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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 201 411.5

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 11. Dezember 2018 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmuller, der Richterin Bayer sowie

des Richters Dr.-Ing. Kriiger und der Richterin Dipl.-Ing. Schenk

ECLI:DE:BPatG:2018:111218B12Wpat33.15.0



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die Beschwerdefluhrerin ist Anmelderin der am 27. Januar 2014 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2014 201 411.5 mit

der Bezeichnung

.Brennkraftmaschine mit gekihlter Turbine®.

Mit Beschluss vom 21. Juli 2015 hat die Prufungsstelle fur Klasse FO2F des Deut-
schen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurlckgewiesen und dabei zur
Begrindung angegeben, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit gegeniber dem Stand der Technik nach D2
(EP 1 591 639 Al) und D3 (DE 10 2010 037 378 Al).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 25. August 2015 eingelegte Be-
schwerde der Anmelderin.

Die ordnungsgemafld geladene Anmelderin hat —wie mit Fax vom 7. Dezem
ber 2018 angekindigt — den Termin der mundlichen Verhandlung nicht wahrge-

nommen.



Die Anmelderin hat sinngemaf beantragt,

1. den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse FO2F des Deut-
schen Patent- und Markenamts aufzuheben und ein auf
Grundlage der Patentanspriche 1 bis 17 vom 20. Au-
gust 2015 zu erteilen,
die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen,
hilfsweise eine miuindliche Verhandlung gemaf § 78

(3) 2 PatG anzuberaumen.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, auf den die Anspriiche 2 bis 17

riickbezogen sind, lautet:

Brennkraftmaschine umfassend mindestens einen Zylinderkopf mit
gekuhlter Turbine (1), bei der

— der mindestens eine Zylinderkopf mindestens einen Zylin-
der aufweist,

— jeder Zylinder mindestens eine Auslass6ffnung zum Abfih-
ren der Abgase aus dem Zylinder aufweist und sich an jede
Auslassoffnung eine Abgasleitung anschliesst, wobei die
mindestens eine Abgasleitung mindestens eines Zylinders
in einen Eintrittsbereich (4) der Turbine (1) mindet, der in
einen Abgas fuhrenden Strémungskanal (5) Ubergeht, und

— die Turbine (1), welche mindestens ein in einem
Turbinengehéause (3) auf einer drehbaren Welle (7) gela-
gertes Laufrad (6) umfasst, zur Ausbildung einer Kihlung
mindestens einen im Gehause (3) integrierten Kihlmittelka-
nal (8) aufweist, der durch mindestens eine Wandung (2)

begrenzt und ausgebildet ist,



dadurch gekennzeichnet, dass
— die mindestens eine den mindestens einen Kihimittelka-
nal (8) begrenzende Wandung (2) kuhlmittelseitig zumindest

bereichsweise mit einer Warmeisolierung (2a) versehen ist.

Im Verfahren sind unter anderem die folgenden Entgegenhaltungen:

D2: EP 1591639 Al
D3: DE 102010 037 378 Al

Wegen des Wortlauts der riickbezogenen Anspriiche und weiterer Einzelheiten

wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zuladssige Beschwerde fuhrt nicht zum Erfolg, da der im Zurickweisungsbe-
schluss angegebene Grund, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergebe sich
fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik(§ 4 PatG),

sich als zutreffend erweist.

1) Der Patentanspruch 1 ist wie folgt zu gliedern:

M1 Brennkraftmaschine umfassend mindestens einen Zylinder-
kopf mit gekuhlter Turbine (1),

M1.1 bei der der mindestens eine Zylinderkopf mindestens einen
Zylinder aufweist,

M1.1.1 jeder Zylinder mindestens eine Auslassoffnung zum Abfuh-
ren der Abgase aus dem Zylinder aufweist und sich an jede
Auslasso6ffnung eine Abgasleitung anschliesst,

M1.2 wobei die mindestens eine Abgasleitung mindestens eines

Zylinders in einen Eintrittsbereich (4) der Turbine (1) min-



det, der in einen Abgas fihrenden Stromungskanal (5)
Ubergeht, und

M1.3 die Turbine (1), welche mindestens ein in einem Turbinen-
gehause (3) auf einer drehbaren Welle (7) gelagertes Lauf-
rad (6) umfasst,

M1.3.1  zur Ausbildung einer Kihlung mindestens einen im Ge-
hause (3) integrierten Kihlmittelkanal (8) aufweist, der
durch mindestens eine Wandung (2) begrenzt und ausge-
bildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.3.2 die mindestens eine den mindestens einen KihImittelka-

nal (8) begrenzende Wandung (2) kihlmittelseitig zumin-

dest bereichsweise mit einer Warmeisolierung (2a) verse-
hen ist.

