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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 1 850 433 aufgrund mangelnder

erfinderischer Tatigkeit widerrufen wurde.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt
aufrecht zu erhalten (Hauptantrag), hilfsweise das
Patent in gednderter Fassung auf der Grundlage der
Anspriche des mit Schreiben vom 29. August 2014
eingereichten Hilfsantrags 1 oder des mit Schreiben vom
6. Mai 2015 eingereichten Hilfsantrags 2 aufrecht zu

erhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.

Die folgenden wahrend des Einspruchsverfahrens
genannten Dokumente sind fir diese Entscheidung

relevant:

D3 : US 2001/0004183 Al
D4 : EP 1 544 969 Al.

In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK hatte die
Kammer den Parteien mitgeteilt, dass aller Voraussicht
nach der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe und die
Kammer dazu neige, die Hilfsantrdge 1 und 2 nicht in

das Verfahren zuzulassen.



VI.

VIT.

VIIT.

IX.
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Eine miindliche Verhandlung fand am 16. November 2018

vor der Kammer statt.

Der unabhdngige Anspruch 1 gemalR Hauptantrag lautet:

"Zindkerze mit

- einem Koérper (1),

- einem im K&rper (1) angeordneten Isolator (2),

- einer im Isolator angeordneten Mittelelektrode (3)
und

- einer am Kdrper angebrachten und aus einem
Metalldraht gebildeten Korperelektrode (4), wobei die
Querschnittsform des Metalldrahtes, aus dem die
Korperelektrode (4) gebildet ist, aus einer Geraden auf
der der Mittelelektrode (3) zugewandten Seite und einer
Kurvenform besteht, die an die Gerade anschlielt und
Abrundungen auf der der Mittelelektrode (3) abgewandten
Seite aufweist; dadurch gekennzeichnet dass die
Zundkerze ein M12 Gewinde umfasst und

der Querschnitt des Metalldrahtes eine Breite (L) wvon
2,4 bis 2,6 mm, eine H6Ohe (H) von 1,2 bis 1,4 mm und
einen Radius der Abrundungen von 0,5 bis 0,7 mm

aufweist."

Die unabhdngigen Anspriiche 1 der Hilfsantrage 1 und 2
enthalten im Vergleich zu Anspruch 1 gemd@B Hauptantrag

lediglich Anderungen im Oberbegriff.

Die entscheidungsrelevanten Argumente der
Beschwerdefiithrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents
unterscheide sich nicht nur durch das M12 Gewinde wvon
der Offenbarung des Dokuments D4, sondern auch dadurch,

dass die Korperelektrode aus einem Metalldraht gebildet
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sei und ein optimiertes Verhaltnis von Warme
aufnehmender Oberflache zu Warme abgebender Oberfléache
aufweise, wodurch einerseits die Abbrandzeit verlangert
werde und andererseits die Elektrodentemperatur im
Betrieb gesenkt werde. Insbesondere bestehe die der
Mittelelektrode zugewandte Seite der Korperelektrode
aus einer Geraden. Hierdurch seien Abrundungen auf
dieser Seite ausgeschlossen. Dokument D4 zeige jedoch
solche Abrundungen und kénne somit die Querschnittsform
nach dem Patent nicht vorwegnehmen. Dariliber hinaus
seien die HOhe und Breite der Korperelektrode in Absatz
[0037] einerseits und der Radius der Abrundungen in
Spalte 10, Zeile 10 andererseits nicht in Kombination
miteinander offenbart. Es sei in Absatz [0031]
angegeben, dass lediglich die Form der Kdrperelektrode
in Figur 4 anders als in Figur 2 sei. Daher kdnnten die
MaBe aus Absatz [0037] nicht auf die Korperelektrode

nach Figur 4 ibertragen werden.

Die im ersten und zweiten Hilfsantrag durchgefiihrten
Anderungen seien lediglich Klarstellungen. Hierdurch
entstiinden keinerlei Benachteiligungen fir die

Verfahrensbeteiligten.

Die entscheidungsrelevanten Argumente der
Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu
gegenliber der Offenbarung des Dokuments D4. Das einzige
nicht explizit aus D4 bekannte Merkmal, das M12
Gewinde, sei ein generisches Merkmal, das zwingend zum
Gegenstiick in einem Motorblock passen miisse und
insofern implizit aus D4 bekannt sei. Sofern der

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 als neu angesehen
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werde, beruhe er jedenfalls nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Hilfsantrage der Beschwerdefihrerin seien nicht
zuzulassen, da sich die Beschwerdefiihrerin wahrend des
gesamten Verfahrens vor der Einspruchsabteilung in
keiner Weise zu den erhobenen Einwanden geauBert habe,

obwohl hierfiir Zeit zur Verfigung stand.



- 5 - T 1660/13

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht

und ist daher zuléassig.

2. Hauptantrag (Artikel 100 a) EPU)

Es ist nicht bestritten, dass das Dokument D4 den

nachstliegenden Stand der Technik darstellt.

