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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die miindliche Verhand-
lung vom 11. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die
Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff

fuir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 1. Oktober 2002 verkiindete Urteil des
2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Klagerin zurickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 16. Juni 1993 unter In-
anspruchnahme der Prioritat der japanischen Patentanmeldung 15 78 77/92
vom 17. Juni 1992 angemeldeten und mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erteilten européischen Patents 0 575 163 (Streit-
patents). Es betrifft eine Zundkerze. Das Streitpatent umfasst zehn Anspriiche.
Die Patentanspriuche 1, 4, 5, 6 und 10 haben in der Verfahrenssprache Eng-
lisch folgenden Wortlaut:
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JLaw — Gesetze und Urteile

Matthias Prinz
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A spark plug (100) comprising a ground electrode (1) and a
centre electrode (4) having a front end (4A) with a firing tip (6)
welded thereto, the firing tip forming a spark gap with said
ground electrode (1), characterised by an annular, laser weld
extending around the circumference of the external interface
between said front end (4A) and said firing tip (6), and into

said centre electrode at said external interface.

A spark plug according to any one of the preceding claims,
wherein said front end (4A) is constricted as compared with
the rest of said centre electrode (4).

A spark plug according to claim 4, where D is a diameter of
said firing tip (6), T is a thickness of said firing tip (6), L is a
length of said front end (4A) of said centre electrode (4), Ais a
depth of penetration of said weld (7), R is a radius of said firing
tip (6), and B is a width of said weld (7) measured at an outer
surface of both said front end (4A) and said firing tip (6), and
wherein a dimensional relationship between D, T, L, A, R and
B is as follows:

0,5mm=D=<15mm,

0,3mm=T=<0,6 mm,

0,2mm=<L<0,5mm,

R/I3<A<R,

0,3mm=<B=<0,8mm.
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6. A spark plug according to any one of the preceding claims,
wherein the weld comprises a plurality of overlapping
neighbouring spot shots (71) whereby the weld extends

around the full said circumference.

10. A method of manufacture of a spark plug with a ground elec-
trode (1) and a center electrode (4) having a front end (4A)
with a firing tip (6) attached thereto and forming a spark gap
with said ground electrode (1), wherein said method includes
the step of laser welding said firing tip (6) to said front end
(4A) and is characterised by carrying out the welding by apply-
ing a laser beam around the circumference of the external in-
terface between said front end (4A) and said firing tip (6) such
that weld extends partially into said centre electrode (4) at said

external interface to form an annular weld.”

Wegen des Wortlauts der Patentanspriiche 2 und 3 sowie 7 bis 9 wird

auf die Patentschrift verwiesen.

Die Klagerin hat die Nichtigerklarung des Patents im Umfang seiner An-
spruche 1 bis 4, 6, 7, 9 und 10 fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland begehrt und zur Begriindung geltend gemacht, die Lehre des
Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Hierzu hat sie sich auf
die japanische Offenlegungsschrift 57-151 183 (Anl. KW 3), die britische Pa-
tentschrift 976 798 (Anl. KW 4), die japanische Zeitschrift "Welding Technique"
vom August 1982, S. 21 bis 27 und 94 (Anl. KW 5), die japanische Auslege-
schrift 59-47 436 (Anl. KW 6), die US-Patentschrift 4 963 112 (Anl. KW 7) und
die japanische Offenlegungsschrift 1-289 084 (Anl. KW 8) berufen.



