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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2009 001 888

ECLI:DE:BPatG:2019:090719B12Wpat73.14.0



hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mindliche Verhandlung vom 9. Juli 2019 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmdiller, der Richterin Bayer, des

Richters Dr.-Ing. Kruiger sowie der Richterin Dipl.-Ing. Schenk

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 13 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 20. Marz 2014 wird aufgehoben und das Patent 10 2009 001 888

mit folgenden Unterlagen beschrénkt aufrechterhalten:

Patentanspriiche 1 bis 3 gemaR Hilfsantrag 1, Uberreicht in der
mindlichen Verhandlung am 9. Juli 2019,
Beschreibung und

Zeichnung gemal3 Patentschrift.

Grinde

Gegen das am 26. Marz 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt an-
gemeldete und am 09. Februar 2012 vero6ffentlichte Patent 10 2009 001 888

mit der Bezeichnung



.Kolben fir einen Verbrennungsmotor*

hatte die jetzige Beschwerdefuhrerin am 08. Mai 2012 Einspruch eingelegt.

Die Patentabteilung 13 des Deutschen Patent- und Markenamts hatte das
Patent mit Beschluss in der Anhérung am 20. Marz 2014 in vollem Umfang
aufrechterhalten. Sie hatte dabei zur Begrindung angegeben, der Gegen-
stand des Vorrichtungsanspruchs sei neu und durch den im Verfahren be-
findlichen Stand der Technik nicht nahegelegt. Auch nach einer Anderung
der Anmeldung im Prifungsverfahren gehe sein Gegenstand nicht Gber den
Inhalt der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus.

Gegen diesen Beschluss der Patentabteilung richtet sich die Beschwerde der

Einsprechenden vom 18. Juni 2014.

Die Beschwerdefiihrerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 13 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 20. Marz 2014 aufzuheben und
das Patent 10 2009 001 888 zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 13 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 20. Méarz 2014 aufzuheben und
das Patent 10 2009 001 888 mit folgenden Unterlagen auf-
rechtzuerhalten:



Patentansprtiche 1 bis 3 gemaR Hilfsantrag 1, Uberreicht in
der mindlichen Verhandlung am 9. Juli 2019,
Beschreibung

und Zeichnung geman Patentschrift.

Im Verfahren sind folgende Entgegenhaltungen:

El DE 10 2006 056 013 Al
E2 DE 10 2006 056 012 Al
E3 DE 10 2007 016 434 Al
E4 DE 102 18 999 Al

ES DE 199 30 630 C1

D1 DE 34 23 552 Al

D2 DE 199 27 931 Al

D3 JP S60 132050 A

D4 JP S59 043944 A

D5 DE 101 26 359 Al

D11 DE 197 03 001 A1

D12 DE 10 2004 02 926 Al

Die D1 bis D5 wurden im Prufungsverfahren bertcksichtigt. Die D11 und D12
wurden von der Patentinhaberin selbst zitiert und die E1 bis E5 wurden im

Einspruchsverfahren eingefihrt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

1. Kolben (10) fur einen Verbrennungsmotor mit zumindest einem in dem
Kolbenmaterial integral ausgebildeten und insgesamt wellenférmig gestalte-
ten Kohlkanal (12), dadurch gekennzeichnet, dass jegliche vorhandenen
Kihlkanale (12) weitgehend radial verlaufen, zumindest ein Kihlkanal (12)

ausgehend von zumindest einem Zu- und Ablauf (16) von einem Brennraum



weg geneigt verlauft, und zu einer Kolbenachse (20) hin in Richtung zu ei-
nem Brennraum geneigt verlauft, so dass sich im Bereich der Kolbenachse
(20) ein Wellenberg befindet.

Auf den Patentanspruch 1 sind die Unteranspriiche 2 bis 3 direkt oder indi-

rekt zurtickbezogen.

1) Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulassig. Sie hat in der Sache
insoweit Erfolg, als das Patent gemaR den im Tenor genannten Unterlagen
beschrankt aufrechterhalten wird.

