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betreffend das européische Patent 0 648 977
(DE 594 02 135)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 4. Juni 2013 durch die Prasidentin Schmidt sowie
die Richter Voit, Dipl.-Ing. Schlenk, Dr.-Ing. Baumgart und
Dipl.-Ing. (Univ.) Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Ausfelder

fur Recht erkannt:

I. Das Patent EP 0 648 977 wird mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Anspru-
che 1, 4, 5 und 7 fur nichtig erklart.

Il. Die Kosten des Verfahrens tragt die Beklagte.

Ill. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fir das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents EP 0 648 977
(Streitpatent), das am 19. September 1994 unter Inanspruchnahme der deutschen
Prioritdt DE 43 35 292 vom 15. Oktober 1993 angemeldet worden ist. Das Streit-
patent ist in der Verfahrenssprache Deutsch verdéffentlicht und wird beim Deut-
schen Patent- und Markenamt unter der Nr. 594 02 135 gefuhrt. Es betrifft eine
Glihkerze und umfasst in der erteilten Fassung acht Anspriiche, von denen nur

die Anspriche 1, 4, 5 und 7 angegriffen sind. Anspruch 1 lautet wie folgt:



Gluhkerze mit einem Hohlkérper, in dem ein mas-
siver keramischer Heizstab mit eingesintertem ke-
ramischen Heizelement angeordnet ist, der an ei-
ner Seite des Hohlkérpers axial vorsteht, und des-
sen Heizelement mit Stromversorgungsanschlus-
sen (1,3) verbunden ist, und einen Heizbereich (5)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB Teile des
Heizelements (6) selbst als Kontaktflachen (8,9)
ausgebildet sind, uber die das Heizelement (6) mit
den Stromversorgungsanschlussen (1,3) in Kontakt
steht, dal3 die Kontakie des Heizelements auB3er-
halb des Heizbereichs (5) liegen, und daf die Kon-
takte des Heizelements an seinen Kontaktflachen
(8,9) mit den Stromversorgungsanschlussen (1,3)
druckbeaufschlagt sind.

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1
rickbezogenen Patentanspriche 4, 5 und 7 wird auf die Streitpatentschrift
EP 0 648 977 B2 Bezug genommen.

Die Klagerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei im angegriffenen
Umfang wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Téatigkeit nicht pa-
tentfahig. Im Stand der Technik seien Glihkerzen mit den Merkmalen des Streit-
patentgegenstands bereits bekannt gewesen. Hierzu beruft sich die Klagerin auf
folgende Dokumente und Druckschriften:

Al DE 3924 777 Al

A2 US 2 030 937

A3 GB 2092670 A

A4 EP 194 535 A2

A5 mit Aba JP 5-25160 (A5a: engl. Ubersetzung)

A6 mit AGa JP 5-36470 (A6a: engl. Ubersetzung)

A7 DE 39 01 545 Al

A8 mit A8a JP 59-148955 (A8a: engl. Ubersetzung)

A9 Noboru ICHINOSE, A reader of fine ceramics,

25. Mérz 1983, Ohmsha Ltd., Japan, Pages 86 and 87



Al10 Hiroshige SUZUKI, Ceramics material for high tempe-
rature, 30. August 1985, THE NIKKAN KOGYO
SHIMBUN Ltd., Japan, pages 1 and 3

All WIKIPEDIA, "Molybdenum disilicide" V.
12. November 2012

Al2 JP 4-165215

Al13 JP 59-58773

Al4 EP 2 003 753 Al (Zeitrang 14. Juni 2007).

Die Klagerin beantragt,

das Patent EP 0 648 977 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Anspriche 1, 4, 5

und 7 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist begrindet. Zwar ist der Gegenstand des Streitpatents, so-
weit angegriffen, neu, aber der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht im Hinblick
auf die Entgegenhaltungen EP 194 535 A2 (A4) in Verbindung mit der
DE 39 24 777 Al (A1) nicht auf erfinderischer Tatigkeit (Art. Il § 6 Abs. 1 IntPatUG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a i. V. m. Art. 56 EPU). Auch die zusatzlichen
Merkmale in den angegriffenen Unteranspriichen 4, 5 und 7 fuhren zu keiner an-
deren Beurteilung der Patentfahigkeit (BGH, GRUR 2012, 149 — Sensoranord-

nung).



