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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhand-
lung vom 9. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die
Richter Groning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin
Dr. Kober-Dehm

fur Recht erkannt:

Auf die Anschlussberufung der Kléagerin zu 1 wird das am
20. November 2012 verkiindete Urteil des 1. Senats (Nich-
tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts im Kostenpunkt
und insoweit aufgehoben, als die Klage der Klagerin zu 1
mit dem Nichtigkeitsgrund der mangelnden ausfuhrbaren

Offenbarung abgewiesen worden ist.

Im Ubrigen werden die Rechtsmittel gegen das vorbe-

zeichnete Urteil zurtickgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Ver-
handlung und Entscheidung an das Patentgericht zurtick-

verwiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 389 274 (Streitpatents), das am
17. Mai 2002 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Prioritdt vom
23. Mai 2001 international angemeldet worden ist und ein direkt betatigtes Ein-
spritzventil betrifft. Das Streitpatent umfasst 42 Patentanspriche, von denen die
Anspriche 1 und 33, auf die die weiteren Anspriiche rickbezogen sind, wie

folgt lauten:

"1. An injection valve (100) for injecting fuel into a combustion
chamber of an internal combustion engine, said injection valve
(100) comprising:

(a) a valve housing (102) comprising:

- afuelinlet port (108, 208);

- an interior chamber fluidly connected to said fuel inlet
port (108, 208); and

- a valve seat (112) for cooperating with a valve member
(114, 314) to seal said interior chamber from said com-
bustion chamber when said injection valve (100) is
closed;

(b) said valve member (114, 314) having one end disposed
within said valve housing (102) and an opposite end ex-
tendable from said valve seat (112) toward said combustion
chamber, wherein said valve member (114, 314) comprises
a sealing surface that fluidly seals against said valve seat
(112) when said injection valve (100) is closed and that is
liftable away from said valve seat (112) when said injection
valve (100) is open;

(c) a biasing mechanism associated with said valve member
(114, 314), said biasing mechanism applying a closing force
to said valve member (114, 314) when said valve member
(114, 314) is in said closed position;

(d) an actuator assembly associated with said valve member
(114, 314), wherein said actuator assembly comprises a di-



(€)

mensionally responsive solid member that is actuatable to
apply an opening force to said valve member (114, 314)
stronger than said closing force, for moving said valve
member (114, 314) to said open position; and

a hydraulic link assembly comprising a passive hydraulic
link having a hydraulic fluid thickness through which said
opening and closing forces are transmitted, whereby said
hydraulic fluid acts substantially as a solid with said thick-
ness being substantially constant while said actuator as-
sembly is actuated and wherein said thickness of said hy-
draulic link is adjustable while said actuator assembly is not
actuated in response to changes in the dimensional rela-
tionship between components of said injection valve (100)
to maintain a desired valve lift upon actuation of said actua-
tor assembly.

33. A method of operating the fuel injection valve (100) of claim 1
wherein said fuel injection valve (100) comprises a longitudinal
axis, said method comprising:

(@)

(b)

(©)

(d)

actuating said fuel injection valve (100) by activating said
actuator assembly to cause said dimensionally responsive
member to expand in length in the direction of said longitu-
dinal axis;

transferring movement caused by expansion of said dimen-
sionally responsive solid member through said passive hy-
draulic link to cause a corresponding movement of said
valve member (114, 314) to open said fuel injection valve
(100) by lifting said valve member (114, 314) away from
said valve seat (112) while simultaneously compressing
said biasing mechanism,;

de-actuating said fuel injection valve (100) by deactivating
said actuator assembly to cause said dimensionally re-
sponsive solid member to contract in length, to unload said
biasing mechanism, and cause a corresponding movement
of said valve member (114, 314) to close said valve (100);
and

providing sufficient time between consecutive valve open-
ings to allow flow of at least some of said hydraulic fluid
within said hydraulic link assembly to adjust said hydraulic
fluid thickness through which said opening and closing
forces are transmittable.”



