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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend das Patent 100 13 395

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 16. Februar 2012 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung sowie der Richter v. Zglinitzki,
Dipl.-Ing. Dr. Fritze und Dipl.-Ing. Univ. Fetterroll

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das am 17. Marz 2000 angemeldete und am 2. August 2001 veréffentlichte Patent
100 13 395 hat die Bezeichnung ,Verfahren zur Herstellung eines einteiligen Kihl-
kanalkolbens, insbesondere fir einen Dieselmotor, sowie ein danach hergestellter

einteiliger Kuhlkanalkolben".

Gegen das Patent sind zwei Einspriiche erhoben worden. Durch Beschluss vom
9. Juni 2006 hat die Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamtes

das Patent aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde einer der Einsprechenden.

Sie vertritt die Auffassung, der Streitpatentgegenstand sei nicht patentféahig.

Im Verfahren befinden sich die Druckschriften

D1 DE 44 46 726 Al und
D2 DE 4134529 A1,



die bereits bei der Prifung der Anmeldung auf Patentfahigkeit berticksichtigt wor-

den sind, sowie die im Einspruchsverfahren herangezogenen

D3  DE-AS 13 01 629,
D4 US55 778533,
D5 US 4608947,

des weiteren

D6  eine interne Mitteilung des Herrn Helmut Edel vom 24. Oktober 2001 ,Bear-
beitung Monotherm* der Fa. Mahle, dazu die Kopie eines undatierten Fotos
eines bei der Einsprechenden gefertigten Kolbens sowie ein Muster dieses
Kolbens

und

D7  eine technische Zeichnung: ,Ausrichtvorrichtung” vom 11. Mérz 1999.

Ferner bietet die Einsprechende fur den Nachweis der Richtigkeit ihrer Ausfiihrun-

gen zu bereits vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patentes bei der Einspre-

chenden praktizierten Bearbeitungsverfahren Zeugenbeweis durch Herrn

...an.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts aufzuheben und

das angegriffene Patent zu widerrufen.



Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurickzuweisen,

hilfsweise den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzuan-
dern und das Patent mit den Patentansprichen 1 bis 3 nach Hilfs-
antrag vom 14. Februar 2012 sowie der Beschreibung und den

Zeichnungen gemal} Patentschrift beschrankt aufrechtzuerhalten.

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen. Sie ist der
Auffassung, der Streitgegenstand sei schon im Umfang der erteilten und nach

dem Beschluss der Patentabteilung aufrechterhaltenen Anspriche patentfahig.

Der erteilte Anspruch 1 lautet in einer gegliederten Fassung:

Verfahren zur Herstellung

a) eines einteiligen Kiuhlkanalkolbens (1), insbesondere flr ei-
nen Dieselmotor, mit einem im Kolbenkopf (2) ringférmig
umlaufenden, geschlossenen Kihlkanal (13) und einer zwi-
schen Kolbenkopf (2) und Kolbenschaft (4) angeordneten
ringférmigen Ausnehmung (8), wobei der Kolbenschaft (4) mit
den am Kolbenkopf (2) angehangten Kolbennaben (5) ver-
bunden ist,

mit den Schritten, dass

b) ein Kolbenrohling (1) hergestellt wird,



c) die ringférmige Ausnehmung (8) und der nach unten offene
Kihlkanal (13) mittels spanabhebender Bearbeitung einge-
bracht werden und

dl) anschlieBend die Auf3enkontur des Kolbens fertig bearbeitet
und

d2) der unten offene Kihlkanal (13) verschlossen wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

e) die axiale Hohe der ringférmigen Ausnehmung (8) kleiner ist
als die axiale Hohe des Kuhlkanals (13) und

f) die ringférmige Ausnehmung (8) um eine weitere Ausneh-
mung (10) mittels spanabhebender Bearbeitung erganzt wird,
wobei

g) mit der Herstellung des Kihlkanales (13) in einem Bereich
parallel zu einer Kolbennabenflache (11) begonnen wird.

Zu den diesem Anspruch nachgeordneten Anspriichen 2 und 3 sowie dem neben-
geordneten Anspruch 4, der einen einteiligen Kuhlkanalkolben hergestellt nach
einem Verfahren gemald den Patentanspriichen 1 bis 3 betrifft, wird auf die Pa-
tentschrift und wegen der Anspriche nach den Hilfsantrdgen sowie weiterer Ein-

zelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf die Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet.

Die Patentabteilung hat das angegriffene Patent zu Recht mit im Wesentlichen
zutreffender Begrindung aufrechterhalten.



Die Einspriche waren zulassig.

Der erteilte Anspruch 1 ist zulassig. Die in den Ansprichen angegebenen Merk-
male sind samtlich urspringlich offenbart. Das Patent offenbart die Erfindung so
deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfuhren kann. In dieser Hin-

sicht hat die Einsprechende keine Bedenken mehr.

