A) und der Zindspitze (6) gerich-
tet wird,
10.3.1a.1. um eine Vielzahl von einander Uberlappenden, benachbar-
ten Schweil3punkten (71) derart zu bilden,

10.3.1a.1.1. dal3 die Schweil3naht sich um den gesamten Umfang

10.3.1a.1.2. und teilweise in die Mittelelektrode (4) an der aule-
ren Grenzflache erstreckt,

10.3.1a.1.3. so dal} eine ringférmige Schweil3naht entsteht,

10.3.1a.1.3.1. wobei fur die Eindringtiefe A der Schweil3-

naht (7) und den Radius R der Zindspitze (6)
die Beziehung R > A = R/3 gilt.

2. Patentfahigkeit des Streitpatentgegenstandes

A) Verteidigter Anspruch 1

a) Neuheit

Die Neuheit der Zindkerze nach dem verteidigten Patentanspruch 1 gegenuber
dem nachgewiesenen Stand der Technik ergibt sich schon daraus, daf3 keine der
eingangs genannten Druckschriften eine Zindkerze offenbart, bei der - insoweit
entsprechend den Merkmalen 1.2.1.2.3. bis 1.2.1.2.4. des verteidigten An-
spruchs 1 - die Schweif3naht eine Vielzahl benachbarter Schwei3punkte umfaf3t,
die einander Uberlappen und sich Uber den gesamten Umfang erstrecken, und bei
der zudem fur die Eindringtiefe A der Schweil3naht und den Radius R der Ziind-
spitze die Beziehung

R > A > R/3 qilt.

So ist aus der Anlage KW3 eine Zundkerze bekannt, die gemaR der dazugehori-

gen englischsprachigen Ubersetzung (Anlage KW3') zwar - insoweit entsprechend
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den Merkmalen 1.1. bis 1.2.1.2.2. des verteidigten Patentanspruchs 1 - eine Mas-
seelektrode (ground electrode; Seite 6, Zeile 23) sowie eine Mittelelektrode (elec-
trode main body 21; 31) mit einem vorderen Ende (end portion 21a; 31a), einer
daran angeschweildten Zundspitze (noble metal chip electrode 22; 32) und mit
einer ringférmigen Laserschweil3naht (circular seam 14) aufweist, die sich rings
des Umfangs der aul3eren Grenzflache zwischen dem vorderen Ende (21a; 31a)
und der Zundspitze (22; 32) in die Mittelelektrode an der auf3eren Grenzflache
erstreckt (Anlage KW3’, Anspruche 1 bis 3 iVm den Ausfuhrungen zu den Figu-
ren 2, 4 und 6 der Anlage KW3). Auch wird das hierbei nicht explizit offenbarte
Merkmal, wonach die Zindspitze (22; 32) mit der Masseelektrode eine Funken-
strecke bildet (Anlage KW3’, Seite 1, vorletzter Absatz bis Seite 2, Absatz 1) vom
Fachmann als selbstverstandlich mitgelesen (vgl. hierzu BGH Mitt 1995, 220 Leit-
satz 2 — "elektrische Steckverbindung"). Jedoch gehdren die Merkmale 1.2.1.2.3.
bis 1.2.1.2.4. der vorstehenden Merkmalsanalyse des verteidigten Patentan-
spruchs 1 nicht zum Offenbarungsgehalt der Anlage KW3. Gemal dieser Entge-
genhaltung wird die Zundspitze namlich durch Elektro- oder Reibungsschweil3en
(electric welding or friction welding) am vorderen Ende der Mittelelektrode ange-
schweil3t und durch das anschlieBende Laserschweil3en (laser welding) lediglich
zusatzlich mit dem vorderen Ende der Mittelelektrode verschweildt (Anspruch 1),
wobei der Laserstrahl auf die freie Stirnflache der Zundspitze gerichtet (Figu-
ren 1C, 3 und 5) oder rings des aufReren Umfangs der Grenzflache zwischen der
Zundspitze und dem vorderen Ende der Mittelelektrode geftihrt wird (Figuren 2, 4
und 6), d.h. nur im letzteren Fall eine ringférmige Laserschweif3naht im Sinne des
verteidigten Patentanspruchs 1 entsteht, die sich rings des Umfangs der &uf3eren
Grenzflache zwischen dem vorderen Ende und der Zindspitze und in die Mittel-
elektrode an der dufReren Grenzflache erstreckt. Dabei fehlen jegliche Angaben
dariber, mit welcher Art von Laser diese ringformige Laserschweif3naht herzustel-
len ist. Der in der Anlage KW3 verwendete Begriff Laserschweil3en (laser welding)
umfal3t zwar neben der Verwendung von Lasern mit kontinuierlicher Betriebsweise
(cw-laser, continuous wave laser) auch den Einsatz von Impulslasern. Nach
hdchstrichterlicher Rechtsprechung kommt es jedoch nicht darauf an, was eine

