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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin betrifft die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europaische

Patent Nr. EP 3 420 615 Bl zu widerrufen.

Im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren wurden die
Einspruchsgriinde nach den Artikeln 100 a) EPU i.V.m.
den Artikeln 54 und 56 EPU sowie 100 b) und 100 c) EPU

vorgebracht.

In dieser Entscheidung wird auf folgende Dokumente

Bezug genommen:

D1 EP 1 984 993 Bl
D2 WO 2012/091739 A2

In der angefochtenen Entscheidung fihrte die
Einspruchsabteilung aus, dass der erteilte Anspruch 1
die Erfordernisse des Artikels 83 EPU erfille. Ferner
fiihrte sie aus, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 wie
erteilt neu gegeniiber D1 und D2, jedoch ausgehend von

D2 nicht erfinderisch sei.

In Bezug auf die Hilfsantrage fihrte die
Einspruchsabteilung aus, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 gegeniiber D2 nicht

erfinderisch sei.

Der Gegenstand der Anspriche 1 und 2 des Hilfsantrags 2
sowie des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 erfiille nicht

die Erfordernisse des Artikels 83 EPU.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 sei

nicht erfinderisch ausgehend von D2.
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Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die erstinstanzliche
Entscheidung aufzuheben und das europaische Patent im
urspringlich erteilten Umfang, hilfsweise im Umfang der
Anspriiche gemédR den Hilfsantrdagen 1 bis 5 beschrankt
aufrechtzuerhalten. Alle Hilfsantrage waren der
Beschwerdebegriindung beigefligt. Hilfsantrage 1 bis 4
entsprechen dabei den der angefochtenen Entscheidung

zugrunde liegenden Hilfsantrédgen 1 bis 4.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt, die
Beschwerde zurickzuweisen und den neuen Hilfsantrag 5

nicht ins Verfahren zuzulassen.

Mit Schreiben vom 24. Februar 2025 teilte die
Beschwerdefiihrerin mit, dass sie an der fir den

6. Mai 2025 anberaumten miindlichen Verhandlung vor der
Kammer nicht teilnehmen werde. Daraufhin hob die Kammer

den Termin fir die miindliche Verhandlung auf.

Hauptantrag

Ein Teil des Vorbringens der Beschwerdegegnerin in
Bezug auf den Hauptantrag bezieht sich auf Merkmale,
die in der erteilten Fassung in den abhangigen
Ansprichen 3, 4 und 8 definiert werden. Daher wird
deren Wortlaut bereits hier im Zusammenhang mit dem
Hauptantrag aufgefiithrt, auch wenn sie erst in
verschiedenen Hilfsantradgen Teil des jeweiligen

unabhédngigen Anspruchs 1 sind.

a) Anspruch 1 des Streitpatents wie erteilt
(Hauptantrag) hat folgenden Wortlaut
(Merkmalsbezeichnungen 1.0, 1.1, ... im Einklang
mit der angefochtenen Entscheidung von der Kammer

hinzugefigt) :
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1.0 Vorkammerziindkerze mit

1.1 einem Gehduse (3),

1.2 einer Masseelektrode und

1.3 einer von dem Gehduse (3) und einer Kappe
(10) definierten Vorkammer (5),

1.4 wobel innerhalb der Vorkammer (5) eine
Mittelelektrode (6) angeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet,

1.5 dass das Verhdltnis V/D von Vorkammervolumen

V zu dem gréBten Innendurchmesser D der Vorkammer

2 pis 70 mm?

(5) im Bereich von 40 mm liegt.
Anspruch 3 wie erteilt definiert das zusatzliche

Merkmal 1.6 wie folgt:

1.6 dass sdmtliche der an der Innenseite der
Vorkammer (5) ausgebildeten Ecken (13) und/oder
Kanten (14) abgerundet sind.

Anspruch 4 wie erteilt bezieht sich auf Anspruch 2

oder 3 und definiert dariber hinaus:

1.9 dass die Ecke (13) bzw. die Ecken (13) einen
Radius Rg von grdéBer oder gleich 0,4 mm aufweisen
und/oder einen Winkel B im Bereich von gréBer oder

gleich 90° aufweisen.