Die Formulierung des Anspruchs 1, die Produkt- und Verfahrensmerkmale ge-
meinsam verwendet, ist nicht zu beanstanden. Die Absicht der Patentinhaberin,
damit ein Verfahren schitzen zu lassen, wird hinreichend deutlich. Der Hinweis
der Einsprechenden, dass damit der Anspruch 4 eigentlich tberflissig sei, well
wegen 8 9 Satz 2 Nr. 3 PatG durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents
ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnisse gleichfalls Schutz geniel3en, ist im Ein-
spruchsverfahren fur die Klarung der Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1

patentfahig ist, nicht relevant.

A. Das angegriffene Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines einteili-
gen Kuhlkanalkolbens, insbesondere fur einen Dieselmotor, sowie einen einteili-
gen Kuhlkanalkolben (Sp. 1, Z. 3 bis 6). In der Patentbeschreibung wird dargelegt,
ein derartiger Kolben weise im Kolbenkopf einen ringférmig umlaufenden Kihlka-
nal und zwischen Kolbenkopf und Kolbenschaft eine ringférmig umlaufende Aus-
nehmung auf. Der Kihlkanal sei zur Ausnehmung hin nach unten offen und werde
nach der Fertigbearbeitung der Auf3enkontur des Kolbens verschlossen. Aus der
DE 4446726 Al, D1, sei ein Verfahren bekannt, wobei Ausnehmung und Kihlka-
nal mittels spanabhebender Bearbeitung eingebracht wirden - zuerst die ringfor-
mige Ausnehmung mittels eines radial eingreifenden Drehmeif3els und danach der
Kuhlkanal mittels eines zweiten hakenférmigen Drehmeil3els, der den Kuhlkanal in
axialer Richtung aus dem Kolbenkopf herausarbeite. Damit der Kihlkanal mdg-
lichst tief in den Kolbenkopf hineinreiche, habe der Drehmeif3el eine grol3e axiale
Hohe. Das bedeute, dass der Abstand zwischen dem unteren Bereich des Kol-

benkopfs und dem oberen Bereich des Kolbenschafts unerwiinscht hoch baue, um



den MeiRRel in die Ausnehmung zwischen den Kolbenschaft und den Kolbenkopf
einfihren zu kénnen. Das trage zu einer unerwinschten Gesamthohe des Kol-
bens bei und sei nachteilig, weil die Tendenz zu kompakteren Brennkraftmaschi-
nen mit moglichst flachen Kolben gehe. Aus der DE 4134529 A1, D2, sei ein Ver-
fahren bekannt, wobei die beiden den Kolbenkopf bildenden Teile getrennt gefer-
tigt wirden. Die Unterseite des oberen Teils werde mit einer umlaufenden rand-
seitigen Nut versehen. Nach weiterer Bearbeitung dieser Nut wirden die beiden
Teile durch Schweil3en miteinander verbunden (Sp. 1, Z. 9 bis 39).

Dem Gegenstand des angegriffenen Patents liegt die Aufgabe zugrunde, die ge-

schilderten Nachteile zu vermeiden (Sp. 1, Z. 22 bis 28).

Der mit der Losung dieser Aufgabe befasste Fachmann ist ein Dipl.- Ing. (FH) des
Maschinenbaus, der sich mit Fertigungstechnik befasst und Uber langjahrige Er-
fahrung auf dem Gebiet der Bearbeitung von Kolben fur Verbrennungsmotoren

verfugt.

Gemal dem Patent ist die Aufgabe durch die Verfahrensmerkmale des Patentan-

spruches 1 sowie mit einem einteiligen Kolben geman Patentanspruch 4 geldst.

Bei dem patentgemal3en Herstellungsverfahren besteht die Lehre zum techni-
schen Handeln laut Oberbegriff des Anspruchs 1 zunéchst in der Angabe der Ei-
genschaften eines gattungsgemalen Kolbens, von dem die Erfindung ausgeht
(Merkmal a) gemalf gegliederter Fassung). Der Begriff einteilig bezieht sich dabei
nicht nur auf den Kolben als Endprodukt sondern vornehmlich auf das Ausgangs-
werkstiick, auf das die Bearbeitungsschritte anzuwenden sind, denn gemal den
folgenden Angaben zum gattungsgemal3en Verfahren wird laut Merkmal b) der
Gliederung im ersten Schritt zunachst ein Kolbenrohling hergestellt. Daraus ent-
nimmt der Fachmann bereits, dass das Verfahrenserzeugnis nicht aus mehreren
Teilen entstammt sondern aus einem einzigen Werkstick herauszuarbeiten ist.

Das ergibt sich auch zweifelsfrei aus der Patentbeschreibung, die der Fachmann



zur Auslegung des Anspruchs heranzieht, wonach das patentgeméfRe Verfahren
seiner Gattung nach auf die Bearbeitung eines beispielsweise im Schmiedeverfah-
ren hergestellten Kolbenrohlings abzielt, aus dem die Konturen des fertigen Kol-
bens sukzessive spanabhebend ausgeformt werden (vgl. Sp. 2, Z. 4 bis 39 in Ver-
bindung mit den Fig. 1 bis 4). Die Auffassung der Einsprechenden, der Anspruch 1
enthalte kein Merkmal, durch das die Lehre auf eine bestimmte Kolbenschaftform
beschrankt ware, und insbesondere der Begriff einteilig nicht ausschlieRe, dass
ein aus mehreren Teilen zusammengesetzter Kolben mit dem patentierten Verfah-

ren gefertigt werden solle, trifft somit nicht zu.