Entgegenhaltung - zumal bei riickschauender Betrachtungsweise in Kenntnis der
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Erfindung - umfal3t, sondern was sie dem Fachmann offenbart (BGH BIPMZ 1982,
52 Leitsatz 2 iVm 53 liSp leAbs bis reSp Abs 1 — "Etikettiermaschine"). Die nur bei
Verwendung eines Impulslasers erzielbaren Merkmale 1.2.1.2.3. bis 1.2.1.2.4. des
verteidigten Anspruchs 1 gehéren aber insofern nicht zum Offenbarungsgehalt der
Anlage KW3, als diese - wie dargelegt - vollig offen la3t, ob die Schweilung mit
einem kontinuierlichen oder mit einem impulsférmigen Laserstrahl durchzufthren
ist, wobei dies zur Folge hat, dal3 sich die Merkmale 1.2.1.2.3. bis 1.2.1.2.4. des
verteidigten Patentanspruchs 1 bei ausschlieRlicher Befolgung der Hinweise der
Anlage KW3 - d.h. ohne Kenntnis der Erfindung - zwar zufallig einmal, aber nicht
wiederholbar, also gezielt nach einer bestimmten Methode erzielen lassen (vgl.
hierzu BGH BIPMZ 1973, 170, 171 reSp Abs 2 — "Legierungen" = "Schmelzrinne";
BGH GRUR 1956, 77, 78, 79 — "Rddeldraht"; Benkard Patentgesetz, 9. Aufl., 8 3
Rdn 51).

Soweit die Klagerin geltend macht, dal die Bedingung R>A=R/3 (Merk-
mal 1.2.1.2.4.) auch bereits in Fig. 4 der Anlage KW3 erflillt sei (Schriftsatz vom
14. Marz 2002, Seite 4, Absatz 1 nebst dazugehdériger Anlage), kann dem insofern
nicht beigetreten werden, als die rein schematische Darstellung in Fig. 4 diesbe-
zuglich nicht mal3stabsgerecht ist, zumal der Eindringtiefe der Schweil3naht nach
der Gesamtoffenbarung der Anlage KW3 keinerlei Bedeutung zukommit.

Die - auch von der Klagerin nicht bestrittene - Neuheit des Gegenstands des ver-
teidigten Patentanspruchs 1 gegentber dem Ubrigen eingangs genannten Stand
der Technik ergibt sich implizit aus den nachfolgenden Ausfiihrungen zur erfinde-

rischen Tatigkeit.

b) Erfinderische Téatigkeit

Der Stand der Technik nach den eingangs genannten Druckschriften kann dem
zustandigen Durchschnittsfachmann, der hier als ein mit der Entwicklung und Her-
stellung von Zindkerzen fur Verbrennungsmotoren befalter, berufserfahrener

Elektroingenieur mit Fachhochschulabschluf3 zu definieren ist, den Gegenstand



-18 -

des verteidigten Patentanspruchs 1 weder flr sich noch in einer Zusammenschau
nahelegen.