Anspruch 8 wie erteilt definiert das zusatzliche
Merkmal 1.7 wie folgt:

1.7 dass im in ein Brennraumdach (9)
angeordneten Zustand das Verhdltnis y/D; zwischen
Vorstehmal3 y und gréftem AuBendurchmesser D, der

Kappe (10) im Bereich von 0,2 bis 1,0 liegt.
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass er an seinem
Ende zuséatzlich das Merkmal 1.7 enthalt.

Hilfsantrag 2

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass er an seinem
Ende zuséadtzlich das Merkmal 1.6 enthalt.

Hilfsantrag 3

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass er

zusatzlich an seinem Ende das Merkmal 1.7 enthalt.

Hilfsantrag 4

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass er an seinem

Ende zuséatzlich das Merkmal 1.6a wie folgt enthalt:

1.06a und dass zumindest eine an der Innenseite der
Vorkammer (5) ausgebildete Ecke (13) und zumindest eine
an der Innenseite der Vorkammer (5) ausgebildete Kante

(14) abgerundet sind.

Hilfsantrag 5

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass er an seinem

Ende das zusatzliche Merkmal 1.8 wie folgt enthalt:

1.8 dass zumindest eine an der Innenseite der
Vorkammer (5) ausgebildete Ecke (13) abgerundet ist und

einen Radius Rg von gréBer oder gleich 0,4 mm aufweist
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und dass zumindest eine an der Innenseite der Vorkammer
(5) ausgebildete Kante (14) abgerundet ist und einen

Radius Rg von groBer oder gleich 0,8 mm aufweist.

Die Beschwerdefiihrerin brachte Argumente zu den
Einwanden der Einspruchsabteilung vor. Dabei ging sie
insbesondere auf Ausfihrbarkeit und erfinderische
Tatigkeit ein und argumentierte, dass (und warum)

Hilfsantrag 5 zuzulassen sei.

Die Beschwerdegegnerin brachte Einwédnde in Bezug auf
Artikel 83, 123(2) und 56 EPU vor.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag

Vorbemerkung

Wie oben bereits angemerkt, bezieht sich ein Teil des
Vorbringens der Beschwerdegegnerin in Bezug auf den
Hauptantrag auf Merkmale, die in der erteilten Fassung
in den abhédngigen Anspriichen 3, 4 und 8 definiert
werden. Daher werden diese hier bereits im Zusammenhang
mit dem Hauptantrag behandelt, auch wenn sie in der
angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdebegriindung
erst in Bezug auf verschiedene Hilfsantrédge diskutiert

werden.

Ausfihrbarkeit

Die Einspruchsabteilung war der Ansicht, dass Merkmal
1.5 auch ohne Riuckgriff auf die Beschreibung ohne
unzumutbaren Aufwand ausfihrbar sei, da er lediglich

Abmessungen (V und D) betreffe, die fir den Fachmann
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leicht zu bestimmen seien. Die Figuren 1 bis 3 und die
entsprechende Beschreibung gdben wenigstens einen Weg

zur Ausfihrung des Gegenstands des Anspruchs 1 an.

In Bezug auf die Merkmale 1.6 und 1.9 war die
Einspruchsabteilung der Meinung (Punkt 4.1 der
angefochtenen Entscheidung, bezogen auf Hilfsantrag 2),
dass sich aus Figur 3 und Absatz [24] des Streitpatents
ergabe, dass sich der Begriff "Kante 14" auf konvexe,
vom Gehauseinnenteil nach innen hervorspringende
Bereiche bezieht und der Begriff "Ecke 13" auf deren
konkave Gegenstilicke. Dies sei noch kein Mangel unter
Artikel 83 EPU.

Das Streitpatent zeige aber keinen Weg auf, sdmtliche
der an der Innenseite der Vorkammer ausgebildeten
Ecken, insbesondere die Ecke zwischen Kappe 10 und
Gehduseteil 1 sowie den Spalt zwischen Isolator 4 und
Gehduseteil 1, mit einem Radius von mindestens 0,4 mm
(wie in Merkmal 1.9 definiert) abgerundet auszufiihren.
Daher sei der in Ansprichen 1 und 2 (welcher Merkmal
1.9 enthalt) des Hilfsantrags 2 beanspruchte Gegenstand
nicht ausfithrbar nach Artikel 83 EPU (Punkte 4.2 und

4.3 der angefochtenen Entscheidung) .