Eine ringférmige Ausnehmung (8) und der nach unten offene Kuhlkanal (13) wer-
den gemall dem Oberbegriff des Anspruchs 1 in an sich bekannter Weise in den
Rohling eingebracht, anschlieRend die Aulenkontur des Kolbens fertig bearbeitet
und der unten offene Kuhlkanal (13) geschlossen (Merkmale c), d1) und d2)). Die
in den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 aufgenommenen Merkmale umfas-
sen an erster Stelle die Angabe, worin sich das Endprodukt des Verfahrens im
Wesentlichen von bekannten gattungsgemafRen Erzeugnissen unterscheidet,
namlich dadurch, dass die axiale Hohe der ringférmigen Ausnehmung (8) in dem
patentgeméaflen Kolben kleiner ist als die axiale Hohe des Kuhlkanals (13) (Merk-
mal e)). Danach folgen Angaben, worin sich das patentgeméafl3e Verfahren von
dem bekannten Vorgehen unterscheidet, namlich dadurch, dass die ringférmige
Ausnehmung (8) um eine weitere Ausnehmung (10) mittels spanabhebender Be-
arbeitung ergéanzt wird (Merkmal f)), und durch den letzten Verfahrensschritt, wo-
nach mit der Herstellung des Kihlkanals (13) in einem Bereich parallel zu einer
Kolbennabenflache (11) begonnen wird (Merkmal g)). Bei der Bearbeitung des
Kolbenrohlings ausgehend von der ringférmigen Ausnehmung (8) ist also vor der
Herstellung des nach unten offenen Kihlkanals (13) eine weitere Ausnehmung
(10) zu bilden, die Bestandteil des spateren Kihlkanales wird. Der Begriff weitere
Ausnehmung ist dabei im Hinblick auf die Beschreibung und die Zeichnung im
Sinne von zusatzliche Ausnehmung und nicht etwa von erweiternde Ausnehmung

zu verstehen, denn die ringférmige Ausnehmung (8) soll um die Ausnehmung (10)



erganzt werden, und erst anschlieRend wird mit der Herstellung des Kuhlka-
nals (13) in einem Bereich parallel zur Kolbennabenflache (11) begonnen. Die
zeitliche Reihenfolge der BearbeitungsmalRnahmen erschliel3t sich dem Fach-
mann bereits aus dem Anspruchswortlaut sowie jedenfalls nach Hinzuziehung der

Beschreibung aus Sp. 2, Z. 19 bis 39 und den Figuren 3 und 4 der Zeichnung.

Somit ist der Schutzbereich des Patents durch den Anspruch 1 klar und eindeutig
bestimmt. Zieht der Fachmann die Beschreibung und die Zeichnung zur Ausle-
gung der Patentanspriiche heran, wird ihm die Tragweite der Erfindung nicht nur
anhand des Vergleichs mit dem gattungsbildenden Stand der Technik verdeutlicht,
der sich aus der von der Patentinhaberin angegebenen Druckschrift D1 erschlief3t,
sondern auch durch die Gegenuberstellung des Gegenstandes der Druckschrift
D2, welche die Patentinhaberin ebenfalls dort gewurdigt hat (vgl. Sp. 1, Z. 33 bis
39). Aus dem Kontext der Patentbeschreibung heraus entnimmt der Fachmann
namlich, dass die Darlegung des sich aus D2 ergebenden Standes der Technik
hier zweifellos nicht zur Erlauterung der Erfindung dient sondern vielmehr zur
deutlichen Abgrenzung des durch das Patent geschitzten Verfahrens und des
danach hergestellten einteiligen Kiuhlkanalkolbens von denjenigen Verfahren und
Erzeugnissen, bei denen zwei oder mehr Teile die Ausgangswerkstiicke bilden,
die getrennt gefertigt und nach weiterer Bearbeitung zu einem Produkt miteinan-

der verbunden werden.

B. Das Verfahren gemall dem Anspruchl und der danach hergestellte
Kihlkanalkolben gemald Anspruch 4 des angegriffenen Patents sind neu, wie die

Patentabteilung zutreffend ausgefuhrt hat.

Die Neuheit des patentgemal3en Verfahrens und Kolbens gegentber samtlichen
Druckschriften D1 bis D5 ist gegeben, weil daraus weder ein Verfahren noch ein
Kihlkanalkolben mit samtlichen in den Anspriichen 1 bzw. 4 angegebenen Merk-
malen entnehmbar sind. Von der Entgegenhaltung D6 ist die interne Mitteilung

nachveroffentlicht, und das Foto des Kolbens sowie der Musterkolben sind nicht
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datiert; die Zeichnung D7 betrifft zweifellos weder ein Kolbenherstellungsverfahren
noch einen Kihlkanalkolben. Diese Dokumente bzw. das Muster kdnnen daher
nicht berucksichtigt werden. Davon abgesehen hat die Einsprechende selbst dazu
bereits erklart, damit werde nicht zum Ausdruck gebracht, dass ihr Bearbeitungs-

verfahren offenkundigen Stand der Technik darstelle.