1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft eine Gliihkerze mit einem massiven
keramischen Heizstab mit eingesintertem keramischen Heizelement. Die Kontakte
des Heizelements sollen dabei mit den Stromversorgungsanschliissen druckbe-

aufschlagt sein.

Der Stand der Technik gem. DE 42 03 183 Al, von dem die Patentinhaberin in der
Beschreibungseinleitung des Streitpatents ausgeht, verwendet dagegen zwei un-
terschiedliche Heizmaterialen, ein erstes Heizelement aus Keramik und ein zwei-
tes Heizelement aus Metalldraht. Dabei begrenzt die Kontaktierung, insbesondere
zwischen den beiden Materialien und zuséatzlich auch zu den Stromversorgungs-

anschlissen, eine hohere Belastungsmdglichkeit der Gluhkerze.

2. Aufgabe der Erfindung ist gemafd Streitpatentschrift (Abs. [0007]), diese Glih-
kerze so auszubilden, ,dass sie mit einem einfachen Fertigungsverfahren, das ei-
ne geringere Anzahl an Fertigungsschritten umfasst, aus weniger Einzelteilen her-
stellbar ist und bei der eine thermische Uberlastung an den Kontaktstellen vermie-

den ist.”

3. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent eine Gluhkerze mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 vor. Dieser weist folgende Merkmale auf:

Patentanspruch 1:

Gluhkerze

a) mit einem Hohlkoérper,

b) in dem ein massiver keramischer Heizstab

C) mit eingesintertem keramischen Heizelement an-

geordnet ist,

d) der an einer Seite des Hohlkérpers axial vorsteht,



f)

g)

h)

4. Zum Verstandnis des Patents aus der Sicht des hier zustadndigen Fachmanns,
einem Maschinenbauingenieur (FH) mit mehrjahriger Erfahrung in der Entwicklung

und dessen Heizelement mit Stromversorgungsan-
schlissen (1, 3) verbunden ist

und einen Heizbereich (5) aufweist

dadurch gekennzeichnet,

dass Teile des Heizelements (6) selbst als Kon-
taktflachen (8, 9) ausgebildet sind, Uber die das
Heizelement (6) mit den Stromversorgungsan-
schlissen (1, 3) in Kontakt steht,

dass die Kontakte des Heizelements auf3erhalb
des Heizbereichs (5) liegen, und

dass die Kontakte des Heizelements an seinen
Kontaktflachen (8, 9) mit den Stromversorgungs-

anschlissen (1, 3) druckbeaufschlagt sind.

und Konstruktion von Gluhkerzen, ist folgendes auszuftihren:

Das Streitpatent betrifft gemald Merkmal a) eine Gluhkerze mit einem Hohlkor-

per (1). Nachfolgend ist Fig. 1 des Streitpatents widergegeben:
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Den massiven keramischen Heizstab zeigt Fig. 1 mit Bezugszeichen 2;



Beim Adjektivattribut ,massiv® ist von der Bedeutung ,voll [nicht hohl]* auszuge-
hen. Dass der Heizstab aber nicht aus einem einzigen Material besteht, ergibt sich
bereits durch die Einsinterung und damit Einlagerung des keramischen Heizele-

ments (s. a. Merkmal c).

Das in den Heizstab eingesinterte keramische Heizelement (Merkmal c) ist mit Be-
zugszeichen 6 dargestellt. Unter ,keramisches Heizelement® ist nach dem Streit-
patent, dortiger Sp. 2, Z. 26-39 zwingend ein keramischer Leiter zu verstehen und
nicht ein z. B. mit einem keramischen Mantel versehener metallischer Leiter. In
Sp. 2, Z. 22-30 wird der ,keramische Heizstab“ auch als aus einem keramischen
Isolator und einem keramischen Leiter bestehend beschrieben. Einsintern bedeu-
tet aufgrund der Ausfuihrungen im Streitpatent, Sp. 2, Z. 26-30 (,Der Heizstab 2 ist
im Wesentlichen aus einen keramischen Isolator 7 ... gebildet, in den ein kerami-
scher Leiter 6 ... eingesintert ist“) wie auch in Abs. 15 im Wortsinne das (Zusam-
men-)Sintern eines Materials innerhalb eines umgebenden anderen Materials und
nicht das ,aufsintern“ z. B. einer Schicht auf ein Substrat, auch wenn hier das auf-
gesinterte Material in das Tragermaterial oberflachlich eindringt. Damit gibt ,Ein-
sintern“ den Ort des Heizleiters an, namlich vorwiegend bedeckt im Heizstab und

nicht an seiner Oberflache.