2) Der Einspruch ist gemaR 8 59 Abs. 1 PatG frist- und formgerecht erho-
ben worden. Er ist aus den im Einspruchsbeschluss genannten Grinden,

denen sich der Senat anschlief3t, auch zulassig.

3) Die Erfindung betrifft laut Patentschrift (PS), Abs. [0001], einen Kolben

fur einen Verbrennungsmotor.

4) Als fur den vorliegenden Erfindungsgegenstand zustandiger Fachmann
ist ein Diplom-Ingenieur des Maschinenbaus mit Fachrichtung Warmekraft-
maschinen und mehrjahriger Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung

von Kolben anzusehen.

5) Laut Absatz [0002] der PS besteht auf dem Gebiet der
Verbrennungsmotoren fur die darin eingesetzten Kolben das Problem, die
Kolben derart zu kiihlen, dass die im Betrieb auftretenden Temperaturen die
Dauerfestigkeit des Kolbens nicht beeintrachtigen. Aul3erdem sei es bei ei-
nem Massenprodukt wie dem Kolben erforderlich, die Herstellung méglichst

effizient zu halten.



6) Als Stand der Technik nennt die PS in Abs. [0003] und [0004] die D11
und die D12, wobei die dort beschriebenen Kolben aufgrund einer Kombina-
tion aus einem ringférmigen und einem diametral verlaufenden Kuhlkanal

aufwandig herzustellen seien.

7) Als Aufgabe der Erfindung wird in Absatz [0005] angegeben, einen Kol-
ben zu schaffen, der einfach und effizient herzustellen ist und es dartber

hinaus ermdglicht, die notwendigen Kihimaflinahmen zu realisieren.

8) Geldst wird die Aufgabe mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1. Fir
die weitere Erorterung wird von folgender Gliederung des geltenden Pa-
tentanspruchs 1 ausgegangen (Anderungen gegeniiber erteilter Fassung

unterstrichen):

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1:

Merkmal a Kolben (10)

Merkmal b fur einen Verbrennungsmotor

Merkmalc mit zumindest einem in dem Kolbenmaterial integral
ausgebildeten
und

Merkmal d insgesamt wellenférmig gestalteten Kiihlkanal (12),

dadurch gekennzeichnet, dass

Merkmal e jegliche vorhandenen Kilhlkanéle (12) weitgehend radial verlau-

fen,

Merkmal f  zumindest ein Kidhlkanal (12) ausgehend von zumindest einem

Zu- und Ablauf (16) von einem Brennraum weg geneigt verlauft,
Merkmalg und zu einer Kolbenachse (20) hin in Richtung zu einem

Brennraum geneigt verlduft, so dass sich im Bereich der

Kolbenachse (20) ein Wellenberg befindet.




Erlauterungsbedurftig sind in der vorliegenden Anspruchsfassung die Merk-
male c bis g. Der Kolben soll gemal Merkmal ¢ zumindest einen Kuhlkanal
umfassen, der in dem Kolbenmaterial integral ausbildet ist. Das heil3t, dass
der Kuhlkanal in dem Kolbenmaterial ausgebildet sein soll, wonach der Kihl-
kanal fester Bestandteil des Kolbens ist. Dementsprechend wird in Abs.
[0007] PS ausgefihrt, dass der Kuhlkanal in den einsttickig gegossenen Kol-
ben Uber das Einbringen eines Salzkerns, der nach dem Erstarren des Kol-

bens herausgespult wird, bewerkstelligt werden kann.

Der zumindest ein Kihlkanal 12 soll gemal? Merkmal d auRerdem insgesamt
wellenférmig gestaltet sein. Unter ,wellenformig” wird eine Welle mit zumin-
dest einem Wellenberg und einem Wellental verstanden. Das Vorsehen nur
eines Wellenbergs oder eines Wellentals im Verlauf wiirde einen Bogen oder
eine Brucke ausbilden. Anspruch 1 verlangt in den Merkmalen f und g min-
destens zwei Wellenberge, einen an einem Zu- und Ablauf und einen im Be-

reich der Kolbenachse.