C. Das Verfahren zur Herstellung eines einteiligen Kiuhlkanalkolbens geman
dem Anspruch 1 und der danach hergestellte Kiihlkanalkolben gemaR Anspruch 4
sind zweifellos gewerblich anwendbar und beruhen zudem auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

Die Einsprechende vertritt die Auffassung, dass das Bearbeitungsverfahren nach
Anspruch 1 des Streitpatentes unter Berucksichtigung des allgemeinen, prakti-
schen Fachwissens eines Kolbenfachmannes nahegelegen habe. Die in der ge-
gliederten Fassung des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale a) und e) des Kiuhl-
kanalkolbens zum einen sowie zum anderen die Verfahrensmerkmale b) der Her-
stellung eines Kolbenrohlings sowie die spanabhebende Bearbeitung gemali
Merkmal c), die Fertigbearbeitung der AufRenkontur und das Verschliel3en des
nach unten offenen Kihlkanals gemald den Merkmalen d1) bzw. d2) und die Er-
ganzung der Ausnehmung mittels spanabhebender Bearbeitung gemar Merk-
mal f) seien an sich aus der zur Druckschrift D1 korrespondierenden US-Patent-
schrift D4 bereits bekannt. Merkmal g) betrafe letztlich eine flr den Fertigungs-
fachmann triviale Mal3nhahme. Mit dem Hintergrundwissen, das sich zudem aus
den Druckschriften D3 und D2 ergebe, sei es keine Schwierigkeit, den ge-
winschten Kolben zu fertigen. Eine einfache Aggregation von aus dem Stand der
Technik bekannten Kolben- und Verfahrensmerkmalen fihre den Fachmann zu
dem Gegenstand des Anspruchs 1. Dieser beruhe folglich nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit. Konsequenterweise musse das gleiche beziglich der Lehren der
Anspruche 2 und 3 gelten. Da der Kolben nach Anspruch 4 lediglich durch die

Herstellungsmerkmale nach einem der vorausgehenden Anspriiche definiert sei,
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misse dieser Anspruch das Schicksal derjenigen teilen, auf die er rickbezogen

sei.

Die auf der Prioritat der Druckschrift D1 beruhende Druckschrift D4 betrifft ein
gattungsgemalRes Verfahren zur Herstellung eines einteiligen Kihlkanalkolbens.
Der bereits im Prifungsverfahren berticksichtigten Druckschrift D1 ist nichts Uber
den Offenbarungsumfang der Druckschrift D4 Hinausgehendes zu entnehmen.
Daher gelten die folgenden Ausfihrungen abgesehen von den Fundstellenanga-

ben entsprechend fur die Druckschrift D1.

Zuzustimmen ist der Einsprechenden zwar soweit, dass das aus Druckschrift D4
bekannte Verfahren samtliche im Oberbegriff des Anspruchs 1 des angegriffenen
Patents genannten Merkmale a), b), c), d1) und d2) aufweist (vgl. Sp. 1, Z. 21
bis 28, Sp. 2, Z. 3 bis 26 und Z. 35 bis 48 i. V. m. den Figuren 1 bis 3). Ausge-
hend von dieser Druckschrift, die nach Auffassung der Einsprechenden den
nachstkommenden Stand der Technik bildet, gelangt ein Fachmann jedoch nicht
zu dem Verfahren gemald Anspruch 1 des angegriffenen Patents, denn entgegen
der Meinung der Einsprechenden wird keines der kennzeichnenden Merkmale e),

f) und g) des Verfahrens gemaf Anspruch 1 offenbart oder daraus nahe gelegt.

Der auf den Anspruch 1 riickbezogene Anspruch 2 in Druckschrift D4 besagt, dass
mit der bekannten Methode ein Kolben mit einer ringférmigen Ausnehmung (an-
nular recess 7) erzeugt werden soll, deren axiale Hohe wenigstens der axialen
Hohe des Kihlkanals (cooling duct (8)) entspricht. Das bedeutet mit anderen
Worten, dass die axiale Hohe der Ausnehmung und die axiale Hohe des Kihlka-
nals entweder gleich sind oder die axiale H6he der Ausnehmung groR3er ist als die
axiale Hohe des Kihlkanals. Merkmal e) geméald Anspruch 1 des angegriffenen
Patents, wonach die axiale Hohe des Kihlkanals kleiner ist als die axiale Hohe
des Kihlkanals, ist somit nicht offenbart. Dieses Merkmal ist auch an keiner ande-
ren Stelle in der Druckschrift D4 gezeigt oder beschrieben. Das Ausfiihrungsbei-

spiel fuhrt den Fachmann vielmehr dahin, eine axiale Hohe der ringférmigen Aus-



-12 -

nehmung vorzusehen, die etwas groRRer als die Hohe des spateren Kihlkanals ist
(val. Sp. 2, Z. 13 und 14, ...slightly greater than...).