Die Beklagte ist dem Vorbringen der Klagerin entgegengetreten und ver-
teidigt das Streitpatent nach Aufnahme der Merkmale des erteilten Patentan-
spruchs 6 sowie der aus dem erteilten Patentanspruch 5 bernommenen geo-
metrischen Beziehung R > A = R/3 in folgender Fassung der Patentanspriiche 1

und 10 (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung sind unterstrichen):

"1.  Zundkerze (100) umfassend eine Masseelektrode (1) und eine
Mittelelektrode (4) mit einem vorderen Ende (4A), an dessen
Stirnflache (43) eine Ziindspitze (6) angeschweillt ist, wobei
die Zindspitze mit der Masseelektrode (1) eine Funkenstrecke
bildet,
dadurch gekennzeichnet, dass sich eine ringfor-
mige Laserschweillnaht um den Umfang der auleren Grenz-
flache zwischen dem vorderen Ende (4A) und der Ziindspitze
(6) und in die Mittelelektrode an der aulleren Grenzflache er-

streckt, wobei die SchweilRnaht eine Vielzahl von einander -

berlappenden, benachbarten Schweillpunkten (71) derart um-

fasst, dass sie sich Uber den gesamten Umfang erstreckt und

dass A die Eindringtiefe der Schweifnaht (7) sowie R der Ra-

dius der Ziindspitze (6) ist, wobei folgender Zusammenhang
fur Aund R gilt: R > A = R/3.

10. Verfahren zur Herstellung einer Ziindkerze mit einer Masse-
elektrode (1) und einer Mittelelektrode (4), die ein vorderes
Ende (4A) besitzt, an dessen Stirnflaiche (43) eine Zindspitze
(6) angeschweildt ist, und die mit der Masseelektrode (1) eine

Funkenstrecke bildet, wobei das Verfahren den Schritt des



LaserschweilRens der Zindspitze (6) an das vordere Ende
(4A) umfasst und dadurch gekennzeichnet ist,
dass das SchweilRen dadurch erfolgt, dass ein Laserstrahl in-
termittierend auf den Umfang der aulReren Grenzflache zwi-
schen dem vorderen Ende (4A) und der Ziindspitze (6) gerich-

tet wird, um_eine Vielzahl von einander iiberlappenden, be-

nachbarten SchweiBpunkten (71) derart zu bilden, dass sich

die Schweilnaht um den gesamten Umfang erstreckt und

dass sich die Schweillnaht teilweise in die Mittelelektrode (4)
an der duRBeren Grenzflache erstreckt, so dass eine ringférmi-
ge Schweillnaht entsteht, wobei A die Eindringtiefe der
Schweilnaht (7) sowie R der Radius der Ziindspitze (6) ist
und wobei folgender Zusammenhang fir A und R besteht:
R>A=2R/3."

Die Klagerin halt die Anderung filr unzulassig, weil aus den funktional
zusammenwirkenden Bemessungsregeln des (nicht angegriffenen) Unteran-
spruchs 5 lediglich eine herausgegriffen worden sei; im Ubrigen seien auch die

neuen Anspriiche 1 und 10 nicht patentfahig.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent teilweise fur nichtig erklart
und die weitergehende Nichtigkeitsklage abgewiesen. Wegen des Umfangs der
Teilnichtigerklarung wird auf das angefochtene Urteil verwiesen. Mit der Beru-
fung verfolgt die Klagerin ihre erstinstanzlichen Antrage weiter. Die Beklagte ist

der Berufung entgegengetreten.
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Der Senat hat ein schriftiches Gutachten des Prof. Dr.-Ing. B.

eingeholt. Die Klagerin hat ein von ihr im parallelen Nich-
tigkeitsverfahren gegen den britischen Teil des Streitpatents eingeholtes Gut-
achtendes Dr. T.

zu den Akten gereicht.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung bleibt ohne Erfolg.

I. 1. Das Streitpatent betrifft nach seiner nicht angegriffenen teilweisen
Nichtigerklarung durch das Bundespatentgericht eine Zindkerze fur einen
Verbrennungsmotor, bei der eine Zindspitze am vorderen Ende einer Mittel-

elektrode befestigt ist, und ein Verfahren zu deren Herstellung.