In Merkmal e wird festgelegt, dass jegliche vorhandenen Kihlkanale weitge-
hend radial verlaufen. In Abs. [0009] PS wird dazu ausgefiihrt, dass ,weitge-
hend radial* nicht notwendigerweise bedeutet, dass der Kuhlkanal durch die
Kolbenachse verlaufen muss, sondern ahnlich wie eine Kreissehne seitlich
neben der Kolbenachse verlaufend vorgesehen sein kann. Da der Kolben
zylinderférmig mit einer Kolbenachse 20 ausgebildet ist, entspricht der radi-
ale Verlauf des Kuhlkanals in Draufsicht auf den Kolben einem Verlauf von
der Kolbenachse bis zur Kolbenwand. Somit wére auch ein sternférmiger

Kihlkanal umfasst.

9) Die geltenden Patentanspriche 1 bis 3 sind zulédssig, da sie den
Gegenstand der Patentanmeldung nicht erweitern (8 38 PatG). Sie sind in
den Anmeldungsunterlagen (vgl. Offenlegungsschrift DE 10 2009 001 888
Al, nachfolgend OS) wie folgt urspringlich offenbart.



Hinsichtlich des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 gehen dessen Merk-
male a bis g aus den urspriinglichen Patentanspriichen 1, 4, 5 und 6 in Ver-
bindung mit Absatz [0015] OS hervor.

Die Unteranspriche 2 bis 3 sind identisch mit den urspringlichen Unteran-

sprichen 2 und 7.

10) Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 ist neu (8 3 PatG) und ergibt sich fir den Fachmann nicht in nahe-
liegender Weise aus dem Stand der Technik (8§ 4 PatG).

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften offenbart einen Kolben

fur einen Verbrennungsmotor mit allen Merkmalen a bis g.

Die im Beschwerdeverfahren angefuhrte Entgegenhaltung D11 kann den
Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 weder neuheitsschadlich vor-
wegnehmen noch nahelegen. Die D11 offenbart einen Kolben fir einen Ver-
brennungsmotor mit in dem Kolbenmaterial integral ausgebildeten, jedoch
ringsegmentformigen Kiahlkanalen 12a, 12b, die tber einen Briickenkanal 20
miteinander verbunden sind (vgl. Spalte 2, Zeilen 17 bis 22, Figuren 1 und 2
mit Spalte 3, Zeile 51 bis Spalte 4, Zeile 57). Somit verlaufen nicht alle vor-
handenen Kuhlkanadle weitgehend radial und keiner der Kihlkanéale ist wel-
lenférmig, d. h. mit mindestens einem Wellenberg und Wellental, ausgebildet.
Der Bruckenkanal 20 ist vielmehr als Bogen geneigt, so dass sich zumindest
am Zu- und Ablauf entgegen dem Merkmal f ein zum Brennraum hin ge-
neigter Verlauf ergibt. Somit fehlen der D11 die Merkmale d bis g. Die D11
gibt auch keine Anregung, einen Kuhlkanal wellenférmig und alle Kihlkanale

radial auszubilden.

Die Entgegenhaltungen E1 bis E5 offenbaren zwar Kolben fiur Verbren-

nungsmotoren mit einem in dem Kolbenmaterial integral ausgebildeten Kihl-



kanal, jedoch sind alle Kiuhlkanale als Ringkanédle ausgebildet. Radial ver-
laufende Kuhlkanale sind nicht offenbart. Diesen Ausfuhrungen nach der E1
bis E5 fehlen damit zumindest die Merkmale e bis g. Der Fachmann hat
keine Veranlassung, die Kihlkanéle radial anzuordnen, da diese Ringkanale

die Aufgabe haben, die Ringfelder am oberen Kolben zu kihlen.

Aus der D12, siehe insbesondere Figur 1 mit Abs. [0031], geht ein Kolben 10
fur einen Verbrennungsmotor hervor, der im Bereich der Brennraummulde
einen Kihlraum 18 aufweist. Der Kiihlraum ist nicht integral in dem Kolben-
material ausgebildet, sondern Uber einen eingesetzten Boden als gesonder-
tes Bauteil realisiert. Ausgehend von einem Zu- und Ablauf verlauft der Kihl-
raum zu einem Brennraum hin geneigt. Somit fehlen der D12 die Merkmale c

bis g.

