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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Mit der am 8. Mai 2018 zur Post gegebenen Entscheidung
stellte die Einspruchsabteilung fest, dass das Patent
in der Fassung gemaB dem damaligen Hilfsantrag 3 in

geandertem Umfang aufrechterhalten werden kodnne.

Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende 1

Beschwerde ein.

Am 15. November 2021 fand eine mindliche Verhandlung

vor der Kammer als Videokonferenz (VICO) statt.

Am Ende der miindlichen Verhandlung waren die Antrage

wie folgt:

- Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende 1) beantragt

den Widerruf des Patents.

- Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt
die Zurickweisung der Beschwerde, hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents in geadnderten Umfang auf
Basis des am 30. September 2021 eingereichten

Hilfsantrags.

- Die Beschwerdebeteiligte (Einsprechende 2) schlieBt

sich dem Antrag der Beschwerdefithrerin an.

Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"(1.1) Verfahren zur Herstellung einer Kombination aus
einer Pleuelstange (1) mit einem Pleuelkopf (2) und
einer Lagerbuchse (12),

(1.2) indem eine Lagerbohrung (3), in den Pleuelkopf
(2) eingebohrt wird,
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(1.3) wobei ein erster Bereich (6) der Lagerbohrung
(3), der im Betrieb auf Druckkraft belastet ist, langer
als ein zweiter, auf Zugkraft belasteter, Bereich (7)
der Lagerbohrung (3) ist,

(1.4) wobei eine Lagerbuchse (12) mit einem ersten (17)
und einem zweiten (18) Bereich fiir die Pleuelstange (1)
mit dem Pleuelkopf (2), der die Lagerbohrung (3)
aufweist,

(1.5) wobei ein erster Bereich (6) der Lagerbohrung
(3), der im Betrieb auf Druckkraft belastet ist, langer
als ein zweiter, auf Zugkraft belasteter, Bereich (7)
der Lagerbohrung (3) ist,

(1.6) wobei die mit der Pleuelstange (1) unverbundene
Lagerbuchse (12) bereits eine an die Endrandkontur (9)
der Lagerbohrung (3) angepasste Form aufweist,

(1.7) wobei der erste Bereich (17) der Lagerbuchse (12)
ebenfalls langer als ihr zweiter Bereich (18)
ausgebildet ist, und wobei der erste Bereich (17) der
Lagerbuchse (12) in den zweiten Bereich (18) {lber einen
geschwungenen Verlauf (16) ibergeht,

(1.8) in die Lagerbohrung (3) eingesetzt wird,

dadurch gekennzeichnet,

(1.9) dass ein Pleuelkopf (2) mit einem ersten langeren
und zweiten kiirzeren Bereich (6', 7') mit noch
geschlossener Lagerbohrung geformt wird,

(1.10) dass die Lagerbohrung (3) eingebracht wird und
(1.11) dass die Lagerbuchse (12) in diese eingepresst

wird."

(Merkmalsgliederung der Beschwerdefiihrerin in fett

eingefigt)

Anspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung einer Kombination aus einer

Pleuelstange (1) mit einem Pleuelkopf (2) und einer
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geschlossener Lagerbohrung geformt wird,

- dass die Lagerbohrung (3)

- dass die Lagerbuchse (12)

eingebracht wird und

in diese eingepresst wird."

Folgende Dokumente sind filir die vorliegende

Entscheidung relevant:

E4: Federal Mogul Prospekt 2003,

18 Seiten
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D13: Van Basshuysen / Schafer "Handbuch
Verbrennungsmotor", 4. Auflage, April 2007, Vieweg &
Sohn Verlag

Die Beschwerdefihrerin bzw. die Beschwerdebeteiligte

trugen im Wesentlichen Folgendes vor:

i) Hauptantrag - erfinderische Tatigkeit

E4 stelle den nachstliegenden Stand der Technik dar und
offenbare zumindest implizit ein Verfahren zur
Herstellung einer Kombination aus einer Pleuelstange
mit einem Pleuelkopf und einer Lagerbuchse, siehe

Explosionszeichnung zwischen den Seiten 6 und 7.

Fir den Fachmann sei implizit, dass das Loch gebohrt
werden misse (Merkmal 1.2), da nur so die fiur den
Einsatz einer Lagerbuchse notwendigen Toleranzen

gewahrleistet werden koénnten.