Dokument D4 offenbart eine Zindkerze mit einem Korper
(Absatz [0019] und Figur 1, Bez. 1), einem im Kd&rper
angeordneten Isolator (Absatz [0019] und Figur 1, Bez.
2), einer im Isolator angeordneten Mittelelektrode
(Absatz [0019] und Figur 1, Bez. 3) und einer am Kdrper
angebrachten und aus einem Metalldraht gebildeten
Koérperelektrode (Figur 4, Bez. 4a), wobei die
Querschnittsform des Metalldrahtes, aus dem die
Korperelektrode gebildet ist, aus einer Geraden auf der
der Mittelelektrode zugewandten Seite und einer
Kurvenform besteht, die an die Gerade anschlieBt und
Abrundungen auf der der Mittelelektrode abgewandten
Seite aufweist (Figur 4, Bez. 4a), wobei die Zindkerze
ein Gewinde (Absatz [0020] und Figur 1, Bez. 12)
umfasst und

der Querschnitt des Metalldrahtes eine Breite (L) wvon
2,4 bis 2,6 mm, eine H6he (H) von 1,2 bis 1,4 mm (2,5
mm bzw. 1,4 mm, s. Absatz [0037])und einen Radius der
Abrundungen von 0,5 bis 0,7 mm aufweist (0,5 mm, s.
Absatz [0032], insbesondere Spalte 10, Zeile 10 und
Figur 4, Bez. 4a).
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Die Beschwerdefiihrerin bestreitet, dass in D4 eine
Korperelektrode aus einem Metalldraht, die beanspruchte

Querschnittsform sowie ein M12 Gewinde offenbart ist.

D4 offenbart jedoch mit INCONEL 600 in Absatz [0032]
ein Metall als Material der Korperelektrode und die
Form der in D4 abgebildeten Korperelektrode kann

durchaus als Draht angesehen werden.

Zur Beurteilung der Frage, ob, wie von der
Beschwerdegegnerin behauptet, die in Figur 4 des
Dokuments D4 gezeigte Querschnittsform unter den
Wortlaut des Anspruchs 1 fallt, ist eine Auslegung des

Anspruchswortlauts erforderlich.

Die Beschwerdefiihrerin scheint davon auszugehen, die
sich an die Gerade anschlieBende Kurvenform des
Querschnitts schlieBe sich rechtwinklig an die Gerade
an, da sie die in Dokument D4 in Figur 4 gezeigten
abgerundeten Ecken der Korperelektrode 4a nicht als

unter den Anspruch fallend ansieht.

Wahrend des Priifungsverfahrens wurde eine Anderung in
Anspruch 1 von einer Querschnittsform, gemal der sich
die Abrundung explizit an die Gerade anschlieBt, in
eine Querschnittsform, die nur allgemein eine
Kurvenform mit Abrundungen auf der der Mittelelektrode
abgewandten Seite definiert, durchgefihrt. Hierdurch
fallt jedenfalls die in der Figur 2 des Patents
gezeigte Ausfihrungsform, nach der sich die Kurvenform
rechtwinklig an die Gerade anschlieBt, nicht mehr unter
den Anspruchswortlaut. Die Figur 2 ist daher
ungeeignet, um die Querschnittsform nach Anspruch 1 mit

jener nach Dokument D4 zu vergleichen.
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Ferner stellt sich auch die Frage, wie weit sich die
Gerade auf der der Mittelelektrode zugewandten Seite
erstrecken muss, um funktional noch als "der
Mittelelektrode zugewandt" angesehen werden zu konnen,
d.h. ob eine Erstreckung liber nur einen Teil der Breite
der Elektrode ausreichend ist, wie dies wvon der
Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz wvom

5. Februar 2015 unter I.1 vertreten wird.

Angesichts des geringen Durchmessers der
Mittelelektrode und der Tatsache, dass die Abrundungen
der Korperelektrode nach Figur 4 der D4 durchaus als
von der Mittelelektrode abgewandt angesehen werden
konnen, halt die Kammer das Argument der
Beschwerdegegnerin fiir einschlagig. Die der
Mittelelektrode zugewandte Gerade der Korperelektrode
4a in Figur 4, die sich nicht iber die gesamte Breite
der Korperelektrode erstreckt, fallt daher unter das

beanspruchte Merkmal "Gerade" des Anspruchs 1.

Hinsichtlich der beanspruchten Querschnittsform ist die

Kammer zu der folgenden Auffassung gelangt.

Der Satz in Absatz [0031], wonach die zweite
Ausfihrungsform, und damit auch deren Korperelektrode,
mit Ausnahme der Form der Korperelektrode, auf gleiche
Weise aufgebaut ist, wie die erste Ausfihrungsform
("The embodiment [Embodiment 2] is configured in the
same manner as Embodiment 1, except for the shape of
the first ground electrode 4") stellt klar, dass mit
Ausnahme der Form der Korperelektrode alle anderen
Elemente der ersten und zweiten Ausfihrungsform
identisch sind. Hierunter fallen auch die angegebenen
MaBe. Somit gelten die in Absatz [0037] angegebenen

MaBe der ersten Ausfihrungsform auch fir die in Figur 4
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gezeigte und in den Absadtzen [0031] und [0032]

beschriebene zweite Ausfihrungsform.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass die
in Anspruch 1 beanspruchte Querschnittsform
einschliellich der beanspruchten MaBe in Dokument D4 in
den Absatzen [0032] und [0037] sowie in der Figur 4

offenbart ist.