In Bezug auf Merkmal 1.7 machte die Einspruchsabteilung
keine Aussage zur Ausfilthrbarkeit. Jedoch war sie der
Ansicht, dass die darin definierten Parameter y und y/
Dy nur durch den Gebrauch der Zindkerze in einem
bestimmten Motor (mit zum Beispiel einer bestimmten
Brennraumdachdicke) definiert seien und sich daher aus
dem Merkmal 1.7 keine klaren Unterschiede zum Stand der
Technik ableiten lieBen (Punkt 3.2 der angefochtenen

Entscheidung, bezogen auf Hilfsantrag 1).

Die Beschwerdefihrerin bringt in Bezug auf das Merkmal

1.6 vor (Beschwerdebegriindung, Punkt IV.2., beginnend
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auf Seite 7), dass die Spalte zwischen Kappe 10 und
Gehauseteil 1 sowie zwischen Isolator 4 und Gehduseteil
1 keine an der Innenseite der Vorkammer ausgebildeten
Ecken darstellten. Die an der Kappe 10 vorhandene Ecke
sei dagegen rund ausgebildet.

Figur 3 i.V.m. Absatz [0024], erster Satz des
Streitpatents zeige daher ein Ausfihrungsbeispiel, das

das Merkmal 1.6 aufweise.

In Bezug auf das Merkmal 1.7 bringt die
Beschwerdefiithrerin vor (Beschwerdebegriindung, Seite 5,
vorletzter Absatz), dass das Vorstehmal y durch die
Zindkerze definiert werde, da deren Dimensionierung,
beispielsweise von AuBengewinde und Anschlag, vorgebe,
welcher Anteil der Vorkammer vorsteht, wenn die

Zindkerze vollstandig eingesetzt ist.

Die Beschwerdegegnerin (Beschwerdeerwiderung, Punkt 1.1
und seine Unterpunkte) bringt zu Merkmal 1.5 vor, dass
die Abmessungen V und D wegen der zentralen Elektrode
und abgerundeter Ecken und Kanten nicht leicht zu
bestimmen seien. Die Beschreibung in Absatzen [0021]
bis [0025] der Patentschrift, die sich auf Figuren 2
und 3 bezieht, gebe keinen Weg zur Ausfilhrung der

Erfindung im Detail an.

Die von der Einspruchsabteilung fir Hilfsantrag 2
ausgefiihrte Schlussfolgerung in Bezug auf die Merkmale
1.6 und 1.9, dass die Anspriiche 1 und 2 nicht
ausfihrbar seien, betreffe auch die Anspriche 3 und 4

wie erteilt.

In Bezug auf Merkmal 1.7 sei im Streitpatent kein
Zahlenwert fur den groBten AuBendurchmesser D, der
Kappe angegeben. Das Vorstehmal y sei per se nicht zu

bestimmen. Der in Anspruch 8 wie erteilt definierte
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Bereich fir den Wert y/D; sei nicht bestimmt. Daher sei

Anspruch 8 wie erteilt nicht ausreichend offenbart.

In Bezug auf Merkmal 1.5 ist die Kammer der Ansicht,
dass Abrundungen der Ecken und Kanten die Bestimmung
des Vorkammervolumens V einer gegebenen
Vorkammerziindkerze zwar erschweren mogen, wie von der
Beschwerdegegnerin vorgebracht. Dies kodnnte
gegebenenfalls ein Problem fiir die Beantwortung der
Frage sein, ob die gegebene Vorkammerziindkerze unter
den Anspruchswortlaut fallt oder nicht. Eine solche
Fragestellung wlirde allerdings die Bestimmungen des
Artikels 84 EPU betreffen, welche keinen
Einspruchsgrund darstellen.

Die Kammer kann jedoch derzeit nicht erkennen,
inwiefern mdgliche Abrundungen die Konstruktion einer
Vorkammerziindkerze mit einem bestimmten
Vorkammervolumen beziehungsweise einem bestimmten
Verhaltnis V/D besonders erschweren konnten. Merkmal
1.5 verstoht daher nicht gegen die Erfordernisse des
Artikels 83 EPU beziehungsweise des Artikels 100 b)
EPU.

In Bezug auf Merkmal 1.6 enthdlt das Streitpatent keine
Lehre, auf welche Weise die Ecke zwischen Kappe 10 und
Gehduseteil 1 sowie der Spalt zwischen Isolator 4 und
Gehduseteil 1 mit einem Radius von groBer als 0,4 mm
abgerundet ausgebildet sein konnen, wie in Merkmal 1.9
definiert.