Das Streitpatent schildert als Stand der Technik, fur die Mittelelektrode
einer Ziundkerze eines Verbrennungsmotors eine Verbundkonstruktion zu ver-
wenden, bei der ein warmeleitender Kern (Cu) in ein hitze- und erosionsbestéan-
diges Mantelmetall (Legierung auf Nickelbasis) eingebettet ist, und am vorderen
Ende des Mantelmetalls durch Schweilen eine Zindspitze aus Edelmetall zu
befestigen, um den Widerstand gegen Funkenerosion zu verbessern. Erfolge
diese Befestigung durch elektrisches Widerstandsschweilen, fiihre dies zu ei-
nem erhdhten Verbrauch von kostbarem Edelmetall, weil die Zundspitze nach
dem Schweil’en gefrast werden miisse, um die fur eine einwandfreie Entladung

erforderlichen scharfen Kanten wieder herzustellen, die infolge der Erwarmung
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und des Drucks beim Widerstandsschweil3en abgerundet wurden. Bei der japa-
nischen Patentveroffentlichung 63-57 919 werde die Zundspitze in einer Boh-
rung der vorderen Stirnflache des Mantelmetalls angeordnet und durch Laser-
strahlschweillung mit diesem verbunden. Da es hierbei erforderlich sei, die
Zundspitze tief genug in der Bohrung anzuordnen, um sie gegen unbeabsichtig-
te Entfernung zu sichern, werde wiederum eine erhéhte Menge des teueren
Edelmetalls verbraucht. Die Streitpatentschrift schildert sodann die von der US-
Patentschrift 4 963 112 (Anl. KW 7) vorgeschlagene Lésung fur die Befestigung
der Ziindspitze, bei der ein Laserstrahl auf die Stirnflache der an dem vorderen
Ende der Mittelelektrode positionierten Ziindspitze gerichtet wird und sich die
daraus resultierende Schweil3naht Uber die gesamte Grenzflache zwischen der

Spitze und der Elektrode erstreckt.

Das Streitpatent geht nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 von
dieser US-Patentschrift aus (Sp. 1 Abs. 6) und strebt, ohne ausdriicklich eine
Aufgabe zu formulieren, eine Verbesserung der in der US-Patentschrift vorge-

schlagenen Lésung zur Befestigung der Zindspitze an.

2. Hierzu schlagt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der von der Be-
klagten verteidigten Fassung vor, wobei die Anderungen gegeniiber der erteil-

ten Fassung durch Unterstreichung hervorgehoben sind:

1. Zundkerze (100) mit einer Masseelektrode (1) und einer Mittel-
elektrode (4).

2. Eine Zindspitze (6)
2.1 ist am vorderen Ende (4A) der Mittelelektrode (4) ange-

schweillt und
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2.2 bildet mit der Masseelektrode (1) eine Funkenstrecke.

3. Eine ringférmige Laserschweif3naht
3.1 erstreckt sich
3.1.1 rings des Umfangs der &uleren Grenzflache zwi-
schen dem vorderen Ende (4A) der Mittelelektrode
(4) und der Zindspitze (6) und
3.1.2 an der auReren Grenzflache in die Mittelelektrode,

3.2 umfasst eine Vielzahl benachbarter SchweilRpunkte (71),

3.2.1 die einander Uberlappen und

3.2.2 sich Uiber den gesamten Umfang erstrecken und

3.3 hat eine Eindringtiefe A, fur deren Beziehung zum Radi-
us R der Ziindspitze (6) R > A =2 R/3 qilt.