Erganzungen gegeniber dem urspringlich eingereichten Patentanspruch 1 sind

durch Unterstreichung gekennzeichnet.

2) Als fur die Beurteilung der Lehre der vorliegenden Anmeldung und des Stan-
des der Technik zustandiger Fachmann ist ein Maschinenbauingenieur der Fach-
richtung Brennkraftmaschinen mit Berufserfahrung in der Entwicklung von Zylin-
derkopfen mit gekihlten Turbinen anzusehen. Weil ein Zylinderkopf nur ein Teil
einer Brennkraftmaschine ist, und Ziel der Entwicklung eine insgesamt funktionie-
rende Brennkraftmaschine ist, steht der Fachmann im standigen Austausch mit
den fur die Entwicklung der weiteren Komponenten der Brennkraftmaschine, wie

z. B. des Zylinderblocks, zustandigen Fachleuten.

3) Nach dem malfgeblichen Verstandnis dieses Fachmanns betrifft der Patent-
anspruch 1 gemald den Merkmalen M1. und M1.1 eine Brennkraftmaschine, die
einen Zylinderkopf mit einer gekuhlten Turbine aufweist, wobei jeder Zylinderkopf

mindestens einen Zylinder aufweist.



In Merkmal M1.1.1 ist angegeben, dass jeder Zylinder mindestens eine Auslass-
offnung zum Abfihren der Abgase aus dem Zylinder aufweist und sich an jede
Auslassoffnung eine Abgasleitung anschlief3t. Bei mehreren Zylindern kénnen die
Abgasleitungen in einer Gesamtabgasleitung zusammengefihrt werden (vgl.
Abs. [0011] der OS).

Die Abgasleitung des mindestens einen Zylinders mindet gemaR M 1.2 in einen
Eintrittsbereich einer Turbine, wobei der Eintrittsbereich in einen Abgas fliihrenden
Stromungskanal (5) Ubergeht.

Laut Merkmal M1.3 umfasst die Turbine (1) ein Turbinengehéause (3). In dem Tur-
binengehause (3) ist ein auf einer drehbaren Welle (7) gelagertes Laufrad (6) an-
geordnet. Das Turbinengehause kann so im Zylinderkopf integriert sein, dass

beide ein einziges monolithisches Bauteil bilden (vgl. Abs. [0091] der OS).

In Merkmal M1.3.1 ist angegeben, dass die Turbine (1) einen im Turbinenge-
hause (3) integrierten Kuhlmittelkanal (8) aufweist. Der KuhiImittelkanal (8) ist

durch mindestens eine Wandung (2) begrenzt und ausgebildet.

Gemall dem Merkmal M1.3.2 ist die den Kuhlmittelkanal (8) begrenzende Wan-
dung (2) kuhlmittelseitig zumindest bereichsweise mit einer Warmeisolierung ver-
sehen. Dabei ist es moglich, dass die Warmeisolierung kihlmittelseitig auf der der
GehauseaulRenwand zugewandten Aul3enseite oder der dem Abgas fuhrenden
Stromungskanal (5) zugewandten Innenseite des KihImittelkanals (8) bereichs-
weise vorgesehen ist. Die Beschreibung macht dazu keine Angaben; in der ein
erfindungsgemaRes Ausfuhrungsbeispiel darstellenden Figur 2 zeigt das Bezugs-
zeichen 2a der Warmeisolierung auf die der Gehduseaul3enwand zugewandte

Innenseite des Kuhlmittelkanals (8).



4) Die Zulassigkeit der Patentanspriche 1 bis 17 nach dem Hauptantrag ist
gegeben. Das im geltenden Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal ,kihIimit-

telseitig” ist in der Beschreibung auf Seite 7, Zeile 21, urspringlich offenbart.

5) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht patentfa-
hig, da er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt
(8 4 PatG).

Die D3 hat fur die Beurteilung der Patentfahigkeit als nachstliegender Stand der

Technik zu gelten. Dem hat die Beschwerdefuihrerin auch nicht widersprochen.

Die Entgegenhaltung D3 offenbart, siehe Abs. [0001] bis [0003], [0006] eine
Brennkraftmaschine umfassend mindestens einen Zylinderkopf mit Abgasturbola-

der mit gekuhlter Radialturbine entsprechend dem Merkmal M1.