In Anbetracht der Schlussfolgerungen der Kammer in
Bezug auf erfinderische Tatigkeit der Hilfsantrage 2
und 3 kann jedoch in Bezug auf die abhangigen Anspriiche
3 und 4 wie erteilt in Kombination dahingestellt
bleiben, ob der Fachmann diese Ecke und diesen Spalt

als "Ecken" im Sinne des Anspruchs 3 wie erteilt
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ansehen wiirde, im Sinne des Vorbringens der

Beschwerdefihrerin.

In Bezug auf Merkmal 1.7 stimmt die Kammer der
Einspruchsabteilung zu, dass die darin definierten
Parameter erst definiert werden konnen, wenn die
Zindkerze in einem bestimmten Motor eingebaut ist. Dies
gilt insbesondere fiir das VorstehmaB y, wie von der
Beschwerdegegnerin vorgebracht. Dabei mdgen die
Dimensionierung von AuRengewinde und Anschlag der
Zundkerze zwar auch eine Rolle fir das VorstehmalB
spielen, wie von der Beschwerdefiihrerin vorgebracht.
Ohne die Abmessungen des Brennraumdaches
beziehungsweise der darin enthaltenen Offnungen fir die
Zindkerzen lasst sich das Vorstehmall jedoch nicht
definieren.

Diese Parameter werden also in Bezug auf nicht
beanspruchte Elemente (den Motor beziehungsweise sein
Brennraumdach) definiert. Dies stellt ein Problem in
Bezug auf Artikel 84 EPU dar, dessen Bestimmungen
allerdings keinen Einspruchsgrund darstellen, wie oben
bereits angemerkt. Die Kammer kann jedoch derzeit nicht
erkennen, dass der Fachmann (fiir einen gegebenen Motor
mit einem gegebenen Brennraumdach) das Merkmal 1.7
nicht ausfiihren konnte. Merkmal 1.7 verstoRt daher

nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 83 EPU.

Allerdings ist das Merkmal 1.7 nicht geeignet, eine
erfinderische Tatigkeit zu begriinden (siehe Abschnitt

2. unten).
Neuheit
Es ist unstreitig, dass sowohl D1 als auch D2 die

Merkmale 1.0 bis 1.4 offenbaren. Die Kammer sieht

keinen Grund, dies anders zu sehen. Streitig ist
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stattdessen nur, ob D1 und D2 das Merkmal 1.5
offenbaren oder nicht. Da der beanspruchte Gegenstand
jedenfalls keine erfinderische Tatigkeit aufweist
(siehe Punkt 1.4 unten), geht die Kammer zugunsten der
Beschwerdefiihrerin davon aus, dass das Merkmal 1.5 ein

Unterschiedsmerkmal darstellt.

Erfinderische Tatigkeit

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 sich hdéchstens durch
das Merkmal 1.5 von D1 und D2 unterscheidet, kann er
nur erfinderisch sein, wenn dieses Merkmal, ausgehend
von D1 beziehungsweise D2 flir den Fachmann nicht
offensichtlich ist. Um dies feststellen zu kdnnen, ist
es notwendig, zundchst seine technische Wirkung zu

bestimmen.

Das angefochtene Patent fihrt hierzu aus, dass eine
hinreichend kugelfdrmige Vorkammer eine optimale
Flammenausbreitung und reduzierte Wandwarmeverluste
bedingt. Zu diesem Zweck sei das Verhaltnis V/D
entsprechend Merkmal 1.5 zu wahlen (siehe Absatz [0007]
des Streitpatents).

Der Vorraum von Vorraumzindkerzen ist in der Regel
anndhernd zylinderfdrmig. In der folgenden Grafik sind
auf der y-Achse die Zylinderlédngen (in Millimetern)
aufgetragen, die man erhalt, wenn man fiir verschiedene

gegebene Verhaltnisse V/D (Series 1: 30 mm?, Series 2:

40 mm?, ... Series 7: 90 mmz)

einen
Brennraumdurchmesser entsprechend dem jeweiligen Wert
auf der x-Achse wahlt. Ein anndhernd kugelfdrmiger Raum
liegt dabei vor, wenn die Laénge des Zylinders ungefahr
gleich seinem Durchmesser ist (Series 8 in der Grafik).
Die Kurven der Zylinderlangen, die einem bestimmten

Verhdltnis V/D entsprechen (Series 1 bis Series 7),
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sind dabei der Kurve der Zylinderlangen, die einen
annahernd kugelformigen Raum beschreibt (Series 8),
gegenlaufig. Aus der Grafik geht daher hervor, dass das
Verhaltnis V/D ungeeignet ist, um einen hinreichend
kugelfdérmigen Raum zu definieren, wie auch in der
angefochtenen Entscheidung ausgefithrt (Punkt 2.3.2),

aber anders als von der Beschwerdefiihrerin vorgebracht.