II. 1. Die Beklagte verteidigt Patentanspruch 1 des Streitpatents in zulas-
siger Weise durch die Aufnahme der Merkmale des Anspruchs 6 des erteilten
Patents sowie der Bemessungsregel R > A = R/3 aus Anspruch 5. Hinsichtlich
der aus dem Anspruch 6 Gbernommenen Merkmalsgruppe 3.2 erhebt auch die
Berufung insoweit keine Bedenken. Sie meint jedoch, die isolierte Aufnahme
nur einer von insgesamt finf zusammenhangend beanspruchten Bemessungs-
angaben aus dem erteilten Anspruch 5 erweitere den Gegenstand des erteilten
Patents in unzuldssiger Weise gegeniiber dem Inhalt der urspringlichen Pa-
tentanmeldung (Art. 123 Abs. 2, 138 Abs. 1 EPU). Das trifft indes nicht zu.

a) Nach standiger Rechtsprechung hat es der Patentinhaber in der Hand,
ob er sein Patent durch Aufnahme einzelner oder samtlicher Merkmale eines
Ausfihrungsbeispiels beschrankt, wenn diese Merkmale in der ursprunglichen

Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung gehoérend zu erkennen wa-
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ren (vgl. Sen.Beschl. v. 11.09.2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 50f.
- Drehmomentiubertragungseinrichtung). Die Klagerin hat mit der Bemessungs-
regel R > A 2 R/3 ein einzelnes Merkmal eines Ausfuhrungsbeispiels in zulassi-
ger Weise in den Hauptanspruch aufgenommen. Anspruch 5 beschreibt ein
Ausfuhrungsbeispiel, das aufgrund seines Riickbezugs auf Anspruch 4 zusatz-
lich noch durch dessen kennzeichnendes Merkmal beschrieben wird, dass das
vordere Ende im Vergleich zu der Gbrigen Mittelelektrode schmaler ist. Diese
Proportion muss also bei Anspruch 5 mitgelesen werden. Damit hat der aus-
schliellliche Ruckbezug des Anspruchs 5 auf Anspruch 4 aber keine andere
Qualitat als die Aufnahme eines zusatzlichen Merkmals in Anspruch 5. Da An-
spruch 1 in der erteilten Fassung keine Bemessungsregel fur die Eindringtiefe
enthalt, wird er durch Hinzufiigung einer solchen Bemessungsregel beschrankt.
Dabei ist unerheblich, dass die Bemessungsregel jetzt auch Anwendung findet
auf Zundkerzen, die nicht die von Anspruch 4 vorgegebene Proportion der Mit-
telelektrode einhalten und ebenso wenig die Ubrigen Bemessungsregeln des

Anspruchs 5 berucksichtigen.

b) Die Bemessungsregel R > A = R/3 ist auch schon in Anspruch 5 der
ursprunglichen Anmeldung als zu der beanspruchten Erfindung gehérend of-
fenbart. Ohne Bedeutung ist dafiir, dass der Rickbezug des Anspruchs 5 auf
alle vorhergehenden Anspriche im Erteilungsverfahren durch einen ausschliel3-
lichen Rickbezug auf Anspruch 4 ersetzt wurde. Das konnte weder den Offen-
barungsgehalt der urspringlichen Anmeldung einschrénken noch die fragliche
Bemessungsregel, die weiter in Anspruch 5 enthalten war, aus dem Gegen-

stand der Erfindung herausfihren.

c) Die aus Anspruch 5 in die Anspriiche 1 und 10 aufgenommene Be-

messungsregel setzt die Eindringtiefe A der Schweilierstarrungslegierung, die
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beim Legen der ringférmigen Schweinaht entsteht, in Beziehung zum Radi-
us R der Ziindspitze. Dabei erhéht die Beachtung der Regel A = R/3 die Festig-
keit der Verbindung zwischen der Ziindspitze und der Mittelelektrode und damit
die Lebensdauer der Zindkerze. Die Obergrenze A <R dient dazu, Gasein-
schlisse zu vermeiden, welche die Qualitat der Schweillnaht beeintrachtigen
wilrden (Streitpatentschrift Sp. 6 Z. 19-48). Da die Bemessungsregel folglich in
ihrer Bedeutung fiir die in Anspruch genommene Erfindung zu erkennen gewe-
sen ist, fUhrt ihre Aufnahme in den Hauptanspruch zu keinem wesensverschie-
denen Aliud, mit dem der Kreis zuladssiger Beschrankungen verlassen wiirde
(vgl. BGHZ 110, 123, 125 ff. - Spleilkammer). Entgegen der Auffassung der
Berufung ist in diesem Zusammenhang unerheblich, ob der mit der Erfindung
angestrebte Erfolg, insbesondere die erhdhte Lebensdauer der Zundkerze,
malfigeblich auch von den anderen, nicht in Patentanspruch 1 ibernommenen
Bemessungsregeln des Anspruchs 5 abhdngt. Denn die Regel zur Eindringtiefe
ist bereits in der urspriinglichen Anmeldung als zur Erfindung gehérendes
Merkmal erkennbar gewesen, das die Festigkeit der Verbindung zwischen Mit-
telelektrode und Zindspitze erhéht, ohne zugleich das Risiko von Gasein-