Nach Auffassung der Einsprechenden lehrt der ausschliel3lich auf den Anspruch 1
rickbezogene Anspruch 4 in Druckschrift D4 eine Alternative zur Herstellungs-
methode nach Anspruch 2. Danach setze sich die Bearbeitung des Kuhlkanals
aus zwei Bearbeitungsschritten zusammen, nadmlich dem Einfiihren eines haken-
ahnlichen Drehwerkzeuges (hook-like turning tool 15, Fig. 3) in eine Ausnehmung
in dem Kuhlkanal und das axiale und radiale Ausrichten des Drehwerkzeuges, um
den Kuhlkanal in eine gewiinschte Form zu versetzen. Die Einsprechende folgert
daraus, es musse, um ein Einsetzen des hakenféormigen Bearbeitungswerkzeugs
vornehmen zu kénnen, zunachst eine spanabhebende Vorbearbeitung des Kiihl-

kanals erfolgt sein.

Diesen Ausfuhrungen der Einsprechenden ist zwar soweit zuzustimmen, dass
gemal Anspruch 4 in der Druckschrift D4 gelehrt wird, ein hakenférmiges Dreh-
werkzeug in eine Ausnehmung (recess) einzufuhren, die offenbar eine andere
Ausnehmung als die ringférmige Ausnehmung (annular recess 7) in dem bekann-
ten Kolben ist. Die Folgerung, es misse eine spanabhebende Vorbearbeitung er-
folgt sein, beruht jedoch auf einer unzulassigen Rickschau in Kenntnis der Erfin-
dung. Weitere Informationen zu dieser Ausnehmung sind in der Druckschrift D4
namlich nicht offenbart. Insbesondere fehlt jeglicher Hinweis darauf, mit welcher
Methode sie erzeugt wird. Auch ist nicht angegeben, welche Abmessungen die
Ausnehmung hat und welchem Zweck sie dient. Aufgrund des Rlckbezuges des
Anspruch 4 einzig auf den Anspruch 1 ergibt sich somit allenfalls ein Verfahren zur
Herstellung eines Kihlkanalkolbens, bei dem der zu erzeugende Querschnitt des
Kuhlkanals hinsichtlich der Form und der Abmessungen nunmehr, anders als es
Anspruch 2 vorsieht, dem Wunsch des Fachmanns Uberlassen bleibt (vgl. Sp. 2,
Z. 57 und 58, Anspruch 4, ...to turn the cooling duct into a desired shape). Offen-
kundig fur den Fachmann ist allenfalls, dass besagte Ausnehmung die Einfiihrung

eines hakenférmigen Drehmeil3els erleichtert. Die axialen Hohen des Kihlkanals
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und der ringférmigen Ausnehmung wird der Fachmann aber mangels anderer An-
gaben dazu weiterhin nach den Vorgaben des Anspruchs 2 vorsehen. Zudem sind
sowohl in der Ausgestaltung nach Anspruch 2 als auch nach Anspruch 4 weiterhin
lediglich die spanabhebenden Bearbeitungsschritte gemald Anspruch 1 vorgese-
hen, um die ringférmige Ausnehmung (7) und danach den nach unten offenen
Kihlkanal (8) einzubringen und letztlich die Nabenbohrungen (9) anzubringen und
die AulRenkontur fertigzubearbeiten. Ein zusétzlicher Verfahrensschritt bei der
Ausformung des Kuhlkanals wie bei dem Patent, mit dem -in den Worten des
Merkmals f) des Anspruchs 1 - die ringférmige Ausnehmung um eine weitere Aus-
nehmung mittels spanabhebender Bearbeitung erganzt wird, ist bei dem bekann-
ten Verfahren jedenfalls nicht vorgesehen. Er ist auch nicht nahe gelegt, denn wie
die Einsprechende Il es in ihrem Beschwerdeschriftsatz, S. 2, letzter Absatz, zu-
treffend gesehen hat - besteht der Vorteil des aus der Druckschrift D4 bekannten
Verfahrens darin, den Kihlkanal besonders einfach mit beispielsweise einem ein-
zigen, hakenformigen Drehmeif3el und somit ohne einen Werkzeugwechsel her-
stellen zu kdnnen. Anregungen zur Beseitigung des von der Patentinhaberin auf-
gezeigten Nachteils der bekannten Vorgehensweise, namlich, dass damit keine
kompakten Kihlkanalkolben mit niedriger Bauhthe erzeugt werden kénnen, weil
der Abstand zwischen dem unteren Bereich des Kolbenkopfs und dem oberen
Bereich des Kolbenschafts so hoch sein muss, dass der Meil3el in die Ausneh-
mung zwischen den Kolbenschaft und den Kolbenkopf eingefiihrt werden kann,

ergeben sich aus der Druckschrift D4 nicht.