Ferner wird in der D3 beschrieben, dass der Zylinderkopf mindestens einen Zylin-
der aufweist, wobei jeder Zylinder mindestens eine Auslass6ffnung zum Abfihren
der Abgase aus dem Zylinder aufweist und sich an jede Auslasséffnung eine Ab-
gasleitung anschlief3t (vgl. D3 mit Abs. [0025]). Somit sind die Merkmale M1.1 und
M1.1.1 offenbart.

Gemald dem Abs. [0025] geht aus der D3 auch hervor, dass die Abgasleitungen
unter Ausbildung eines Abgaskrimmers zu mindestens einer Gesamtabgasleitung
zusammengefiuhrt werden, welche in einen Eintrittsbereich einer Radialturbine
mindet, der in einen Abgas fihrenden Stromungskanal Ubergeht. Das entspricht
dem Merkmal M1.2.

Uberdies wird in Abs. [0025] und Figur 1 der D3 offenbart, dass die Radialtur-
bine 1, welche ein in einem Turbinengehause 3 angeordnetes und auf einer
Welle 7 drehbar gelagertes Laufrad 6 umfasst, zur Ausbildung einer Kiihlung min-

destens einen im Gehause 3 integrierten Kuhlmittelkanal 8 aufweist. Weiter geht



aus der Figur 1 der D3 hervor, dass der Kuhlmittelkanal 8 durch eine Wandung
begrenzt und ausgebildet ist. Dies entspricht den Merkmalen M1.3 und M1.3.1.
Dabei kann auch im Fall der D3 das Turbinengehause 3 so im Zylinderkopf inte-
griert sein, dass beide ein einziges monolithisches Bauteil bilden (vgl. Abs. [0087]
der D3).

1,2

D3 mit Figur 1

Von dieser Vorrichtung unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1
noch dadurch, dass die mindestens eine den mindestens einen Kuhlmittelkanal
begrenzende Wandung kuhlmittelseitig zumindest bereichsweise mit einer War-

meisolierung versehen ist entsprechend dem Merkmal M1.3.2.

Die D3, siehe insbesondere Abs. [0010] und [0017], betrifft das technische Prob-
lem, bei einer gekihlten Turbine einen Kompromiss zwischen der Kuhlleistung
und der thermischen Belastung des Werkstoffs zu finden. Es ist ohne weiteres
davon auszugehen, dass der Fachmann sich nicht nur mit einer bestimmten Auf-
gabenstellung befasst hat. Vielmehr ist das technische Problem so allgemein und

neutral zu formulieren, dass sich die Frage, welche Anregungen dem Fachmann



durch den Stand der Technik gegeben wurden, ausschlie3lich bei der Prifung der
erfinderischen Tatigkeit stellt (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 — X ZR 41/13,
GRUR 2015,352 Rn. 17 — Quetiapin).

Die D3 lehrt, dass bei der Warmeubertragung der Abgase auf die Komponenten
nicht nur von der Radialturbine als einzigem Bauteil ausgegangen werden darf,
sondern auch das gesamte Brennkraftmaschinen-System mit einbezogen werden
muss. Daher sind auch bei der Abfihrung von Wéarme die Brennkraftmaschine
vom Zylinderkopf Gber den Krimmer, der Abgasturbolader und das Abgasnach-
behandlungssystem zu bertcksichtigen.

Ebenso wird in der D3 darauf hingewiesen, dass angestrebt wird, dass den heil3en
Abgasen wenig Zeit zur Abkuhlung eingeraumt werden soll und die Abgasnachbe-
handlungssysteme nach einem Kaltstart moglichst schnell ihre Betriebstemperatur
erreichen sollen (vgl. Abs. [0058]). Somit ergibt sich fur den Fachmann die objek-
tive Aufgabe, dass das Kaltstartverhalten des Abgasnachbehandlungssystems

verbessert werden soll.