Der gemald Merkmal d an einer Seite des Hohlkorpers axial vorstehende Heizstab
ist im rechten Drittel der Fig. 1 dargestellt.

Als Stromversorgungsanschliisse des Heizelements geméafld Merkmal e sind einer-
seits der Hohlkérper 1 wie auch der Schraub- oder Steckeranschluss 3

(s. Abs. [0014]) anzusehen.

Gemal Merkmal f) weist das Heizelement (6) einen Heizbereich (5) auf.



Die Teile des Heizelements (6) selbst sind gemal Merkmal g) als Kontaktfla-
chen (8, 9) ausgebildet, ,uber die das Heizelement (6) mit den Stromversorgungs-
anschliussen (1, 3) in Kontakt steht“. Die wesentlichen Aussagen zu den Kontakt-
flachen finden sich in den Absatzen [0014] bis [0018] des Streitpatents. Gem.
Abs. [0017] kdnnen diese Kontakte ,zusatzlich geldtet, oder mit einem leitfahigen
Kleber oder einem leitfahigen Kitt verklebt sein®. Gem. Abs. [0018] und Fig. 1 sind
zur Verbesserung der Kontaktierung an den Kontaktflachen 8 und 9 Kontaktteile in
Form von metallischen Kontaktringen 10 und 11 vorgesehen, die mit dem kerami-
schen Leiter 6 an den Kontaktflachen 8 und 9 mechanisch und elektrisch, bei-
spielsweise durch Léten, verbunden sind.

Die Kontakte des Heizelements liegen aulRerhalb des Heizbereichs (Merkmal h)
und damit bewusst in einer kiihleren Zone (s. a. Abs. [0009] sowie Sp. 2, Z. 30 bis
38).

Das Merkmali) (,dass die Kontakie des Heizelements an seinen Kontaktfla-
chen (8, 9) mit den Stromversorgungsanschliissen (1, 3) druckbeaufschlagt sind.)
ist gemanR Abs. [0016] des Streitpatents wie folgt zu verstehen: ,Die Kontaktierung
des keramischen Leiters 6 mit den Stromversorgungsanschlissen, d. h. gemaf
Fig. 1 mit dem metallischen Hohlkdrper 1 sowie mit dem Steckeranschluss 3 ist ei-
ne Druckkontaktierung.” Dies bedeutet, dass der Kontakt an den Kontaktflachen 8
und 9 druckbeaufschlagt ist. Das Patent schlagt hierflir einen Einbau des Heiz-
stabs unter Vorspannung vor. Demzufolge hat diese Vorspannung einen Druck an
den Kontaktflachen 8 und 9 zur Folge (vgl. Abs. [0016]).

1. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist - zuletzt von der Klagerin auch nicht
mehr bestritten - neu. Ausgehend von der Entgegenhaltung A4 (EP 01 94 535 A2)

beruht er jedoch nicht auf erfinderischer Tatigkeit:



Die A4 offenbart eine Glihkerze (A4, Anspruch 1: ,glow plug®) mit einem Hohlkor-
per (A4, Fig. 1: ,cylindrical metal shell 12 (zylindrischer Metallmantel)) (Merk-

mal a).

In diesem Hohlkérper ist wie gemall Merkmal b ein massiver keramischer Heiz-
stab (siehe A4, Fig. 1, 6: ,heater member 20“ (Heizteil)) angeordnet. ,Massiv" im
Sinne von ,voll [nicht hohl]“ (s. 0.) ist dabei die Ausgestaltung in Fig. 6. Dabei ist
gemal A4, S. 7, Z. 18-23 der aul3ere Zylinder (s. a. A4, S. 4, Z. 29-33: ,substra-
te 22, ... a high temperature ceramic ...“) nach dem Beschichten mit ,alumina“
(Aluminiumoxid-Keramik) ausgefullt, um die ,structural strength® (Strukturfestig-

keit) der auReren Keramik zu erhéhen.