Zu dem verbleibenden Merkmal g) im Anspruch 1, wonach mit der Herstellung
des Kuhlkanales (13) in einem Bereich parallel zu einer Kolbennabenflache (11)
begonnen wird, enthélt die Druckschrift D4 letztlich ebenfalls keine Informationen.
Aufgrund des Hinweises in Sp. 2, Z. 13 und 14, wonach die axiale H6he der Aus-
nehmung (7) etwas grofer als die Hohe des spateren Kihlkanals (8) ist, und
spatestens bei der Nacharbeit des Ausfiihrungsbeispiels erkennt der Fachmann,
dass es dort nicht darauf ankommt, wo auf dem Umfang des Kolbens mit der

spanabhebenden Bearbeitung zur Erstellung des Kuhlkanals begonnen wird.
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Merkmal g) ist auch nicht isoliert zu betrachten, sondern muss im Zusammenhang
mit den Ubrigen Verfahrensmerkmalen gesehen werden. Dann wird deutlich, dass
diese MalRnahme ein Problem 16st, das erst die patentgeméle Idee mit sich ge-
bracht hat, welches darin besteht, dass bei einem patentgemal zu erzeugenden
flachen Kihlkanalkolben die Einfuhrung eines hakenférmigen Werkzeugs zur
Ausformung eines axial héheren Kihlkanals in eine axial niedriger bauende Aus-
nehmung nicht bei jeder beliebigen Kolbenbauart und an jeder Stelle des Kolben-
umfangs moglich ist. Merkmal g) kann somit erst in Kenntnis der Erfindung trivial

erscheinen.

Druckschrift D3 betrifft laut Bezeichnung ein Verfahren zur Herstellung eines
Ringkanals bei geschmiedeten Kolben fir Brennkraftmaschinen. Es 16st ein bis
dahin als grundlegend angesehenes Problem, namlich einen zusammenhéangen-
den Kihlkanal zu schaffen, welcher langs eines Kreises und in allen Punkten in
gleichbleibendem Abstand von der zu kihlenden Manteloberflache verlauft (vgl.
Sp. 2, Z. 11 bis 15). Dabei spielt die Bauhdhe des Kolbens ersichtlich keine Rolle.
Ein Bezug zu der dem angegriffenen Patent zugrundeliegenden Aufgabe, die
Bauhohe eines Kihlkanalkolbens im Vergleich zu der von bekannten gattungsge-
malden Kolben zu verringern, besteht somit nicht. Ein Fachmann hat daher bereits
keine Veranlassung, diese Druckschrift heranzuziehen, denn er wird vornehmlich
einen Stand der Technik berticksichtigen, der in Beziehung zu dem nachstkom-

menden Stand der Technik und der darauf gegriindeten Aufgabe steht.

Sollte der Fachmann die Druckschrift D3 dennoch bertcksichtigen, fihren ihn
seine Kenntnisse Uber das daraus bekannte Verfahren und tber den bekannten
Kihlkanalkolben nicht zur Losung, die das angegriffene Patent vorsieht. Der ge-
maflk dem aus Druckschrift D3 bekannten Verfahren zu erzeugende Kolben ist
ebenfalls einteilig, weil er - wie bei geschmiedeten Kolben ublich - aus einem Roh-
ling hergestellt wird. Fir den Umlauf einer Kahlflissigkeit ist auch ein Ringkanal 5
bzw. 7 vorgesehen (vgl. Sp. 1, Z. 1 bis 4 sowie Fig. 1 bis 3 bzw. 4). Dazu wird

hinter der Kolbenwand eine Aushohlung u. a. mittels eines Werkzeugs mechani-
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scher Art geschaffen (vgl. Sp. 2, Z. 63 bis 68), die spater verschlossen wird (vgl.
Sp. 2, Z. 68 bis Sp. 3, Z. 6 bzw. Sp. 3, Z. 14 bis 17 und Fig. 3 bzw. 4). Uberein-
stimmungen mit dem Verfahren des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents be-
stehen somit lediglich mit einem Teil des Merkmals a) sowie mit dem Merkmal b)
und dem Merkmal d2). Aus dem aus Druckschrift D3 bekannten Verfahren geht
kein Kolben mit einer ringférmigen - also durchgehend umlaufenden - Ausneh-
mung im Kolbenmantel hervor sondern ein Kolben, der zur Einbringung des Kuhl-
kanals 5 um den Mantel verteilt angeordnete schlitzférmige Ausnehmungen 4
aufweist, zwischen denen die Oberflache des Kolbens ohne Unterbrechung ver-
lauft (vgl. Fig. 1 und 3 sowie Sp. 2, Z. 2 bis 30 und Sp. 2, Z. 51 bis 68). Die Aus-
nehmungen 4 werden nach der Fertigstellung des Kanals durch ringsektorférmige
Verschlusssticke so verschlossen, dass wieder eine unterbrechungsfreie Aul3en-
flache erhalten wird, in welcher gegebenenfalls eine Nut 9 flr einen zusatzlichen
Kolbenring herausgearbeitet werden kann (Sp. 2, Z. 68 bis Sp. 3, Z. 6 und Fig. 3).
Die Druckschrift D3 betrifft folglich ein gattungsfremdes Verfahren und einen gat-
tungsfremden Kolben. Da keine ringférmige Ausnehmung eingebracht wird, kon-
nen sich auch keine Hinweise auf eines der Merkmale c), e), f) des patentge-
mal3en Verfahrens ergeben. Aufgrund der anderen Bauart des bekannten Kolbens

gilt dies auch fur das Merkmal Q).