schlissen zu vergréRern.

d) Mit der Aufnahme einer Bemessungsregel aus Anspruch 5 in An-
spruch 1 wurde der Schutzbereich des Streitpatents, wie oben dargelegt, nicht
erweitert, sondern beschrankt, so dass entgegen der Auffassung der Berufung
auch kein VerstoR gegen Art. 123 Abs. 3 EPU vorliegt.

2. Das Bundespatentgericht hat die Neuheit der Ziindkerze nach dem
verteidigten Patentanspruch 1 bejaht. Die Klagerin erhebt gegen diese Beurtei-
lung keine Einwande. Auch der Senat tritt ihr bei. Keine der Entgegenhaltungen

offenbart die Bemessung der Eindringtiefe A der SchweiRnaht nach der Regel
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R > A =R/3 (Merkmal 3.3). Ebenso wenig gehért zum Stand der Technik im
Prioritatszeitpunkt die Befestigung der Ziindspitze einer Zindkerze mittels einer
Vielzahl einander Uberlappender, benachbarter SchweiRpunke, die sich tber

den gesamten Umfang erstrecken (Merkmalsgruppe 3.2).

Der Sinngehalt der Merkmalsgruppe 3.2 ist durch Auslegung zu ermit-
teln. Der gerichtliche Sachversténdige hat in seinem schriftichen Gutachten
ausgefuhrt, das Merkmal "eine Vielzahl benachbarter, sich Uberlappender
Schweillpunkte" kdnne eine ganz gewdhnliche Schweilnaht beschreiben. Es
kdnne aber auch eine Schweil3naht bezeichnen, bei der nach Setzen eines
Schweillpunktes das Werkzeug um einen definierten Weg bewegt werde und
sodann mit einer nachsten Schweilung der schon erstarrte Schweillpunkt zum
Teil, also Uberlappend, wieder aufgeschmolzen werde. Er hat einen solchen
Ablauf als kostenintensive und unkonventionelle Schweil3technik bezeichnet.
Eine weitere Aufklarung durch Befragung des Sachverstandigen hat der Senat
nicht far erforderlich gehalten. Vielmehr hat er das Patent selbst auszulegen.
Der maRgebliche Fachmann, ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau
oder Elektrotechnik, der sich Gber die fur die Herstellung von Ziindkerzen rele-
vante Lasertechnik durch Rickfragen bei entsprechenden Fachleuten infor-
miert, wird bestrebt sein, dem Patent einen sinnvollen Gehalt zu enthehmen. Er
wird sich deshalb nicht darauf beschrénken, das Merkmal 3.2 als Beschreibung
einer gewdhnlichen Schweillnaht zu verstehen, wie sie etwa Foto 2 des als
Entgegenhaltung KW 5 eingefuhrten Fachaufsatzes in der japanischen Zeit-
schrift "Welding Technique" Bd. 30, August 1982, S. 21-27 und 94, als Ergebnis
von Impulsschweillen zeigt. In der beim Impulsschweil3en gewéhnlich entste-
henden Oberflachenstruktur einer SchweilRnaht sind insbesondere keine Uber-
lappenden Schweilipunkte zu erkennen. Sie dhnelt vielmehr der Fahrspur eines