Der Heizstab nach A4 steht wie gemalR Merkmal d an einer Seite des Hohlkor-
pers axial hervor (s. A4, Fig. 1: dortiges ,heater member 20 (Heizbauteil), das in
rechter Richtung Uber den ,cylindrical metal shell 12“ (zylindrischen Metallmantel)
hinaussteht). Sein Heizelement ist ebenfalls mit Stromversorgungsanschliissen
(,cylindrical metal shell 12% ,axial electrode 36“) verbunden (Merkmal e) und weist
einen Heizbereich auf (A4, Fig. 1, 6: ,resistive metallic silicide surface film heater
element 24“ (Widerstands-Heizelement mit Oberflachenbeschichtung aus Metallsi-
lizid)) (Merkmal f).

Dass Teile des Heizelements wie nach Merkmal g als Kontaktflachen ausgebildet
sind, zeigt die Entgegenhaltung A4 auf in den Fig. 1, 4 und 6 mit dortiger ,sloped
shoulder 34“ (abgeschragter Schulter) und dem ,radius 54°. Diese stehen als Kon-
taktflaiche des Heizelements mit den Stromversorgungsanschliissen in Kontakt (s.
A4, S. 3, Z. 18-23 und Fig. 1 mit der ,metal shell* 12 und der ,axial electrode” 36).
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Die Kontakte des Heizelements sind wie gem. Merkmal i an seinen Kontaktfl&-
chen (A4, Fig. 1, 4, 6: ,sloped shoulder 34“ (abgeschragte Schulter), ,radius 54)
mit den Stromversorgungsanschlissen (,axial electrode 36“ sowie gem. S. 3,
Z. 18-23 und Fig. 1 die ,metal shell“ 12) auch druckbeaufschlagt (A4, S. 5, Z. 13-
19: ,The axial electrode 36 producing a force on the end of the cylindrical substra-
te 22 sufficient to deform an electrically conductive gasket 32 interposed between
shoulder 34 of the cylindrical substrate 22 and the shell contact seat 16.“) ange-
ordnet. Diese Druckbeaufschlagung basiert auf einer Vorspannung, die aus dem
Fugevorgang resultiert, nAmlich dem Crimpen des Mantelendes zu einer aul3eren
Lippe 46 (A4, S. 5, Z. 23-30: ,The end of the shell 12 is crimped over to form a pe-
ripheral lip 46. The insulator member 44, axial electrode 36 and heater member 20
are then locked tightly inside of shell 12 by a hot press operation which heat then
cools the undercut groove 95 while the compressive force is applied between peri-

pheral lip 46 and the opposing end 96 of an external hexagonal portion 50.%).

Der Gegenstand nach Anspruch 1 unterscheidet sich zwar vom Stand der Technik
nach A4 durch die Merkmale ¢ (Im Hohlkorper ist ein massiver keramischer Heiz-
stab mit eingesintertem keramischen Heizelement angeordnet) und h (Kontakte

des Heizelements liegen aul3erhalb des Heizbereichs).

Allerdings ist dem Fachmann bei dem Heizelement nach A4 bewusst, dass - trotz
der genannten Vorteile nach A4, S. 9, Punkte 1 und 5 (schnelle Aufheizung und
korrosionsfeste Beschichtung) - als Nachteil gem. A4, S. 6, Z. 1-6 auf die aul3en-
liegende, leitende Beschichtung ,high temperatures and corrosive atmosphere in-
side the engine“ (hohe Temperaturen und eine korrosive Atmosphare innerhalb

des Motors) einwirken.
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Ein weiterer Nachteil ist, dass - wie auch von der Patentinhaberin selbst angege-
ben (Blatt 94 der Gerichtsakte: Eingabe vom 28. September 2012, S. 4, letzter Ab-
satz) - im Stand der Technik gem. D4 ,der Heizbereich die gesamte Beschichtung
einschlie3lich der Kontaktbereiche (umfasst)®, d. h. beim Gegenstand nach A4 ein
Heizen in Bereichen stattfindet, wo diese Warme nicht benétigt, sondern beispiels-
weise wegen ersichtlich unndtigem Energieverbrauch und korrosiver Hitzebeauf-
schlagung der Kontakte von Nachteil ist. Der Fachmann wird daher weiterhin auf
der Suche nach einem noch bestandigeren Heizelement sein mit ahnlich positiven
Eigenschaften unter Vermeidung der offensichtlichen Nachteile. Zu den Vorteilen
zahlt u. a. der bewahrte konstruktive Aufbau der aus der A4 bekannten Gluhkerze,
die gem. A4, S. 9, Pkt. 6, durch Verwendung mit zu Zindkerzen identischen Tei-
len (s. a. S. 5, Z. 20 f.) kostengunstig hergestellt werden kann. Deswegen wird der
Fachmann — soweit moglich - an diesem Aufbau, auch hinsichtlich der Kontaktie-
rung, grundsatzlich festhalten.