Die Klagerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpa-
tents sei nicht patentféahig und gehe tber den Inhalt der urspriinglich eingereich-
ten Anmeldung hinaus. Die Klagerin zu 1 hat ferner geltend gemacht, die Lehre
des Streitpatents sei nicht ausfihrbar offenbart. Die Beklagte ist der Klage ent-
gegengetreten und hat das Streitpatent hilfsweise mit mehreren beschrankten
Anspruchsséatzen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent dadurch teilweise fir nichtig er-
klart, dass es ihm die Fassung des Hilfsantrags IV gegeben hat. Danach lautet

Patentanspruch 1:

"An injection valve (100) for injecting fuel into a combustion cham-
ber of an internal combustion engine, said injection valve (100)
comprising:

(&) avalve housing (102) comprising:
- afuelinlet port (108, 208);

- an interior chamber fluidly connected to said fuel inlet port
(108, 208); and

- a valve seat (112) for cooperating with a valve member
(114, 314) to seal said interior chamber from said combus-
tion chamber when said injection valve (100) is closed;

(b) said valve member (114, 314) having one end disposed within
said valve housing (102) and an opposite end extendable from
said valve seat (112) toward said combustion chamber,
wherein said valve member (114, 314) comprises a sealing
surface that fluidly seals against said valve seat (112) when
said injection valve (100) is closed and that is liftable away
from said valve seat (112) when said injection valve (100) is
open;

(c) a biasing mechanism associated with said valve member (114,
314), said biasing mechanism comprising a valve spring (116)
and a disc spring (150) for applying a compression force to
said dimensionally responsive member, said biasing mecha-
nism applying a closing force that originates form said valve
spring (116) and said disc spring (150) to said valve member
(114, 314) when said valve member (114, 314) is in said
closed position;



(d) an actuator assembly associated with said valve member
(114, 314), wherein said actuator assembly comprises a di-
mensionally responsive solid member that is actuatable to ap-
ply an opening force to said valve member (114, 314) stronger
than said closing force, for moving said valve member (114,
314) to said open position; and

(e) a hydraulic link assembly comprising a passive hydraulic link
having a hydraulic fluid thickness through which said opening
and closing forces are transmitted, whereby said hydraulic
fluid acts substantially as a solid with said thickness being
substantially constant while said actuator assembly is actuated
and wherein said thickness of said hydraulic link is adjustable
while said actuator assembly is not actuated in response to
changes in the dimensional relationship between components
of said injection valve (100) to maintain a desired valve lift up-
on actuation of said actuator assembly,

wherein said hydraulic link assembly is disposed within said
interior chamber,

wherein said hydraulic link assembly comprises a fluidly
sealed hydraulic cylinder (160) that is fluidly sealed from said
interior chamber, said hydraulic link assembly comprising a
piston (114b, 314b) and said hydraulic fluid being disposed
within said hydraulic cylinder (160),

wherein said passive hydraulic link is configured to be adjust-
able by allowing movement of hydraulic fluid from a first
chamber on a first side of the piston (114b, 314b) to a second
chamber on a second, opposite side of the piston (114b, 314b)
while said actuator assembly is not actuated, and

wherein said hydraulic cylinder (160) is configured to be
moveable relative to the valve housing,

wherein said disc spring (150) bears against said hydraulic
cylinder (160) and said valve spring (116) bears directly
against said piston (114b) to transmit a closing force directly to
said valve member (114)."

Mit der Berufung erstrebt die Beklagte im Wesentlichen weiterhin die
Abweisung der Klage und verteidigt das Streitpatent hilfsweise mit den dem
erstinstanzlich eingereichten Hilfsantrag IV vorausgehenden beschrankten An-

spruchssatzen. Die Berufung der Klagerin zu 2 und die Anschlussberufung der



Klagerin zu 1 verfolgen die erstinstanzlichen Antrage auf vollstandige Nichtiger-
klarung des Streitpatents weiter.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Streitpatent betrifft ein direkt betatigtes Einspritzventil sowie ein
Verfahren zum Betétigen des Ventils. Insbesondere bezieht sich das Streitpa-
tent auf ein Einspritzventil, welches in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden

kann und Kraftstoff unter hohem Druck in den Verbrennungsraum einspritzt.