Raupenantriebs auf erdiger Unterlage. Die Patentbeschreibung schildert in
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Sp. 4 Z. 31-47 mit Fig. 3 anhand eines Ausfihrungsbeispiels, wie die patent-
gemale Schweillnaht erzeugt wird. Danach wird die Beriihrungsflache zwi-
schen der Unterseite der Ziindspitze und der Oberseite der Mittelelektrode ge-
nigend oft Laserstrahlen mit einer Schussenergie von 2 J ausgesetzt, um die
Schweillnaht zu erzeugen. Die Laserstrahlen werden in einzelnen Schiissen
abgefeuert, wahrend die zu bearbeitende Zindkerze axial gedreht wird (Be-
zugszeichen X in Fig. 3 des Streitpatents). Die aufeinander folgende Abgabe
einzelner Laserschisse fithrt dazu, dass die Legierungszone des vorhergehen-
den Schusses bereits erkaltet, wenn der nachste Schuss auftrifft. Daraus ergibt
sich zugleich, dass die Schisse mit einer Frequenz abgefeuert werden missen,
die diesen Erfolg, d.h. voneinander abgrenzbare Schweillpunkte infolge zwi-
schenzeitlichem zumindest teilweisen Erkalten des letzten Schweillpunktes vor
Erzeugung des néachsten, zulassen. Es entsteht die patentgemalle Schweil3-
naht, bei der einzeln erzeugte Schweillpunkte einander Uberlappen. Damit ent-
spricht die der Patentbeschreibung fiir das Ausfuhrungsbeispiel zu enthehmen-
de Schweif3technik der von dem gerichtlichen Sachverstandigen angesproche-
nen unkonventionellen Schweillmethode, bei der in der Beschreibung erlauter-
ten Herstellungsart allerdings mit dem Unterschied, dass nicht das Werkzeug,
sondern die Ziindkerze als Werkstiick zwischen dem Setzen der Schweil3punk-

te um einen definierten Weg bewegt wird.

Bei keiner der in das Verfahren eingefuhrten Entgegenhaltungen wird die
Zindspitze mittels einer patentgemalien Laserschweilinaht aus einer Vielzahl
sich Uiberlappender, benachbarter Schweilpunkte auf der Mittelelektrode befes-
tigt. In der japanischen Offenlegungsschrift 1-289 084 (Anl. KW 8) wird das La-
serschweil’en der Naht zwar durch aufeinander folgendes Verschieben der Be-
strahlungsposition durchgefilhrt (deutsche Ubers., S.3, Z. 12, 13). Dieser

Schrift ist jedoch nichts Uber eine Laserbestrahlung mittels einzelner Schisse
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oder eine Schweilnaht zu entnehmen, die aus einer Vielzahl Gberlappender,
benachbarter SchweiRpunkte besteht. Ebenso wenig ist ein solches Verfahren
oder eine solche Oberflachenstruktur der Schweillnaht fir die in den Fig. 2, 4
und 6 wiedergegebenen Ausfuhrungsformen der japanischen Offenlegungs-
schrift 57-151 183 (Anl. KW 3) mit ringférmiger Naht ersichtlich. Die US-
Patentschrift 4 963 112 (Anl. KW 7) erwahnt ebenfalls ein Ausfiihrungsbeispiel,
bei dem die Mittelelektrode wahrend des Aufschweillens der Ziindspitze axial
gedreht wird (Sp. 4 Z. 16-24 m. Fig. 2). Auch dies geschieht jedoch wahrend
einer kontinuierlichen Laserbestrahlung durch einen Impulslaser, bei der keine

einzelnen Schweillpunkte erzeugt werden.