Druckschrift D3 lehrt folglich zwar, dass die Ausbildung von Kihlkanalen durch
hinterschneidende Werksttickbearbeitung vorgenommen werden kann, wie genau
dabei vorzugehen ist, offenbart sie jedoch nicht. Insbesondere zur Ausgestaltung
des dort einzusetzenden ,frasenartigen Werkzeugs* (Sp. 2, Z. 22 bis 23) sowie der
Art und Abfolge der einzelnen spanabhebenden Verfahrensschritte enthalt sie
namlich keine Angaben. So ist fuir den Fachmann zunachst nicht nachvollziehbar,
wie eigentlich die lediglich den Figuren 1 und 3 entnehmbare grél3ere axiale Hohe
des Kanals 5 gegentber der axialen Hohe der schlitzférmigen Ausnehmung 4
mittels mechanischer Werkzeuge erreichbar ist. Die Druckschrift D3 enthalt aller-
dings den Hinweis, dass alternativ, anstelle spanabhebender Bearbeitung, bevor-

zugt die Aushohlung der Ringnuten mittels Elektroerosion vorgenommen werden
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kann (vgl. Sp. 2, Z. 23 bis 26), was dem Fachmann einen Weg zur Schaffung des
Kanals aufzeigt, der ein anderes Bearbeitungsprinzip als das angegriffene Patent

anwendet.

Die des Weiteren von der Einsprechenden herangezogene Druckschrift D2, be-
fasst sich wie schon Druckschrift D3 mit einem gattungsfremden Gegenstand. Sie
betrifft zwar laut Bezeichnung ein Verfahren zur Herstellung eines Kolbenkopfes
mit Kiihlkammer und einen nach diesem Verfahren hergestellten Kolben, offenbart
jedoch - entgegen der Auffassung der Einsprechenden - kein Verfahren zur Her-
stellung eines einteiligen Kolbens im Sinne des angegriffenen Patents, denn dort
wird der Kihlanalkolben aus zwei Werkstlicken zusammengesetzt. Die Hauptauf-
gabe ist die Schaffung eines Verfahrens zur Herstellung eines Kolbenkopfes, der
eine geschlossene Kihlkammer aufweist und der sich durch grof3e mechanische
Festigkeit auszeichnet (vgl. Sp. 1, Z. 36 bis 41). Die Bauhthe des Kolbens findet
hingegen keine Erwahnung. Ein Bezug zu der dem angegriffenen Patent zugrunde
liegenden Aufgabe, die Bauhdhe eines Kihlkanalkolbens im Vergleich zu der von
bekannten gattungsgemafRen Kolben zu verringern, besteht folglich nicht. Ein
Fachmann hat daher gleichfalls schon keine Veranlassung, diese Druckschrift

heranzuziehen.

Sollte der Fachmann die Druckschrift D2 dennoch bericksichtigen, fihrt ihn die
Kenntnis Uber das daraus bekannte Verfahren nicht zur Lésung, die das angegrif-
fene Patent vorsieht. Bei dem aus Druckschrift D2 bekannten Verfahren wird zu-
nachst ein erstes Werkstick 1 gewonnen und darin eine randseitig umlaufende
Nut la angefertigt, derart dass ein umlaufender Steg 1d gebildet wird. Danach
versieht man das erste Werkstiick 1 mit zwei Ausschnitten 1b, 1c jeweils an einer
Langskante der randseitig umlaufenden Nut 1a. AnschlieRend wird ein zweites
Werkstlck 3 bereitgestellt und mit einer zentralen Ausnehmung und einer randsei-
tigen auflleren Ausnehmung 3b versehen, derart dass ein umlaufender Steg 3c
gebildet wird. Eine auf den beiden Ausschnitten 1b, 1c der randseitig umlaufen-

den Nut la angeordnete umlaufende Ringplatte 2 verschliel3t die Nut la. Ab-
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schlieBend werden der Steg 1d des ersten Werkstiicks und der Steg 3c des zwei-
ten Werksticks zusammengefihrt, wobei der Kolbenkopfrohling entsteht (vgl.
Sp. 3, Anspruch 1, Z. 8 bis 30). Ubereinstimmung mit dem anmeldungsgeméaRen
Verfahren besteht somit zwar insoweit als ein im Kolbenkopf ringférmig umlaufen-
der Kiuihlkanal eingebracht ist, der spater verschlossen wird, und ferner darin, dass
zwischen Kolbenkopf und Kolbenschaft eine ringférmige Ausnehmung angeordnet
wird, deren axiale H6he kleiner ist als die axiale Hohe des Kuhlkanals (vgl. Fig. 2).
Die letztgenannte Ausgestaltung ergibt sich jedoch lediglich aus der Zeichnung
zum Ausfuhrungsbeispiel und findet in der Patentbeschreibung der D2 keine Er-
wahnung, was darauf hindeutet, dass fur das dort beschriebene Verfahren ohne
Bedeutung ist, welche axialen Hohen diese Kolbenbereiche aufweisen. Der
Fachmann konnte somit erst in Kenntnis des angegriffenen Patents sein Augen-
merk auf dieses Merkmal richten. Abgesehen davon stellt sich bei der Methode
der Druckschrift D2 aufgrund der zweiteiligen Bauart des Kolbens die Aufgabe, die
dem angegriffenen Patent zugrunde liegt, nicht. Denn die Einbringung des Kuhl-
kanals kann dort an der fur ein Bearbeitungswerkzeug frei zuganglichen Unter-
seite des ersten, den Kolbenkopf bildenden Werkstlicks erfolgen, und ebenso ist
die Ausbildung der axialen Hohe der umlaufenden randseitigen Nut im zweiten
Werkstuck mit Blick auf die axiale Hohe des Kuhlkanals im ersten Werkstick un-
beschrankt und im Belieben des Fachmannes. Demnach besteht zu den das pa-
tentgemal3e Verfahren kennzeichnenden MafRnahmen der Merkmale €), f) und g)

geman Anspruch 1 kein Anlass.