Der in der D2 beschriebene Zylinderblock weist eine oder mehrere Zylinderlauf-
buchsen sowie einen dem Zylinderblock zugeordneten Zylinderkopf auf. Die D2
befasst sich mit dem Problem, dass die Brennkraftmaschine nach einem Kaltstart
einen héheren Kraftstoffverbrauch hat (vgl. Abs. [0003], [0013]). Damit die Brenn-
kraftmaschine schneller auf die erforderliche Betriebstemperatur gefuhrt wird, ist
es erforderlich, dass unndtiger Warmeverlust vermieden wird. Hierzu wird in
der D2 zur L6sung der Verbesserung des Kaltstartverhaltens vorgeschlagen, dass
im KahImittelkanal der Zylinderlaufbuchse an seinen Innenwanden zu seiner Au-
Renseite hin eine Warmeisolationsschicht eingebracht ist. Das Kuhlmittel kann
daher die in der Zylinderlaufbuchse entstehende Wéarme zwar aufnehmen, die
Warmeisolationsschicht vermeidet jedoch eine Warmeabgabe an den Ubrigen Zy-
linderblock bzw. Zylinderkopf. Somit wird in vorteilhafter Weise erreicht, dass wéh-
rend einer Aufwarmphase des Verbrennungsmotors lediglich der innere Teil des
Zylinderblocks bzw. der Zylinderlaufbuchse und das KihImittel selbst aufgewarmt
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werden. Der aul3ere Teil des Zylinderblocks bzw. des Zylinderkopfes bleibt hierbei
fur eine langere Zeit kuhler (vgl. Abs. [0015]).

Ebenso wird in der D2 ausdrtcklich darauf hingewiesen, dass mit der vorgeschla-
genen Warmeisolation im Kuhlmittelkanal des Zylinderblocks und des Zylinder-
kopfes (vgl. Abs. [0015] und Abs. [0021], vorletzter Satz) ein Abgasnachbehand-
lungssystem wie z. B. ein Katalysator nach dem Kaltstart schneller seine Be-

triebstemperatur (Anspringen, ,Light-off Temperatur”) erreicht (vgl. Abs. [0022]).

Der fur den Zylinderkopf mit gekihlter Turbine zustandige Fachmann, der ausge-
hend von der Lehre der D3 erreichen will, dass das Abgasnachbehandlungssys-
tem nach einem Kaltstart moglichst schnell seine Betriebstemperatur erreicht, wird
daher auch die Kihlkanale im Zylinderkopf und im Turbinengehduse mit der
von D2 vorgeschlagenen Wéarmeisolation versehen. Die Einbeziehung auch des
Kihlkanals im Turbinengehause ergibt sich dabei insbesondere dann ohne weite-
res, wenn Zylinderkopf und Turbinengehause gemal der Lehre der D3 als ein ein-

ziges monolithisches Bauteil ausgefihrt sind.

Der Fachmann gelangt somit ohne erfinderisches Zutun auch zum Merk-
mal M1.3.2 des Anspruchs 1.

Die Vorrichtung gemaf3 Patentanspruch 1 ist somit wegen fehlender erfinderischer
Tatigkeit nicht patentfahig.

6) Die Beschwerdegebuhr wird nicht zurtickgezahlt (880 Abs. 3 PatG), da keine
Umstande vorliegen, die die Einbehaltung der Gebuhr als unbillig erscheinen las-

sen.

Die Zuruckweisung der Anmeldung wurde von der Prifungsstelle damit begriindet,
dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht erfinderisch sei und sich fir

den Fachmann in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der D3 mit
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der D2 ergébe. Der zum Zeitpunkt des Zurtickweisungsbeschlusses geltende Pa-
tentanspruch 1 enthielt bereits die Merkmale des urspringlichen Patentan-
spruchs 1 mit dem im kennzeichnenden Teil aufgenommenen Merkmal ,kihlmit-
telseitig”. An dieser Antragslage hat sich im Beschwerdeverfahren nichts geandert.
Es war daher dem Zurlckweisungsbeschluss bereits entnehmbar, dass und wa-
rum der Patentanspruch 1 mit dem aus der Beschreibung aufgenommenen Merk-
mal ,kihlmittelseitig” nicht fir gewahrbar erachtet wurde. Neue Griinde, zu denen
sich der Anmelder vorher nicht auf3ern konnte, sind fir den Senat nicht erkennbar
und die Patentanmelderin und Beschwerdeflhrerin hat auch nicht angegeben, um
welche neuen Grinde es sich ihrer Auffassung nach handeln soll.

Soweit die Beschwerdeflhrerin eine sachliche Fehlbeurteilung geltend macht, ist
zu berucksichtigen, dass eine solche die Riickzahlung der Beschwerdegebihr
nicht rechtfertigen kann, wenn nicht besondere Umstande hinzutreten, vergl.
Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, 8 80, Rdn 113-115, § 73, Rdn 140, 141.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbheschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fiihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich
einzulegen.

Ganzenmdller Bayer Kruger Schenk

Pr