1. Die Streitpatentschrift erlautert, dass die Direkteinspritzung eines
gasformigen Kraftstoffs in die Verbrennungskammer eines Verbrennungsmotors
vorteilhaft sei. Zum einen kdonnten so Drosselverluste beseitigt und ein hohes
Verdichtungsverhéltnis erhalten werden, indem die Einspritzung zu einem spéa-
ten Zeitpunkt erfolge. Zum anderen kénnten die Emissionen von Stickoxiden
und Partikelmaterial deutlich reduziert werden, wenn der Kraftstoff Erdgas, Pro-
pan oder Wasserstoff aufweise. Dabei sei es erforderlich, den Kraftstoff unter
hohem Druck in die Verbrennungskammer einzuspritzen, um den dort herr-
schenden Druck zu Uberwinden und eine gute Durchmischung des Kraftstoffes

mit der Verbrennungskammerluft zu erméglichen.

Einspritzventile, die diesen Anforderungen gerecht wirden, miussten
zahlreiche Anforderungen erfiillen. Da die Ventile hohen Kraftstoffdriicken aus-
gesetzt seien, misse sichergestellt sein, dass das Ventil in geschlossenem Zu-
stand zwischen den Einspritzereignissen eine Leckage von Kraftstoff in den
Verbrennungsraum durch eine fluiddichte Abdichtung wirksam verhindere. Dies
lasse sich neben den bekannten Nadelventilen durch eine Ventilkonstruktion mit
einem Ventilelement bewerkstelligen, das sich bei einem Verschieben in Rich-

tung der Verbrennungskammer nach auf3en hin 6ffne. Ferner misse die Ein-
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spritzung innerhalb eines sehr kurzen, typischerweise nur wenige Millisekunden

betragenden Zeitintervalls erfolgen.

Alle im Stand der Technik bekannten Direkteinspritzsysteme in Verbren-
nungsmotoren wirden durch ein hydraulisches Betéatigungselement aktiv ge6ff-
net und geschlossen. Das erforderliche schnelle Offnen und SchlieRen des
Ventils Uber die aktive Hydraulik sei jedoch mit konstruktiven Nachteilen ver-
bunden. So seien insbesondere eine hydraulische Pumpeinheit und ein Spei-
cher fur das hydraulische Fluid nétig, und das hydraulische Fluid misse gegen-
Uber dem gasformigen, unter hohem Druck stehenden Kraftstoff abgedichtet
werden. Zudem bedinge die Ansteuerung des Ventils Uber die Hydraulik auf-
grund der dynamischen Stromung des Fluids fur eine prazise Einspritztaktung
nachteilige Zeitverzogerungen im Ansprechverhalten des Ventilsystems und

lasse nur eine eingeschrankte Steuerung des Ventilhubs zu.

Demgegenlber sei eine direkte Betéatigung des Einspritzventils vorteil-
haft, wie sie in der internationalen Patentanmeldung 01/29400 (D2) beschrieben
werde. Diese weise aber ein hohlrohrférmiges Betatigungselement auf, welches

in der Herstellung kompliziert und teuer sei.

2. Hieraus ergibt sich das technische Problem, mit mdglichst geringem
konstruktiven Aufwand ein zuverlassig schaltendes Einspritzventil zum Einsprit-
zen von Kraftstoff in eine Verbrennungskammer eines Verbrennungsmotors
bereitzustellen. Es soll durch ein Ventil mit folgenden Merkmalen geldst werden
(kursiv die Merkmale der Hilfsantrage):

1. Das Einspritzventil weist auf:
1.1 ein Ventilgehause (102) mit
1.1.1 einem Kraftstoffeinlass (108, 208),

1.1.2 einer Innenkammer, die mit dem Kraftstoffeinlass
in Fluidverbindung steht,



1.1.3 einem Ventilsitz (112) zum Zusammenwirken mit
einem Ventilelement (114, 314), um die Innen-
kammer von der Verbrennungskammer abzu-
dichten, wenn das Einspritzventil (100) geschlos-
sen ist;

1.2 einen dem Ventilelement zugeordneten Vorspannme-
chanismus,

1.3 eine dem Ventilelement zugeordnete Betatigungsbau-
gruppe und

1.4 eine Hydraulikverbindungsbaugruppe.
Das Ventilelement (114, 314) weist auf
2.1 einen Endabschnitt, der sich im Ventilgehause befindet,

2.2 einen entgegengesetzten Endabschnitt, der vom Ventil-
sitz (112) zur Verbrennungskammer hin ausfahrbar ist,

2.3 eine Dichtflache, die

2.3.1 gegeniber dem Ventilsitz Fluiddichtung herstellt,
wenn das Einspritzventil (100) geschlossen ist,
und

2.3.2 vom Ventilsitz abhebbar ist, wenn das Einspritz-
ventil (100) gedffnet ist.