Obige Nachteile umgeht aber vorteilhaft die ebenfalls eine Glihkerze betreffende
Druckschrift A1 (DE 39 24 777 Al), die ein in einen Heizstab eingesintertes Heiz-
element beinhaltet. So liegen in dem Heizelement nach Al die Kontakte des Heiz-
elements aufRerhalb des Heizbereichs. Der Hauptheizabschnitt gem. Al, S. 5,
Z. 21-24 kann abgeschragt oder auch abgestuft sein, damit neben dem Wider-
standswert auch die thermische Verteilung und die Temperaturcharakteristik ge-
steuert werden kann. Insbesondere ,(hat) der hintere Abschnitt des Widerstands
(...) vorzugsweise eine grol3ere Dicke und Breite, so dass der Stromfluss erleich-
tert wird.“ Der Fachmann entnimmt der in der A1 beschriebenen Erfindung insbe-
sondere den Aufbau des Heizelements und die verwendeten Materialen (s. Al,
S. 2, Z. 53-59 in Verbindung mit Al, S. 3, Z. 8-10 bzw. Anspruch 3). Er wird sich
nicht durch die spezielle, in Fig. 1 der Al dargestellte Ausfihrungsform von dem
Einsatz eines solchen Heizelements in einem Massenteil wie den zylindrischen
Metallmantel (,cylindrical metal shell 12%) nach A4 abhalten lassen. Denn die ei-
gentliche Erfindung der Al stellt mit dem in die Keramik eingebetteten (und damit
gem. dem anspruchsgemaflen Merkmal c) ,eingesinterten®) elektrischen Wider-
stand (s. Al, S. 3, Z. 8-10) auf den Aufbau und der Herstellung eines entspre-
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chenden Heizelements ab, und nur untergeordnet auf die konkrete konstruktiv
ausgefuhrte Einbausituation dieses Heizelements in einer Gliihkerze.

Mit diesen Vorteilen des Heizelements nach Al hat der Fachmann Anlass, dieses
Heizelement auf die zu den Zindkerzen identisch und damit kostengunstig her-
stellbaren Teile nach A4 (s. 0.) zu Ubertragen.

Um dann die auch in der Al aulenliegenden (anspruchsgeméfRes Merkmal h)
Loétabschnitte und Kontakte zu den Stromversorgungsanschliissen an den fur den
Gegenstand nach A4 geometrisch richtigen Stellen (an der ,cylindrical metal
shell 12¢, der ,axial electrode 36“) zu erhalten, wird der Fachmann dabei fir das
Heizelement nach Al — statt der dortigen Saulen- bzw. Plattenform (Al, S. 2,
Z.54; Anspruch 3) — bei der Formgebung dann die nach A4 bendtigten Umrisse
(eingepasst in den durch die cylindrical metal shell 12% der ,axial electrode 36
und dem ,cylindrical insulator member 44 ausgebildeten Raum) verwenden. Die

Kontakte werden beim nachtraglichen Schleifen freigelegt (s. Al, S. 4, Z. 21 1)).

Damit fiihrt eine dem Fachmann naheliegende Ubertragung des aus der Al Be-
kannten auf den Stand der Technik nach A4 genau zum Gegenstand nach An-
spruch 1, der damit nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruht und somit keinen Be-

stand hat.

2. Dass die zusatzlichen Merkmale, die in den auf Patentanspruch 1 direkt oder in-
direkt zurickbezogenen Patentanspriichen 4, 5 und 7 vorgesehen sind, zu einer
anderen Beurteilung fihren kénnten, ist weder geltend gemacht noch sonst er-
sichtlich (vgl. BGH GRUR 2012, 149 -Tz. 96 - Sensoranordnung). Bei dieser

Sachlage war das Streitpatent im angegriffenen Umfang flr nichtig zu erklaren.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Schmidt Voit Schlenk Baumgart Ausfelder

PU