In der Anlage KW3 fehlt namlich - wie dargelegt - jeglicher Hinweis darauf, daf3 es
von Vorteil sein kénnte, bei der dortigen Zindkerze die ringférmige Laserschweil3-
naht mittels eines gepulsten Lasers dergestalt herzustellen, dal3 - insoweit ent-
sprechend den Merkmalen 1.2.1.2.3. bis 1.2.1.2.4. des verteidigten Anspruchs 1 -
die Schweil3naht eine Vielzahl benachbarter Schweil3punkte umfal3t, die einander
Uberlappen und sich Gber den gesamten Umfang erstrecken, und dald fir die Ein-
dringtiefe A der Schweil3naht und den Radius R der Ziindspitze dabei die Bezie-
hung R > A = R/3 gilt, zumal das Laserschwei3en gemal} dieser Entgegenhaltung
- wie dargelegt - auch nur zusatzlich zum Elektro- oder Reibungsschweil3en durch-
gefuhrt wird, um die Festigkeit der Schweil3verbindung zu erh6éhen (Anlage KW3’,
Anspruch 1 iVm Seite 5, letzter Absatz bis Seite 6, Absatz 1).

Eine Anregung hierzu erhélt der Fachmann auch nicht bei Einbeziehung der ein-

gangs weiter genannten Anlagen KW4 bis KW8.

Die sich mit dem Entwicklungsstand des YAG-Laser-Schweil3ens befassende
Anlage KWS5 offenbart zwar ganz allgemein, dald die Schweifl3naht von gepulsten
Lasern - insoweit entsprechend den Merkmalen 1.2.1.2.3. und 1.2.1.2.3.1. des
verteidigten Patentanspruchs 1 - aus einer Vielzahl einander Uberlappender,
benachbarter Schweil3punkte besteht und dald gepulste Laser eine grol3ere Ein-
dingtiefe der Schweil3naht als Laser mit kontinuierlichem Strahl aufweisen (vgl.
hierzu die Anlage KWY5’, Abschnitt "3. Seam Welding" auf den Seiten 6 bis 8 mit
den dazugehorigen Photos 2 bis 5 auf den Seiten 24 und 25 der Anlage KW5).
Jedoch befal3t sich diese Entgegenhaltung nicht mit Schweil3arbeiten an Zindker-
zen. Daher findet sich darin schon kein Hinweis darauf, dald sich ein gepulster
Laser bei Ziindkerzen zum Anschwei3en der Zindspitze an die Mittelelektrode
besser eignen kénnte als ein kontinuierlich arbeitender Laser. Insbesondere kann
der Fachmann durch diese Entgegenhaltung aber keinerlei Anregung zu dem - auf
der Verwendung eines gepulsten Lasers beruhenden — Merkmal 1.2.1.2.4. des
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verteidigten Patentanspruchsl erhalten, denn es ist - wie dargelegt - das Ver-
dienst der Beklagten, aufgrund einer zeitaufwendigen Melreihe erstmals erkannt
zu haben, dal3 fur eine hohe Lebensdauer der Zindkerze (Lastwechselzyklen
ohne Abfallen der Zindspitze) das Einhalten der Beziehung R > A = R/3 mal3geb-
lich ist (Streitpatentschrift, Fig. 6 nebst der dazugehoérigen Beschreibung iVvm dem
Schriftsatz der Beklagten vom 18. Dezember 2001, Seite 7, Absatz 2 bis Seite 8,
Absatz 2).

Entsprechendes gilt auch fir die sich mit Ziundkerzen bzw. Verfahren zu deren

Herstellung befassenden Anlagen KW6 bzw. KW7, gemald denen zwischen der

Zundspitze (metal tip 3 bzw. metal piece 24) und dem vorderen Ende der Mittel-
elektrode (center electrode 1 bzw. first metal electrode 19) ganzflachig eine aus
einer Legierung des Zindspitzen- und des Mittelelektrodenmaterials bestehende
Schweil3schicht (alloy layer 6 bzw. alloy zone 27) auszubilden ist (Anlage KW6’,
Anspriche 1 bis 3 und Seite 3, Absatz 2 bis Seite 5, Absatz 2 zu den Figuren 3 bis
6 der Anlage KW6 bzw. Anlage KW7, Anspruch 1 iVm den Figuren 2 und 3 nebst
der dazugehdrigen Beschreibung), zumal die eine dieser beiden Entgegenhaltun-
gen hierzu ein elektrisches Widerstandsschweil3en (resistance welding method;
Anlage KW6', Seite 4, Absatz 2) vorsieht, wahrend die andere ein Laserschweil3en
vorschlagt, bei dem der Laserstrahl (L) in grundlegendem Unterschied zur Lehre
des verteidigten Patentanspruchs 1 jedoch nicht auf den Umfang, sondern auf die
vordere Stirnflache der Zundspitze (24) gerichtet ist (Anlage KW7, Fig. 2 nebst

dazugehdriger Beschreibung).