Als einziges Unterscheidungsmerkmal des Anspruchs 1
gegeniber der Offenbarung des Dokuments D4 verbleibt
folglich die Tatsache, dass das in D4 nicht weiter

spezifizierte Gewinde als M12 Gewinde ausgebildet ist.

Dieses einzige Unterscheindungsmerkmal hat den
technischen Effekt, die Kompatibilitat der
beanspruchten Zindkerze zu einem M12 Gewinde

herzustellen.

Als objektive Aufgabe ergibt sich somit, die aus D4
bekannte Zindkerze derart anzupassen, dass sie fir ein

entsprechendes M12 Gewinde geeignet ist.

Die LO6sung dieser Aufgabe liegt nach Auffassung der
Kammer im Belieben des Fachmanns. Dies gilt
insbesondere angesichts der Tatsache, dass ein M12
Gewinde ein weit verbreitetes Standardgewinde fir
Zindkerzen ist, das beispielsweise aus Absatz [0004]

des Dokuments D3 bekannt ist.

Der Fachmann hatte daher sein allgemeines Fachwissen
oder die entsprechende Offenbarung des Dokuments D3 mit
der Lehre des Dokuments D4 kombiniert und ware in
naheliegender Art und Weise zum Gegenstand des

erteilten Anspruchs 1 gelangt.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents
beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
im Sinne des Artikels 56 EPU.

Folglich steht der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a)
EPU der Aufrechterhaltung des europidischen Patents

entgegen.

Hilfsantradge - Zuladssigkeit (Artikel 12 (4) VOBK)

Die Patentinhaberin hat sich im Rahmen des
Einspruchsverfahrens zu den von der Einsprechenden
vorgebrachten Einspruchsgriinden weder in schriftlicher
Weise geduBert noch hat sie eine geadnderte Fassung der
Anspriche vorgelegt. Erst mit der Beschwerdebegrindung
hat sich die Beschwerdefilhrerin mit den erhobenen
Einspruchsgriinden auseinandergesetzt und neben einem
Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der

erteilten Fassung auch zwei Hilfsantrdge eingereicht.

Im Hinblick auf diese verfahrensrechtliche
Vorgangsweise der Beschwerdefiihrerin hat die Kammer
bereits in ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK
auf den Artikel 12 (4) VOBK hingewiesen, wonach es im
Ermessen der Kammer liegt, Antrdge nicht zuzulassen,
die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatten

vorgebracht werden kodnnen.

Nach Ansicht der Kammer sind keine Grinde aktenkundig,
die gegen die Moglichkeit der Einreichung des ersten
und zweiten Hilfsantrags im erstinstanzlichen Verfahren

sprechen.
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Fir die Auslibung des Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK
sind nach vorlaufiger Ansicht der Kammer insbesondere

die folgenden Umstande von maBgebender Bedeutung:

Die Beschwerdefiihrerin hat sich im Einspruchsverfahren
weder zu den detailliert vorgetragenen
Einspruchsgriinden geduBert noch hat sie eine geanderte
Fassung der Anspriiche eingereicht. Sie hat sich somit
nicht aktiv am Einspruchsverfahren beteiligt und damit
das Einspruchsverfahren umgangen und auf diese Weise
offenbar versucht, den Fall vollstandig in die zweite
Instanz zu verlagern, um die Kammer zu zwingen,
entweder erstmalig lber ihre Sache zu entscheiden, oder
die Sache an die Einspruchsabteilung zuriickzuverweisen.
Beide Verfahrensoptionen wiirden die Beschwerdegegnerin
ungerechtfertigt benachteiligen, da eine
Zurlickverweisung an die erste Instanz zu einer
erheblichen Verzdgerung des Verfahrens fihren wiirde
bzw. eine Entscheidung iUber einen der neuen
Hilfsantrdge der Beschwerdegegnerin die Moglichkeit
nehmen wiirde, die Sache von zweil Instanzen prifen zu

lassen.

Der Vollstandigkeit halber ist zu bemerken, dass die
Entscheidungsbegriindung der Einspruchsabteilung vollig
auf den von der Einsprechenden vorgetragenen Argumenten
beruht, sodass sich fir die Beschwerdefihrerin durch
die Entscheidung der Einspruchsabteilung auch keine
neue Sachlage ergab, auf die sie erst im

Beschwerdeverfahren hatte reagieren konnen.

Die Kammer ibt daher ihr Ermessen nach Artikel 12 (4)
VOBK dahingehend aus, den ersten und zweiten

Hilfsantrag nicht in das Verfahren zuzulassen.
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Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU steht der
Aufrechterhaltung des europédischen Patents entgegen
(Hauptantrag der Beschwerdefihrerin). Die Hilfsantrage
1 und 2 wurden nicht zugelassen. Dem Antrag der
Beschwerdegegnerin, die Beschwerde zurickzuweisen, war

folglich stattzugeben.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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T. Buschek R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