Ferner zeigt die D2 einen als Kiuihlwanne 9 ausgebildeten Kihlraum, der aber
weder wellenférmig ausgebildet ist noch geneigt verlauft. Er ist auch nicht in
dem Kolbenmaterial integral ausgebildet (vgl. Spalte 3, Zeilen 18 bis 25, Fi-
gur 1, Anspruch 1). Es fehlen der D2 die Merkmale c bis g.

Die D3 beschreibt zwar einen Kolben fur einen Verbrennungsmotor mit ei-
nem integral in dem Kolbenmaterial ausgebildeten Kiihlraum, der von seinem
Zulauf vom Brennraum weg geneigt verlauft (vgl. Abstract). Dieser Kiihlraum
ist jedoch weder wellenformig ausgebildet, noch weist er an der Kolbenachse
einen Wellenberg auf. Somit fehlen die Merkmale d bis g.

Auch die D4 betrifft einen Kolben fur einen Verbrennungsmotor mit einem
Kahlraum, allerdings ist er nicht wellenférmig oder geneigt ausgebildet (vgl.
Abstract). Zumindest fehlen die Merkmale d bis g.

Die Entgegenhaltung D1, siehe insbesondere Seite 11, 2. Absatz, Seiten 12
und 14, 1. Absatz, Figuren 1 und 7, offenbart einen Kolben fir einen Ver-
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brennungsmotor mit einem Kuhlraum 10. In Figur 7 sind Rippen 11 und 12
vorgesehen, die sich in Radialrichtung des Kuhlraums erstrecken und im Er-
gebnis radial verlaufende Kihlkanale definieren. Ferner weisen die radialen
Kihlkanale einen Zulauf 13a und mehrere Ablaufe 13b, 13c, 13d auf. Die
Offnungen 13a bis 13d werden gemaR S. 14, Zeilen 5 bis 7 zur Entfernung
des Sandkerns nach dem Giel3en des Kolbens benutzt, so dass die Kihlka-
nale in dem Kolbenmaterial integral ausgebildet sind. In der Kolbenachse
(vgl. Figur 1) ist der Kuhlkanal 10 mit seiner Deckflache 10a und seiner Bo-
denflache 10b als stumpfwinkliger Kegel ausgebildet, dessen Spitze in Rich-
tung der Kolbenkrone 3 zeigt und somit ausgehend von einem Zu- und Ab-
lauf zu einem Brennraum hin geneigt verlauft. Aufgrund dieser dachartigen
Ausgestaltung des Kihlkanals ist eine Wellenform nicht gegeben und auch
kein Wellenberg am Zulauf ausgebildet. Merkmale d und f sind daher nicht

offenbart.

Der Fachmann hat auch keine Veranlassung, am Zulauf den Kihlkanal von
einem Brennraum weg geneigt verlaufend auszubilden. Denn wenn der Kol-
ben den oberen Totpunkt passiert hat und sich zum unteren Totpunkt be-
wegt, wird gemalR der Lehre der D1, siehe Seite 16 oben, tber eine unter-
halb des Zulaufs (Schmiermitteleinspritzloch 13a) angeordnete Dise ein
Schmiermittelstrahl 20 nach oben durch den Zulauf gespritzt und erstreckt
sich in den Kihlraum 10 hinein, wo er auf die Deckenflache des Kihlraums
trifft und dann entlang der dachartigen Deckenflache in Richtung des Mittel-
teils des Kuhlraums stromt. Bei der Bewegungsumkehr im unteren Totpunkt
soll dagegen die dachartige Form des Kihlraums gemalf der Lehre der D1
bewirken, siehe Seite 16 unten, dass das Schmiermittel den Kihlraum durch
die Abfiihrlocher 13b bis 13d verlasst, um ausgetauscht werden zu kdnnen.
So kommt es zu einer Benetzung samtlicher Flachen des radialen Kihlraums
und zu einer wirksamen Abfiihrung der Kolbenwarme durch das Schmier-

mittel.
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Daher hat der Fachmann keine Veranlassung, eine konstruktive Anderung

am Kihlraum der D1 vorzusehen.