Der Vorspannmechanismus bringt eine SchlieRkraft auf das
Ventilelement auf, wenn sich dieses in der geschlossenen
Position befindet.

Die Betatigungsbaugruppe weist ein massives Element (solid
member) auf, das

4.1 in den Abmessungen anspricht (dimensionally respon-
sive) und

4.2 betéatigbar ist, um eine Offnungskraft auf das Ventilele-
ment aufzubringen, die starker als die Schliel3kraft ist
und das Ventilelement in die gedffnete Position bewegt;

4.3"Vwobei der Vorspannmechanismus eine Ventilfeder
(116) und eine Tellerfeder (disc spring, 150) zum Auf-
bringen einer Kompressionskraft auf das massive Ele-
ment umfasst, von denen die Schliel3kraft ausgeht.

Die Hydraulikverbindungsbaugruppe
5.1 weist eine passive hydraulische Verbindung auf,
5.2 hat eine Hydraulikfluiddicke,
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5.2.1 durch die die Offnungs- und SchlieRkrafte Uber-
tragen werden,

5.2.2 die bei der Betatigung der Betatigungsbaugruppe
im Wesentlichen konstant ist, so dass das Hyd-
raulikfluid im Wesentlichen als Festkorper wirkt,
und

5.2.3 die in Reaktion auf Anderungen der Abmes-
sungsbeziehung (changes in the dimensional re-
lationship) zwischen Komponenten des Ein-
spritzventils zur Aufrechterhaltung eines ge-
winschten Ventilhubs bei deren Betétigung ein-
stellbar ist, wenn die Betatigungsbaugruppe nicht
betatigt wird;

5.3" weist einen Hydraulikzylinder (160), in dem das Hydrau-
likfluid angeordnet ist, mit Fluidabdichtung zur Innen-
kammer und einen Kolben (114b, 314b) auf;

5.4" ist in der Innenkammer angeordnet;

5.5" ist einstellbar, indem sie eine Bewegung von Hydraulik-
fluid von einer ersten Kammer auf einer ersten Seite
des Kolbens zu einer zweiten Kammer auf einer zwei-
ten, gegenuberliegenden Seite des Kolbens zulasst,
wenn die Betatigungsbaugruppe nicht betétigt wird;

5.6""wobei der Hydraulikzylinder fiir eine Bewegung relativ
zum Ventilgehduse ausgelegt ist;

5.7" wobei zur direkten Ubertragung der SchlieRkraft die
Tellerfeder (150) gegen den Hydraulikzylinder und die
Ventilfeder (116) direkt gegen den Kolben (114b) dru-
cken.

Die nachstehend wiedergegebene Figur 1 der Patentschrift zeigt ein Aus-

fuhrungsbeispiel.

3. Mit Blick auf einige dieser Merkmale bedarf der Patentanspruch der

Erlauterung:
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a) Zutreffend hat das Patentgericht an-

genommen, dass das Betatigungselement
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wird, nicht nur aus festem Material bestehen
muss, was auch eine hohlrohrférmige Ausbil-

dung des Elements umfassen wirde, sondern

L massiv sein muss. Denn sowohl Absatz 10 als

auch Absatz 46 der Beschreibung des Streitpa-

14 tents verweisen auf die Vorziige eines massiv

164 166 ausgebildeten gegeniber einem im Stand der

1642 Technik bekannten hohlrohrférmigen Betati-

- 116 gungselement, da es in der Herstellung einfa-

15 cher und kostengtinstiger sei als das im Stand
der Technik verwendete hohlrohrférmige Beta-

tigungselement.

FIG. 1

b) Durch die Merkmalsgruppe 5 unter-
scheidet sich die Vorrichtung nach Patentanspruch 1, wie das Patentgericht
zutreffend ausgefihrt hat, von den im Stand der Technik bekannten und in der
Einleitung der Beschreibung erorterten Einspritzventilen, die das Offnen und
Schliel3en des Ventils mittels einer aktiven Hydraulik bewirken. Dagegen uber-
tragt die als passiv angesprochene hydraulische Verbindungsgruppe (Merk-
mal 5.1) lediglich die vom Betatigungselement ausgehende Offnungskraft auf
das Ventilelement und sorgt zugleich fir einen Ausgleich von Veranderungen in
der Dimensionierung der Bauteile des Ventils, die sich aus Fertigungstoleran-
zen, Verschleil3 und temperaturabhangigen GrolRenveranderungen der Bau-
gruppen ergeben kdnnen. Zu diesem Zweck ist das hydraulische Fluid nahezu
inkompressibel und wirkt beim sehr schnellen Einspritzvorgang nahezu wie ein
Festkorper (Merkmal 5.2.2), wohingegen sich das hydraulische Fluid wahrend