Die Merkmale 1.3, 1.4, 1.6 und 1.7 gingen aus der
Explosionszeichnung und dem Bild auf S. 6 hervor. Das
Bild auf S. 6 zeige eindeutig eine Lagerbuchse fir das
kleine Auge einer Pleuelstange und misse somit zusammen
mit der Explosionszeichnung auf der Seite zwischen den
Seiten 6 und 7 gelesen werden. Dariber hinaus sei es
wegen der unterschiedlichen Werkstoffe von Pleuelstange
und Lagerbuchse offensichtlich, die Buchse schon vor
der Montage zu bearbeiten und an die Lagerbohrung
anzupassen. Damit sei das Merkmal 1.6 ausgehend von E4
offensichtlich.

E13 sei ein Fachbuch und stelle daher allgemeines
Fachwissen dar. E13 offenbare Herstellungsverfahren fir
eine typische Pleuelstange. Die Pleuelstange sei aus

Stabstahl durch Gesenkschmieden hergestellt. Damit sei
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klar, dass nach dem Schmieden das kleine Auge noch
geschlossen sei. Flir den Fachmann gebe es nur zwei
Mbéglichkeiten - dass die Pleuelstange entweder mit
einem gedffneten Auge oder mit einem geschlossenen Auge
hergestellt werde. Damit habe der Fachmann eine Auswahl
zwischen nur zwei Moglichkeiten, die keine

erfinderische Tatigkeit begrinden konne.

Somit gehe das Merkmal 1.9 aus der Lehre von E13

hervor.

ii) Hilfsantrag

Die gleiche Argumentation gelte ebenfalls fir den

Hilfsantrag.

Die Beschwerdegegnerin trug im Wesentlichen Folgendes

vVOr:

i) Hauptantrag - erfinderische Tatigkeit

E4 offenbare kein Verfahren zur Herstellung einer
Kombination aus einer Pleuelstange, einem Pleuelkopf
und einer Lagerbuchse, da E4 nur ein Prospekt sei und

kein Herstellungsverfahren beschreibe.

Die Merkmale 1.2 und 1.9 miissten zusammen gelesen
werden. Das beanspruchte Verfahren erfordere somit
einen geschlossenen Pleuelkopf, der gebohrt werde, um

die Lagerbohrung herzustellen.

Das Merkmal 1.6 sei nicht aus E4 bekannt, weil das auf
Seite 6 dargestellte Lager nicht als Pleuellager
beschrieben werde. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass
das Lager von Seite 6 und die in der

Explosionszeichnung dargestellte Lagerbuchse derselbe
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Gegenstand seien. Auch sei nicht bekannt, ob die Form
der Buchse beim Einpressen bereits an die Lagerbohrung

angepasst sei.

Das Merkmal 1.9 sei aus E13 nicht bekannt. E13 betreffe
zahlreiche Herstellungsverfahren. Die
Beschwerdefihrerin habe Merkmale aus verschiedenen
Abschnitten bzw. Kapiteln herausgesucht und in
unzulédssiger Weise kombiniert. Auch konne durch GieBen
eine Pleuelstange mit gedffnetem Auge hergestellt
werden. Ein geschlossenes Auge gehe daher nicht

eindeutig aus D13 hervor.

Damit beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

ii) Hilfsantrag

Die gleichen Argumente trafen auch auf den Hilfsantrag

zu.

Entscheidungsgrunde
1. Erfinderische Tatigkeit

1.1 E4 stellt den nachstliegenden Stand der Technik dar. In
der Explosionszeichnung auf der Seite zwischen den
Seiten 6 und 7 ist unstreitig eine Pleuelstange mit
einem Pleuelkopf und einer Lagerbuchse dargestellt. Es
ist zumindest implizit offenbart, dass diese Teile
durch ein Verfahren hergestellt und zusammengefiigt

wurden. Damit ist Merkmal 1.1 aus E4 bekannt.

Im Folgenden wird ein Detail aus der

Explosionszeichnung der Seite zwischen den Seiten 6 und
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7 von E4 dargestellt:

Bohrung

Lagerbuchse

Pleuelkopf

Pleuelstange

Wie der Figur oben zu entnehmen ist, weist die
Pleuelstange einen Kopf auf, der mit einer Bohrung

versehen ist.