Die noch verbleibende im Verfahren befindliche Druckschrift D5, die eine Anord-
nung fur Kahlkanalkolben und Zylinderlaufbuchsen betrifft, hat die Einsprechende
herangezogen, weil das dem Streitpatent zugrunde liegende technische Problem,
einen niedrigen Kolben durch eine niedrige, ringférmige Ausnehmung zwischen
Kolbenkopf und Kolbenschaft bei einem Kolben mit einem axial tiefen Kihlkanal

zu schaffen, auch bereits daraus bekannt gewesen sei und weil ein spanabheben-
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des Bearbeitungsverfahren eines derartigen geschmiedeten Kolbens aus D4 be-

kannt war.

Das von der Einsprechenden gesehene Problem liegt dem aus der Druck-
schrift D5 bekannten Kolben nicht zugrunde. Gegenstand der dortigen Erfindung
ist es, eine kiihlende Anordnung zu schaffen, die den Kolben und gleichzeitig (si-
multaneously) die Zylinderlaufbuchse kuhlt, und die das Warmeabsorptionsver-
maogen des Kihlmediums besser ausnutzt, so dass die Kiuhlung des Verbren-
nungsmotors insgesamt optimiert ist (vgl. Sp. 2, Z. 23 bis 28). Geldst wird die Auf-
gabe mit einem Kolben, der einen Kiihlkanal aufweist, welcher eine durch Abtren-
nungen (partitions 8) in Unterkammern (subchambers 9) geteilte Kuhlkammer
(cooling chamber 5) und eine axial dariiber und mit der Kiihlkammer durchgéngig
in Verbindung stehende ringférmige Ausnehmung (annular groove 7) aufweist (vgl.
Sp. 5, Z. 20 bis Sp. 6, Z. 18). Ein Bezug zur Aufgabe des angegriffenen Patents
besteht dort wiederum nicht, denn ein Verfahren zur Herstellung des Kolbens, ins-
besondere ein Verfahren, das Einschrankungen bei der Fertigung eines maoglichst
flachen Kolbens ausrdumt, wird nicht offenbart. Daher besteht auch keine Veran-
lassung fur den Fachmann, die Druckschrift D5 fur die Lésung der ihm gestellten
Aufgabe heranzuziehen. Sollte er sie dennoch als relevant erachten, findet der
Fachmann darin keinerlei konkrete Hinweise darauf, wie und mit welchen Mitteln
der Kiuihlkanal einzubringen ist, so dass die Malinhahmen gemal den im Anspruch

1 des angegriffenen Patents genannten Verfahrensmerkmalen b), c), d1), d2), f)

und g) weder daraus entnehmbar sind noch nahe gelegt werden.

Eine Zusammenschau ausgehend von den Druckschriften D4 oder D1 mit den
Ubrigen Druckschriften D2, D3 und D5 wird dem Fachmann somit von vorneherein
nicht nahegelegt. Insgesamt kann eine Agglomeration der daraus entnehmbaren
Merkmale auch nicht das Verfahren mit den im Anspruch 1 angegebenen Merk-
malen ergeben. Die gemeinsame Betrachtung der Entgegenhaltungen ergibt al-
lenfalls ein Verfahren und einen Kihlkanalkolben wie sie bereits die Patentinhabe-

rin als bekannt vorausgesetzt hatte.
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Die von der Einsprechenden mit D6 und D7 vorgelegten Druckschriften und Do-
kumente sowie das Muster konnen, wie schon zur Neuheit ausgefihrt, nicht als
zum Stand der Technik gehorig angesehen werden, zumal diesen weder zu ent-
nehmen ist noch dazu substantiiert vorgetragen wurde, dass das bei der Einspre-
chenden angeblich bereits vor dem Anmeldetag praktizierte Bearbeitungsverfah-
ren einem unbegrenzten Personenkreis offentlich zuganglich war. Die Einver-

nahme des angebotenen Zeugen hat sich daher ertbrigt.

Da somit samtliche im Beschwerdeverfahren herangezogenen Druckschriften we-
der fur sich noch in der Zusammenschau geeignet sind, die Patenfahigkeit der
Gegenstande der nach den Einsprichen wie erteilt aufrechterhaltenen Anspri-
che 1 und 4 in Frage zu stellen und die auf den Anspruch 1 rickbezogenen An-
spruche 2 und 3 von diesem getragen werden, hat das Patent in der erteilten Fas-

sung Bestand.

Dr. Hartung v. Zglinitzki Dr. Fritze Fetterroll

Bb