Die D5 offenbart einen Kolben fir einen Verbrennungsmotor. Aus Anspruch
1 und Figur 2 der D5 geht hervor, dass ein Kolben 10 fir einen Verbren-
nungsmotor einen in dem Kolbenmaterial integral ausgebildeten Kuhlkanal
14 aufweist. Kuhlmittel stromt Uber einen Einlass 16 durch den Kihlkanal
und wird Uber den Auslass 18 wieder abgefuhrt. Zu Figur 1 wird in Spalte 5,
Zeilen 2 bis 4, offenbart, dass unter der Annahme eines ringférmigen Kuhl-
kanals dieser geneigt ausgebildet ist, in der Ausbildung nach Figur 2 (Spalte
5, Zeilen 15 bis 17) soll durch eine mehrfach wellenférmige Ausbildung die
Kahlwirkung verstarkt werden und ausgehend sowohl vom Einlass 16 als
auch vom Auslass 18 von einem Brennraum weg geneigt verlaufen. Damit
soll gemal’ Abs. [0017] erreicht werden, dass im unteren Totpunkt das Kuhlol
vom Einlass weg in Richtung des weiteren Verlaufs des Kuhlkanals stromt,
um den Eintritt von frischem Kuhldl nicht zu behindern.

Auch wenn die D5 in Abs. [0019] offenbart, der ringférmige Kuhlkanal konne
radiale und sternformige Abschnitte aufweisen, so kann der D5 nicht ent-
nommen werden, dass der Kuhlkanal zu einer Kolbenachse hin in Richtung
zu einem Brennraum so geneigt verlauft, dass sich im Bereich der Kolbe-

nachse ein Wellenberg befindet. Merkmal g ist daher nicht offenbart.

Die Beschwerdefiuihrerin und Einsprechende fuhrt zwar aus, dass die D5 ei-
nen Kuhlkanal mit Wellenbergen und Wellentalern zeige und der Fachmann
aus der D1 die Anregung bekomme, im Bereich der Kolbenachse einen
Wellenberg vorzusehen. Ansonsten kdnne der Fachmann die Wellenberge

auch beliebig dort vorsehen, wo er sie brauche.

Dieser Auffassung folgt der Senat nicht. Nachdem D5 und D1 mit ihren un-
terschiedlichen Gestaltungen des Kihlkanals jedoch grundsatzlich verschie-

dene Konzepte zum Austausch des Kuhimittels im Kihlkanal verfolgen — in
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D1 soll im unteren Totpunkt das heiRe Ol den Kiihlkanal verlassen, in D5 soll
im unteren Totpunkt frisches Ol in den Kiihlkanal eintreten — ist es fur den
Fachmann nicht nahegelegt, einzelne Merkmale der jeweiligen Kihlkanalge-

staltung isoliert herauszugreifen und zu kombinieren.

Auch die bloRe Mdglichkeit, ausgehend von der D5 einen Wellenberg im Be-
reich der Kolbenachse vorzusehen, reicht nicht, um dies als nahegelegt be-

zeichnen zu kdnnen, da D5 keine Anregung dazu gibt.

Die Druckschriften E1 bis E5, D2 bis D4, D11 und D12 liegen somit weiter ab
und spielten in der miundlichen Verhandlung auch keine Rolle.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist somit neu und beruht auch auf

einer erfinderischen Téatigkeit. Er erweist sich als patentfahig.
Die weiteren jeweils direkt oder indirekt auf Patentanspruch 1 rickbezogenen
Patentanspriiche 2 und 3 des Hilfsantrags 1 sind echte, unselbststandige
Unteranspriche, die vom Hauptanspruch getragen werden.
II.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass
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das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder we-
gen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens aus-
dricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

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

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméch-

tigten schriftlich einzulegen.

Ganzenmuller Bayer Dr. Kruger Schenk

Fi