Zylinderlédnge

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Seriesl Series2 Series3 Seriesd

Seriess Series6 Series7 Series8

Unabhangig davon, ob D1 und/oder D2 das Merkmal 1.5
offenbaren oder nicht, kann die Kammer also nicht
erkennen, welchen technischen Effekt dieses Merkmal 1.5
erzielen konnte. Daher handelt es sich dabei um eine
mehr oder weniger willkiirliche Parameterauswahl filr
eine alternative Ausfihrung, auf Basis derer keine
erfinderische Tatigkeit anerkannt werden kann (in
Ubereinstimmung mit dem Vorbringen der
Beschwerdegegnerin, siehe Punkt 2.2.2 der

Beschwerdeerwiderung) .



- 12 - T 0307/23

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist
daher nicht erfinderisch gemaB Artikel 52 (1) und
56 EPU.

Hilfsantrag 1

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass er an seinem
Ende zuséatzlich das Merkmal 1.7 enthalt.

Wie oben ausgefihrt, werden die in Merkmal 1.7
genannten Parameter y und D; in Bezug auf nicht
beanspruchte Elemente (den Motor beziehungsweise sein

Brennraumdach) definiert.

Wie von der Einspruchsabteilung ausgefihrt, lassen sich
daher aus diesem Merkmal "keine klaren Unterschiede zum
Stand der Technik ableiten" (Punkt 3.2 der Grinde der
angefochtenen Entscheidung). Entsprechend kann auf
Basis des Merkmals 1.7 keine erfinderische Tatigkeit

anerkannt werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist
daher nicht erfinderisch gemaB Artikel 52 (1) und
56 EPU.

Hilfsantrdge 2 und 3

Die Einspruchsabteilung war der Ansicht, dass Anspruch
1 und 2 des Hilfsantrags 2 beziehungsweise Anspruch 1
des Hilfsantrags 3 aufgrund der Merkmale 1.6 und 1.9
nicht ausfihrbar seien. Die Kammer lasst diese Frage,

wie oben in Abschnitt 1.2 bereits diskutiert, offen.
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Jedoch kdnnen weder Merkmal 1.7 (siehe Punkte 2. oben)
noch Merkmal 1.6 (siehe Punkte 4.4 und 4.5 unten) =zur

erfinderischen Tatigkeit beitragen.

Entsprechend beruhen weder der Gegenstand des Anspruchs
1 des Hilfsantrags 2 noch der Gegenstand des Anspruchs
1 des Hilfsantrags 3 auf einer erfinderischen Tatigkeit
nach Artikel 52 (1) und 56 EPU.

Hilfsantrag 4

Zu den abgerundeten Ecken und Kanten fihrte die
Einspruchsabteilung in Bezug auf erfinderische
Tatigkeit aus, dass aus dem Streitpatent nicht klar
sei, ab wann eine Ecke oder Kante als abgerundet
anzusehen sei.

Selbst die in Anspruch 2 angegebene Untergrenze der
Radien von 0,4 mm entspreche nur etwa 3-4% der in D2
genannten Innendurchmesser der Vorkammer von 9-13 mm.
Zusatzlich sei sie ohne Bezug zur GroBe der
beanspruchten Zindkerze angegeben, also nicht klar
beschrankt und damit nicht geeignet, den Gegenstand des

Anspruchs vom Stand der Technik abzugrenzen.

Ohne klare Untergrenze des Kantenradius werde die im
Streitpatent angegebene Aufgabe der Vermeidung von
Hotspots jedoch nicht {iber die ganze Breite von
Anspruch 1 geldst. Fir (konkave) Ecken sei iberdies
nicht nachvollziehbar, wie iberhaupt Hotspots entstehen
kénnten. Die Abrundungen stellten daher lediglich eine
nicht erfinderische alternative Ausgestaltung der

Zuindkerze dar.

Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, dass der Fachmann
zwischen nicht-abgerundeten (scharfen) und abgerundeten

Kanten/Ecken unterscheiden konne. Nur mit diesem
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beanspruchten konstruktiven Merkmal werde der
technische Effekt realisiert, Hotspots zu vermeiden.
Weder das Merkmal 1.6a noch der dadurch erzielte
technische Effekt sei in einem der entgegengehaltenen
Dokumente beschrieben. Anspruch 1 sei daher

erfinderisch.

Die Beschwerdegegnerin bringt vor, dass Anspruch 1 eine
jeweils unabhédngige Auswahl aus getrennten Listen der
urspriinglichen Anspriche 2 und 3 enthalte und die
Anforderungen des Artikels 123(2) EPU nicht erfille.
Hilfsantrag 4 hatte daher als verspatet und neue

Einwande aufwerfend nicht zugelassen werden sollen.

Unabhédngig davon sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 4 gegeniiber D2 nicht erfinderisch, wie wvon
der Einspruchsabteilung ausgefihrt.

Dariber hinaus sei das Abrunden von Ecken und Kanten

naheliegend.

Die Kammer ist nicht der Ansicht, dass Merkmal 1.6a als
Auswahl aus mehreren Listen alternativer Merkmale im
Sinne der Rechtsprechung der Beschwerdekammer angesehen
werden kann. Stattdessen handelt es sich bei den im
urspringlichen Anspruch 2 angegebenen Wertebereichen um
bevorzugte Bereiche, die lediglich konvergierend enger
gefasst werden. Der urspringliche Anspruch 3 nennt
lediglich eine allgemein tbliche "und/oder" Kombination
zweier Merkmale. Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 erfillt
daher die Anforderungen des Artikels 123 (2) EPU, anders

als von der Beschwerdegegnerin vorgebracht.

Die Kammer ist jedoch in Einklang mit der
Einspruchsabteilung (Punkt 6.2.3 der angefochtenen
Entscheidung) davon iberzeugt, dass eine Abrundung der

Ecke/Kante ohne Angabe eines entsprechenden
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Mindestradius nicht immer die im Streitpatent genannte
Aufgabe 1l6sen kann, Hotspots zu vermeiden. Stattdessen
handelt es sich bei Merkmal 1.6a nur um eine
alternative, nicht erfinderische Ausgestaltung der

Vorkammerzindkerze.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 ist
daher nicht erfinderisch im Sinne der Artikel 52 (1) und
56 EPU.

Die Kammer stellt fest, dass diese Schlussfolgerung fir
Merkmal 1.6a (aus entsprechenden Griinden, insbesondere
aufgrund des Fehlens eines Mindestradius) auch fir
Merkmal 1.6 vom Jjeweiligen Anspruch 1 der Hilfsantrage
2 und 3 gilt (siehe Abschnitt 3. oben).

Hilfsantrag 5

Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, dass die
Einspruchsabteilung in der miindlichen Verhandlung
erstmals die Ausfihrbarkeit des erteilten Anspruchs 3
(das heiBt, des Merkmals 1.6), ohne entsprechenden
Antrag der Einsprechenden, verneint habe. Hilfsantrag 4
sei daher unter Zeitdruck ausgearbeitet worden. Dariiber
hinaus trage das zusatzliche Merkmal den entsprechenden
Einwanden der Einspruchsabteilung Rechnung, sei
ausschlieBlich auf Unteranspriiche zuriickzufiihren, stehe
in Zusammenhang mit den Hilfsantradgen 2 bis 4 und
stelle daher keine iberraschende Wendung im Verfahren

dar. Hilfsantrag 5 sei deshalb zuzulassen.

Darliber hinaus sei nunmehr eine Untergrenze fir die
Radien gegeben. Entsprechend wiirden die bereits fir die
vorstehenden Antrage diskutierten Vorteile
unbestreitbar erzielt. Der Gegenstand des Anspruchs 1

des Hilfsantrags 5 sei daher erfinderisch.
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Die Beschwerdegegnerin beantragt, Hilfsantrag 5 nicht
ins Verfahren zuzulassen. Der Einspruchsgrund gemal
Artikel 100 b) EPU sei bereits im Einspruchsschriftsatz
genannt worden. Zusatzlich hatte die Beschwerdefithrerin
Gelegenheit gehabt, Hilfsantrag 5 wé&hrend der
erstinstanzlichen mindlichen Verhandlung einzureichen.
Stattdessen habe die Patentinhaberin Hilfsantrag 4
eingereicht.