der im Vergleich zum Einspritzvorgang langen Pausen zwischen den Einspritz-
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vorgangen durch Zu- und Abfluss verteilen und dadurch fur den Ausgleich von
Veranderungen in der Dimensionierung der Bauteile sorgen kann (Merk-
mal 5.2.3).

c) Die passive hydraulische Verbindung muss entgegen der Auffassung
der Berufung der Beklagten nicht zwingend gegentber dem tbrigen Innenraum
des Ventils fluiddicht abgekapselt sein. Die von der Beklagten fur die von ihr
vertretene Auslegung herangezogene Passage in Absatz 28 der Beschreibung
des Streitpatents grenzt lediglich die erfindungsgemafe passive Hydraulikver-
bindungsgruppe von den im Stand der Technik bekannten Ventilkonstruktionen
ab, bei denen die Offnungskraft durch eine aktive Hydraulikpumpe erzeugt wird.
Wenn die Beschreibung insoweit von einem in der Hydraulikverbindungsgruppe
eingeschlossenen Hydraulikfluid spricht, verlangt dies nicht notwendig einen
gegeniuber dem sonstigen Innenraum des Ventils fluiddichten Abschluss. Viel-
mehr muss das Hydraulikfluid nur derart in der Verbindungsgruppe einge-
schlossen sein, dass es bei der schnellen Betatigung des Betatigungselements
nicht aus der Baugruppe entweichen kann, so dass sichergestellt ist, dass es
die Offnungskraft des Betatigungselements im Wesentlichen wie ein Festkorper
auf das Ventilelement Gbertragt (Merkmal 5.2.2). Ein gekapseltes hydraulisches
Fluidsystem wird vom Streitpatent dagegen nur im Zusammenhang mit der
Verwendung eines gasférmigen Kraftstoffs angesprochen (Abs. 9 Sp. 3 Z. 24
bis 26). Das Einspritzventil nach Patentanspruch 1 ist aber nicht auf einen Ein-
satz in Verbrennungsmotoren beschrankt, die mit gasférmigem Kraftstoff be-
trieben werden; eine solche Einschrankung enthalt vielmehr erst Anspruch 20,
wohingegen die Patentanspriche 21 und 22 ausdricklich den Betrieb des Ven-
tils mit fliissigen Kraftstoffen vorsehen. Aus diesem Grund soll die streitpatent-
gemalRe Hydraulikverbindungsgruppe lediglich vorzugsweise einen Hydraulikzy-
linder mit Fluidabdichtung aufweisen, der gegentber der Innenkammer fluid-
dicht abgedichtet ist (Abs. 12 Sp. 4 Z. 25 bis 27 und Merkmal 5.3 nach Hilfsan-
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trag 1), kann aber auch so ausgefuhrt werden, dass der Kraftstoff durch die Be-
tatigungsbaugruppe und durch die Hydraulikverbindungsgruppe in die Innen-
kammer flie3t (Abs. 14 Sp. 4 Z. 49 bis 55).

d) Deshalb ist entgegen der Auffassung der Berufung der Beklagten in
der Hydraulikverbindungsgruppe auch nicht zwingend ein Hydraulikfluid zu ver-
wenden, das von dem eingesetzten Kraftstoff verschieden ist. Das Streitpatent
spricht im Gegenteil ausdricklich davon, dass etwa Dieselkraftstoff, der zu-
gleich als Kraftstoff im Verbrennungsmotor verwendet wird, als Hydraulikfluid
verwendet werden kann (Abs. 9 Sp. 3 Z. 22 f.). Ein vom Kraftstoff verschiede-

nes Hydraulikfluid verlangt erst eine Vorrichtung nach Anspruch 22.

II. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand des Streitpa-
tents gehe nicht Gber den Inhalt der Ursprungsoffenbarung hinaus, soweit als
Teil der Betatigungsbaugruppe ein massiv ausgebildetes Element beansprucht
werde (Merkmal 4). Denn die urspriinglichen Unterlagen (im Folgenden zitiert
nach der veroffentlichten internationalen Anmeldung 02/095212 [K3]) sprachen
zwar das Element nur im Zusammenhang mit einem aus magnetostriktivem
Material bestehenden Aktor als massiv an, der Fachmann verstehe dies jedoch
als Beispiel fur das hierdurch allgemein als massiv beschriebene Betatigungs-

element.

Patentfahig sei indessen allein der Gegenstand des Streitpatents in der
Fassung des Hilfsantrags IV, wahrend der Gegenstand des Patentanspruchs 1
in der erteilten Fassung gegenuber der deutschen Patentschrift 198 54 506
(D3) nicht neu und in den Fassungen der Hilfsantrage I, Il, Il und IlIA fir den
Fachmann - einen Maschinenbauingenieur mit Universitatsausbildung der
Fachrichtung Brennkraftmaschinen mit mehrjahriger Erfahrung in der Entwick-

lung und Konstruktion von Einspritzventilen fir Verbrennungsmotoren - nahege-
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legt sei. Dies gelte gleichfalls fir den Gegenstand des nebengeordneten Ver-

fahrensanspruchs 33 in den entsprechenden Antragsfassungen.

Die Entgegenhaltung D3 nehme samtliche Merkmale der Patentanspru-
che 1 und 33 vorweg, indem sie den Fachmann in Figur 2 insbesondere auch

lehre, das Betatigungselement massiv auszufihren.

In der Fassung der Hilfsantrage I, Il, Il und llIA sei der Gegenstand des
Anspruchs 1 durch die D3 in Verbindung mit der Entgegenhaltung D2 nahege-
legt. Das in der D3 vorgestellte Einspritzventil sei ausschliel3lich zur Verwen-
dung von flussigen Kraftstoffen ausgebildet. Fir den Fachmann ergebe sich der
Bedarf, ein solches Einspritzventil fur den Betrieb mit gasférmigen Kraftstoffen
fortzuentwickeln. Auf der Suche nach einer abgedichteten und damit auch fur
den Betrieb mit gasférmigen Kraftstoffen ausgebildeten Hydraulikverbindungs-
gruppe stolRe er auf die D2, die eine gegenuber dem Kraftstoff fluiddicht abge-
dichtete Baugruppe zeige. Daher musse der Fachmann lediglich die in der D3
vorgesehene Hydraulikverbindungsgruppe durch die in der D2 vorgestellte er-
setzen. Da die D2 anders als das Ventil nach dem Streitpatent primar kein nach
aulR3en 6ffnendes Einspritzventil vorstelle, ein solches jedoch als weitere Mdg-
lichkeit in der Beschreibung erwéhne, musse der Fachmann hierzu die kon-
struktiven Gegebenheiten der Hydraulikverbindungsgruppe des nach innen o6ff-
nenden Ventils fur die Bedurfnisse eines nach auf3en in Richtung der Verbren-
nungskammer oOffnenden Einspritzventils umkonstruieren, was ihm allerdings

aufgrund seines Fachwissens und -kdnnens mdglich sei.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags

IV sei dagegen neu und beruhe auf erfinderischer Tatigkeit.

Dem stehe die Verdffentlichung der US-Anmeldung 2001/0032612 (D8)
nicht entgegen. Das Streitpatent konne deren Prioritat in Anspruch nehmen, da

es sich bei dieser Anmeldung um die erste Anmeldung der Erfindung im Sinne
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von Art. 87 EPU handele. Entgegen der Auffassung der Klagerinnen sei erste
Anmeldung nicht die US-Anmeldung 09/522 130 (K19). Denn diese lehre kein

massives, sondern ein hohlrohrférmiges Betatigungselement.