Gemald der Verbesserungen an Zindkerzen betreffenden Anlage KW4 wird die
Zundspitze (platinum ignition tip 5) mit dem vorderen Ende der Mittelelektrode
(centre electrode 4) durch eine Bogenentladung im Schutzgas Argon verschweil3t
("Argonarc” welding), wobei am Umfang der - vorzugsweise in einer Ausnehmung
am vorderen Ende der Mittelelektrode (4) anzuordnenden — Zindspitze (5) eine
ringformige Schweif3naht (fusion zone 9) entsteht (vgl. die Anspriche 1 bis 3 iVm
den Figuren 1 und 2 nebst der dazugehérigen Beschreibung). Da diese Entge-

genhaltung eine elektrische Schweilung vorschlagt, vermag sie dem Fachmann
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weder das Schweif3en mit gepulsten Lasern noch die hierauf basierenden Merk-
male 1.2.1.2.3. bis 1.2.1.2.4. des verteidigten Patentanspruchs 1 nahezulegen.

Gemal der eine Zundkerze betreffenden Anlage KW8 wird eine ringférmige Zind-
spitze (annular flange portion 9) auf das vordere Ende der Mittelelektrode (center
electrode 3) mit Ultraschall-Pref3sitz (ultrasonic press-fitting) mit einem Spiel von
hdchstens 0,05 mm aufgesteckt und sodann mittels eines YAG-Lasers mit diesem
verschweil3t (Anlage KW8’, Anspriche 1l und 2 iVm Seite 4, letzte Zeile bis
Seite 6, Zeile 2 zu den Figuren 2 und 3 der Anlage KW8). Der von der Klagerin
vertretenen Auffassung, dald hierbei ein Impulslaser verwendet werde, kann inso-
fern nicht beigetreten werden, als die von der Klagerin hierzu genannte Textstelle
(Anlage WK8'’, Seite 5, Mitte) lediglich besagt, dal3 die Bertuhrungsflachen (joint
portion) der ringférmigen Zindspitze (9) und der Mittelelektrode (3) dadurch mit-
einander verbunden werden, dal3 sie unter Drehung entlang ihrer externen
Begrenzungslinie (circumferentially) mit einem YAG-Laser kurzer Wellenlange
(1,06 microns) bestrahlt werden, so dal3 sich die durch das Laserschweil3en gebil-
dete SchweilRraupe (bead) Uberlappt, d.h. ersichtlich eine in sich geschlossene
ringformige SchweiRnaht bildet. Diese Uberlappung hat aber ersichtlich nichts mit
den einander Uberlappenden Schweil3punkten im Sinne der Merkmale 1.2.1.2.3.
und 1.2.1.2.3.1. des verteidigten Patentanspruchs 1 zu tun, fur die - wie darge-
legt - ein gepulster Laser ursachlich ist. Aul3erdem wird die ringférmige Schweil3-
naht gemal der Anlage KW8 auf der vorderen Stirnflache der Zindspitze gebildet,
an der die miteinander zu verschweif3enden Berihrungsflachen der ringférmigen
Zundspitze (9) und der Mittelelektrode (3) zutage treten (Fig. 2), d.h. im grundle-
genden Unterschied zu den Merkmalen 1.2.1.2. bis 1.2.1.2.2. des verteidigten

Patentanspruchs 1 nicht an der seitlichen Umfangsflache der Zindspitze (vgl.

hierzu auch die zur Auslegung des verteidigten Patentanspruchs 1 heranzuzie-
henden Ausfuhrungsbeispiele nach den Figuren 2, 3 und 5 der Streitpatentschrift).
Soweit also gemald der Anlage KW8 die axiale Eindringtiefe der Schweil3naht
zumindest 2/3 der axialen Dicke T der ringférmigen Zundspitze (9) betragt (An-
lage KW8', Seite 5, vorletzte Zeile bis Seite 6, Zeile 1 zur Fig. 2 der Anlage KW8),

vermag dies den Fachmann keineswegs zu dem Merkmal 1.2.1.2.4. des verteidig-
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ten Patentanspruchs 1 anzuregen, wonach fir die radiale Eindringtiefe A der

Schweil3naht und den Radius R der Ziindspitze die Beziehung R > A = R/3 zu gel-
ten hat (vgl. zur radialen Richtung der Eindringtiefe A die diesbezlgliche Definition

in Fig. 2 der Streitpatentschrift).