Darilber hinaus sei Hilfsantrag 2 (fir welchen die
Einspruchsabteilung die Ausfihrbarkeit des Merkmals 1.6
in Kombination mit dem in Merkmal 1.9 definierten
Radius verneint) mit der letzten schriftlichen Eingabe
vor der mindlichen Verhandlung eingereicht worden. Die
Patentinhaberin habe daher mit neuen Einwdnden rechnen

missen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 habe ferner keine Basis
in der urspringlichen Anmeldung entsprechend Artikel
123(2) EPU. Insbesondere enthalte diese keine

Offenbarung fir eine Kante und eine Ecke.

Nach Artikel 12(2) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern ist das vorrangige Ziel des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung zu
Uberprifen. Nach Artikel 12 (4) VOBK steht es im
Ermessen der Kammer, entsprechende Anderungen
zuzulassen. Dabei hat die Kammer insbesondere die
Komplexitadt der Anderung, ihre Eignung zur Behandlung
der Fragestellungen, die zur angefochtenen Entscheidung
fuhrten und das Gebot der Verfahrensdkonomie zu

bericksichtigen.

Die Kammer ist der Ansicht, dass der urspringliche
Anspruch 3 durchaus eine Ecke und eine Kante offenbart,

anders als von der Beschwerdegegnerin vorgebracht. In
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Verbindung mit den urspringlichen Anspriichen 5 und 6
besitzt Anspruch 1 des vorliegenden Hilfsantrags 5
daher eine Basis in der urspringlichen Anmeldung,
entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin, so dass
die Verfahrensdkonomie nicht durch einen zusatzlichen
Einwand in Bezug auf Artikel 123 (2) EPU beeintrichtigt

wird.

In der angefochtenen Entscheidung fihrte die
Einspruchsabteilung allerdings aus, dass die in den
Ansprichen angegebenen konkreten Rundungsradien Ry und
Rx keinen Bezug zur GroBe der beanspruchten Zindkerze
hatten. Sie seien damit nicht geeignet, den Gegenstand
des Anspruchs vom Stand der Technik, zum Beispiel von
der Figur 29 des Dokuments D2, abzugrenzen. Dabei
entsprachen die angegebenen Radien von minimal 0,4 mm
nur etwa 3-4% der in D2 genannten Innendurchmesser der

Vorkammer von 9-13 mm.

In Anbetracht der im Vergleich zu den in D2 genannten
Abmessungen der Zindkerze geringen Rundungsradien
besitzt die in Figur 29 der D2 gezeigte Zindkerze
tatsdchlich Rundungsradien, die den Untergrenzen des
Merkmals 1.8 entsprechen. Dariiber hinaus erzielen diese
Radien auch keinen konkreten technischen Effekt,
sondern sind eher zufdllig gewahlt. Daher kann das
Merkmal 1.8 den Einwand der Einspruchsabteilung
beziiglich mangelnder erfinderischer Tatigkeit in Bezug
auf Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 nicht ausrdumen. Es
ist damit nicht geeignet, die Fragestellungen =zu
behandeln, die zu der angefochtenen Entscheidung

gefiihrt haben.

Dariliber hinaus teilt die Kammer die Ansicht der
Beschwerdegegnerin, dass die Patentinhaberin

Hilfsantrag 5 bereits im erstinstanzlichen Verfahren



- 18 - T 0307/23

vor der Einspruchsabteilung hatte einreichen kénnen und

sollen.

Entsprechend lasst die Kammer Hilfsantrag 5 unter

Artikel 12 (4) VOBK nicht ins Verfahren =zu.

Schlussfolgerung

Weder der Hauptantrag noch einer der Hilfsantrage 1 bis
4 erfillt die Anforderungen der Artikel 52 (1) und 56
EPU. Der Einspruchsgrund gemdB Artikel 100 a) EPU steht
daher der Aufrechterhaltung des Patents in der
erteilten Fassung entgegen (Artikel 101(2) und 111(1)
EPU) und der gemdB Hilfsantrdgen 1 bis 4 beanspruchte
Gegenstand geniigt nicht den Erfordernissen des EPU
(Artikel 101 (3) (b) und 111(1) EPU).

Hilfsantrag 5 wird von der Kammer nicht ins

Beschwerdeverfahren zugelassen.

Die Beschwerde kann daher keinen Erfolg haben.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