Die Beschwerdegegnerin hat bestritten, dass dieses Loch
gebohrt wurde. Der Fachmann hatte jedoch erkannt, dass
es notwendig ist, das Loch zu bohren, um die fiir den
Sitz einer Lagerbuchse notwendigen Toleranzen zu
gewahrleisten. Damit ist das Merkmal 1.2 implizit aus
E4 bekannt.

Die Merkmale 1.3 bis 1.5 und 1.8 sind in der
Explosionszeichnung sichtbar. Das Bild auf S. 6 von E4
zeigt eindeutig eine Lagerbuchse fiir das kleine Auge
der Pleuelstange. Diese Auslegung ist auch konsistent
mit der Explosionszeichnung auf der Seite zwischen den
Seiten 6 und 7, die in direktem Zusammenhang mit dem
Bild auf Seite 6 steht. Wegen der geschwungenen Form
und der Einteiligkeit ist die Buchse als Lagerbuchse

flir das groRe Auge auszuschlieBen. Die
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Beschwerdegegnerin hat dies bezweifelt, hat aber nicht
vorgetragen, wofir sonst die Lagerbuchse der Seite 6 zu
verwenden ware. Das Merkmal 1.7 ist damit durch das
Bild auf S. 6 offenbart.

Die Merkmale 1.6 und 1.9 sind dagegen nicht eindeutig
E4 zu entnehmen. Beziiglich Merkmal 1.6 ist nicht
bekannt, wann die Kontur angepasst wird. E4 offenbart
auch nicht, wann das Loch in das kleine Auge
geformtwird. Wie von der Beschwerdefihrerin
vorgetragen, kann es zwar sein, dass durch das
Schmiedverfahren der Pleuelkopf mit geschlossener
Lagerbohrung geformt wird (vgl. Merkmal 1.9). Jedoch
ist dieses nur ein Herstellungsverfahren von mehreren
und kann daher nicht als eindeutig offenbart angesehen

werde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher
von dem Verfahren nach E4 dadurch, dass

- die mit der Pleuelstange unverbundene Lagerbuchse
bereits eine an die Endrandkontur der Lagerbohrung
angepasste Form aufweist (Merkmal 1.6),

- ein Pleuelkopf mit einem ersten langeren und zweiten
kiirzeren Bereich mit noch geschlossener Lagerbohrung

geformt wird (Merkmal 1.9).

Bezliglich Merkmal 1.6 war es allgemeines Fachwissen,
dass die Form der Lagerbuchse an die Endrandkontur der
Lagerbohrung angepasst werden muss. Der Fachmann hatte
zwel Moglichkeiten gehabt - die Form der Lagerbuchse
entweder vor oder nach der Montage anzupassen. Eine
Anpassung nach der Montage durch eine spannhebende
Bearbeitung ware schwieriger, weil die Buchse und die
Pleuelstange aus verschiedenen Werkstoffen bestehen.
Daher hatte der Fachmann die Lagerbuchse bereits vor

der Montage angepasst und ware ohne erfinderisches
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Zutun zum Merkmal 1.6 gelangt. Damit war das Merkmal

1.6 fur den Fachmann offensichtlich.

Bezliglich Merkmal 1.9 ist dem Argument der
Beschwerdegegnerin, wonach dieses Merkmal nicht direkt
und eindeutig aus E13 hervorgeht, teilweise
zuzustimmen. Es stimmt, dass E13 mehrere
Herstellungsverfahren beschreibt, darunter auch, wie
von der Beschwerdefiihrerin vorgetragen, Schmieden.
Damit war das Schmieden einer geschlossenen
Pleuelstange und das nachtragliche Bohren als eine
mogliche Alternative zu sehen. Es stimmt auch, wie von
der Beschwerdegegnerin vorgetragen, dass durch GieBen
eine Pleuelstange mit gedffnetem Auge hergestellt
werden kénnte. Somit hatte der Fachmann nur die Auswahl
aus zwel Moglichkeiten gehabt - entweder den Kopf mit
noch geschlossener, z. B. durch Schmieden, oder mit

offener Lagerbohrung, z. B. durch GieBen, zu formen.

Diese Auswahl kann nicht eine erfinderische Tatigkeit
begrinden, weil sie nur eine Wahl aus zweil
Moglichkeiten ist, vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage, I.D.9.19.8.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 1

Wie von beiden Parteien vorgetragen, trifft die obige
Argumentation flir den Gegenstand des Anspruchs 1 gemab
Hilfsantrag 1 ebenfalls zu. Damit beruht sein
Gegenstand auch nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.
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