Dal? der tbrige eingangs genannte - auf der Titelseite der Streitpatentschrift ange-
gebene und von der Klagerin lediglich pauschal aufgegriffene - Stand der Technik
dem Fachmann die Merkmale 1.2.1.2.3 bis 1.2.1.2.4. des verteidigten Patentan-
spruchs 1 nahelegen kénnte, ist auch von der Klagerin nicht geltend gemacht wor-

den.
Nach alledem beruht die - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Zindkerze nach
dem verteidigten Patentanspruch 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit und der ver-

teidigte Patentanspruch 1 ist daher rechtsbestandig.

B) Verteidigter nebengeordneter Anspruch 10

a) Neuheit

Die Neuheit des Verfahrens zur Herstellung einer Zindkerze nach dem verteidig-
ten Patentanspruch 10 ergibt sich implizit aus der Neuheit der Zindkerze nach
dem verteidigten Patentanspruch 1, da der verteidigte Patentanspruch 10 samtli-
che Merkmale des verteidigten Anspruchs 1 in Form entsprechender Verfahrens-
merkmale aufweist und zusatzlich ein intermittierendes Schweil3en -d.h. ein

Schweil3en mittels eines gepulsten Lasers - explizit vorschreibt.
b) Erfinderische Tatigkeit
Da das Verfahren zur Herstellung einer Zindkerze nach dem verteidigten

Anspruch 10 - wie dargelegt- samtliche Merkmale des verteidigten Sachan-

spruchs 1 in Form entsprechender Verfahrensmerkmale aufweist, ist es aus den
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vorstehend zum verteidigten Patentanspruch 1 genannten Grinden ebenfalls
erfinderisch, d.h. der verteidigte Patentanspruch 10 ist ebenfalls rechtsbestandig.

C) Verteidigte Unteranspriiche 2 bis 4, 7 und 9

Mit dem verteidigten Patentanspruch 1 haben auch die angegriffenen, darauf
direkt oder indirekt zuriickbezogenen verteidigten Unteranspriiche 2 bis 4, 7 und 9
Bestand, die vorteilhafte und nicht selbstverstandliche Ausfihrungsarten der
Zundkerze nach dem verteidigten Anspruch 1 betreffen, deren Patentfahigkeit von
derjenigen des Gegenstands des verteidigten Hauptanspruchs mitgetragen wird.

V.

Der Tenor der Entscheidung enthalt zur Verdeutlichung den Hinweis, welcher Teil
des Patents angegriffen wird, da Uber nicht angegriffene Anspriiche nicht zu ent-
scheiden ist. Dabei ist rechtlich gesehen jeder einzelne Riickbezug als selbstandi-
ger Anspruch zu werten. Nicht angegriffen sind die Anspriiche 5, 7 - soweit dieser
auf Anspruch 5 zurtickbezogen ist -, 8 und 9 - soweit dieser auf die Anspriiche 5
und 8 riickbezogen ist. Insoweit bleibt es (ohne Entscheidung) bei den jeweiligen
Ruckbezligen auf die erteilte Fassung. Bei den Ruckbezigen der Anspriche 7
und 9 - soweit angegriffen - war gegenuber der Fassung laut Anlage NB 1 der
jeweilige Teilangriff, wie von der Klagerin in der Verhandlung erklart, zu beriick-

sichtigen.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs 2 PatG iVm § 92 Abs 1 Satz 1 ZPO,
der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8§ 99 Abs 1 PatG iVm 8§ 709
ZPO.
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Die von der Beklagten vorgenommene Beschrankung des Streitpatents bedeutet
eine erhebliche Einschrankung des Schutzumfangs. Insgesamt wertet der Senat

das Teilunterliegen der Beklagten mit 2/5.

Meinhardt Dr. Meinel Dr. Gottschalk Gutermuth Lokys
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