3. Der Gegenstand des Streitpatents beruht auf erfinderischer Tatigkeit.
Jedenfalls die Merkmalsgruppe 3.2 war dem Fachmann am Anmeldetag nicht

durch den Stand der Technik nahegelegt.

a) Dem maRgeblichen Fachmann war im Prioritatszeitpunkt zwar bereits
seit langem bekannt, dass die Betriebseigenschaften einer Zindkerze vorteil-
haft beeinflusst werden, wenn die Mittelelektrode mit einer Zindspitze aus
Edelmetall versehen wird, aber auch, dass die daftr erforderliche Verschwel-
Rung unterschiedlicher Metalle zu Problemen fiihrte. Denn es gehdérte zum all-
gemeinen Fachwissen, dass eine Schweil3naht brichig wird, wenn an ihr Metall
unterschiedlicher Warmeausdehnungskoeffizienten zusammentrifft, und sie, wie
im Verbrennungsraum eines Motors, sehr unterschiedlichen Temperaturen
ausgesetzt wird. Infolge der Briichigkeit der Verbindung konnte es zu einem
Abfallen der Ziindspitze kommen, was die Lebensdauer der Ziindkerze be-
schrankte. Um dem zu begegnen, waren im Stand der Technik Lésungen be-
kannt, die durch Schaffung einer Legierungszone einen kontinuierlichen Uber-

gang der unterschiedlichen Warmeausdehnungskoeffizienten zwischen Mittel-
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elektrode und Zindspitze ermdglichten. In dieser Legierungszone nimmt die
Konzentration des Edelmetalls von dem aulieren Ende der Zindspitze zur Mit-
telelektrode hin kontinuierlich ab und umgekehrt die Konzentration des Mantel-
materials, in der Regel einer auf Nickel basierenden Legierung, kontinuierlich zu
(vgl. etwa Beschr. der japanischen Auslegeschrift 59-47 436 (KW 6), deutsche
Ubers., S. 2 und 3).

Mit der japanischen Offenlegungsschrift 57-151 183 (KW 3) war eine
Ziundkerze bekannt, die gemaR der deutschen Ubersetzung (Anl. KW 3') eine
Masseelektrode (S. 5 Z. 36) sowie eine Mittelelektrode (S. 5 Z. 37) mit einem
vorderen Ende (S. 5 Z. 13, Bezugszeichen 21 a, 31 a der Zeichnungen 4 und
5), einer daran angeschweil3ten Zindspitze (Edelmetallplattchenelektrode, z.B.
S. 4 Z. 14-15, Bezugszeichen 22, 32) und mit einer ringférmigen Laserschweil3-
naht (S. 5 Z. 8) aufweist, die sich rings des Umfangs der auleren Grenzflache
zwischen dem vorderen Ende (21 a, 31 a) und der Zindspitze (22, 32) in die
Mittelelektrode erstreckt (Anl. KW 3, Anspriche 1 bis 3 i.V.m. den Ausfiihrun-
gen zu den Fig. 2, 4 und 6). Als selbstverstandlich wird vom Fachmann bei die-
ser Zundkerze mitgelesen, dass die Zundspitze mit der Masseelektrode eine
Funkenstrecke bildet, da sie anderenfalls nicht funktionsfahig ware. Damit erfullt
die Anl. KW 3, wie auch das Bundespatentgericht festgestellt hat, die Merk-

malsgruppen 1., 2. und 3.1 des verteidigten Patentanspruchs 1.

b) Ohne dies ausdriicklich zu erwahnen, legt die japanische Offenle-
gungsschrift 57-151 183 (KW 3) dariiber hinaus auch, entgegen der Ansicht des
Bundespatentgerichts, die Verwendung eines Impulslasers fiir die Herstellung
der von ihr vorgeschlagenen Zindkerze zumindest nahe. Denn die Zweckma-
Rigkeit der Verwendung eines Impulslasers fur die Befestigung der Ziindspitze

war dem Fachmann im Prioritatszeitpunkt aus dem japanischen Fachaufsatz
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(Anl. KW 5, vgl. dazu insbesondere deutsche Ubers., S. 2 Z. 6-10, 24-35, S. 6
Z.2-4, 15ff. u. 25-30) und der US-Patentschrift 4 963 112 (Anl. KW 7, Sp. 4
Z. 24) bekannt. Der Einsatz eines Impulslasers fiihrt jedoch nicht automatisch
zur Erfullung der Merkmalsgruppe 3.2 des Streitpatents. Denn eine mit einem
Impulslaser hergestellte, umlaufende ringférmige Naht ergibt nicht eine Vielzahl
einander Uberlappender, benachbarter Schweipunkte, sondern eine der Fahr-
spur eines Raupenfahrzeugs ahnelnde Oberflachenstruktur, wie aus Foto 2 auf
S. 24 des japanischen Fachaufsatzes (Anl. KW 5) ersichtlich. Hinweise zur Er-
zeugung von Schweillpunkten mit den speziellen Eigenschaften der Schweil3-
punkte nach dem Streitpatent, insbesondere der dabei einzuhaltenden Fre-
quenz der Impulse oder der speziellen Struktur der SchweiRpunkte, enthalt die-

ser Aufsatz nicht.

c) Fur den Fachmann, der vor dem Problem stand, die Lebensdauer von
Zindkerzen zu verlangern und den Verbrauch wertvollen Edelmetalls zu verrin-
gern, lag es nicht nahe, die Zindspitze an der Mittelelektrode mit einer Vielzahl
benachbarter, einander tberlappender Laserschweillpunkte zu befestigen. Die
dafur erforderliche Schweil3technik war, wie der gerichtliche Sachverstandige in
seinem Gutachten bestétigt hat, fernliegend, denn sie war kostenintensiv und
unkonventionell. Eine Anregung, die Ziindspitze einer Ziindkerze mit einer aus
einzelnen Laserschissen erzeugten Mehrzahl von Schweil3punkten zu befesti-
gen, war dem Stand der Technik nicht zu entnehmen. Dieser blieb in den L&-
sungsalternativen der vollflachigen Verschweillung (z.B. japanische Auslege-
schrift 59-47 436 (KW 6) u. US-Patentschrift 4 963 112 (KW 7)) oder einer
durch kontinuierliche Laserbestrahlung bei Drehung des Werkstucks erzeugten,
ringférmigen Schwei3naht (z.B. japanische Offenlegungsschriften 57-151 183
(KW 3), Ausfuhrungsbeispiele 2, 4 und 6 sowie 1-289 084 (KW 8)) gefangen.

Der Erfinder des Streitpatents erkannte demgegeniiber die besondere Eignung
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einer durch einzelne Laserschisse erzeugten, aus einander Uberlappenden
Schweillpunkten bestehenden Schweildnaht fiir die Einhaltung der fir die Le-
bensdauer der Ziindkerze und die Wirtschaftlichkeit ihrer Produktion vorteilhaf-
ten Bemessungsregel gemall Merkmal 3.3. Denn durch die Verwendung ein-
zelner Laserschiisse, bei denen der nachste Schuss den vorherigen Uberlap-
pend erst erfolgt, nachdem die Legierungszone des frilheren Schusses bereits
erkaltet, kann die erforderliche, fur die Erzielung der gebotenen Festigkeit zu-
mindest einzuhaltende Eindringtiefe A =2 R/3 zuverlassig erreicht werden, ohne
dass es zu einer vollflachigen, unnétigen Energieeinsatz erfordernden Ver-

schweilung kommen muss.

4. Mit dem Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung haben auch die
unmittelbar und mittelbar auf ihn riickbezogenen, angegriffenen Unteransprii-
che 2 bis 4, 7 und 9 Bestand. Fir die Patentfahigkeit des Anspruchs 10 gelten

die Ausfiihrungen zu Patentanspruch 1 entsprechend.
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lll. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung
mit § 91 ZPO.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Meier-Beck Kirchhoff

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.10.2002 - 2 Ni 25/01 (EU) -