Keine der Ubrigen Entgegenhaltungen offenbare das zuséatzliche Merk-
mal 4.3", wonach die SchlieRkraft, die der Vorspannmechanismus auf das Ven-
tilelement aufbringe, von einer Ventilfeder und einer Tellerfeder der Hydraulik-
verbindungsbaugruppe aufgebracht werde. Zu diesem konstruktiven Wirkungs-
zusammenhang gelange der Fachmann insbesondere nicht durch die Zusam-
menschau der Entgegenhaltungen D3 und D2. Wenn der Fachmann die in der
D2 gezeigte Hydraulikverbindungsbaugruppe in das Einspritzventil der D3 ein-
fuge, erreiche er jedenfalls keine konstruktive Losung, bei der die Schliel3kraft
im geschlossenen Zustand auch von der Tellerfeder stamme. Es handele sich
hierbei auch nicht um eine Mal3nahme, die aufgrund des allgemeinen Fachwis-
sens nahegelegen habe.

Ebenso wenig liege der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausfuhrbarkeit
vor, den die Klagerin zu 1 mit dem Argument geltend gemacht habe, der Aus-
gleichsraum fur den hydraulischen Spielausgleich sei im patentgeméfRen Ventil
unzureichend, weil es im Bereich des fachméannischen Kénnens gelegen habe,
innerhalb der Hydraulikverbindungseinheit einen ausreichend dimensionierten

Ausgleichsraum zur Verfligung zu stellen.

lll. Diese Beurteilung halt den Angriffen der Berufung der Beklagten
stand.
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26 1. Eine Vorrichtung nach Patentanspruch 1 wird entweder vollstandig
durch die Entgegenhaltung D3, deren Figur 2 nachfolgend abgebildet ist, vor-

weggenommen oder durch die Schrift zumindest nahegelegt.

27 a) Die D3 bezieht sich allgemein auf
eine Dosiervorrichtung, spricht aber insbe-
FIG2 NI 9 P
/// 7 sondere auch Einspritzvorgange in Kraftfahr-
4,401t

zeugmotoren an und befasst sich mit den in
402+ diesem Zusammenhang zu bewaltigenden
konstruktiven Problemen (S. 1 Z. 9 bis 13; S. 3
Z. 28 bis 31, 50 bis 59). Das in der Schrift vor-

gestellte Einspritzventil weist ein Ventilgehau-

)
z

2,F = se 1 auf. Das Fluid wird Uber eine Fluidzulei-
& "] g
7 e A= , i i
s- . > tung 7 der Fluidkammer 2 zugefuhrt. Die Mln-
N L\\\\\ dung 201 der Dosiervorrichtung wirkt mit dem
3,302
N .; Dichtkopf 3, 303 am Ende der Dichtnadel 3
-8 zusammen, um die Fluidkammer nach auf3en
S] : hin abzudichten. Fur den Fachmann versteht
0O e—mr —3,303

sich, dass bei dem von der Entgegenhaltung
angesprochenen Einsatz der Dosiervorrich-
tung als Einspritzventil in Kraftfahrzeugmotoren hierdurch eine Abdichtung der
Fluidkammer gegenuiber der Verbrennungskammer des Motors bezweckt wird.

Merkmal 1.1 ist mithin verwirklicht.

28 b) Die Dichtnadel 3, an deren Ende der Dichtkopf 3, 303 sitzt, weist ei-
nen ersten Nadelteil 3, 301 auf, der sich im Ventilgehause befindet, und einen
zweiten Nadelteil 3, 302, an dessen Ende sich der Dichtkopf 3, 303 befindet.
Der zweite Nadelteil und der Dichtkopf fahren von der Mindung 201 aus bei
Verwendung der Dosiervorrichtung als Einspritzventil im geéffneten Zustand

des Ventils in Richtung der Verbrennungskammer hin nach auf3en auf. Der zum
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zweiten Nadelteil 3, 302 z&hlende Dichtkopf 3, 303 weist eine Auflageflache
auf, die mindestens teilweise in Form eines Dichtsitzes ausgearbeitet ist (S. 3
Z. 51 bis 53). Hierdurch wird im geschlossenen Zustand eine Fluiddichtung ge-
genuber der Verbrennungskammer hergestellt, wohingegen der Dichtsitz im
geodffneten Ventilzustand von seinem Sitz abgehoben wird. Dies entspricht der
Merkmalsgruppe 2.

c) In Ubereinstimmung mit den Merkmalen 1.2 und 3 wird durch eine
Ruckstellfeder 8 die Ventilnadel 3 im geschlossenen Zustand in Richtung des
Stellantriebes 2 gedrickt, so dass der Dichtkopf 3, 303 gegen das Gehause 1
gedriickt wird (S. 3 Z. 50 f.).

d) Die D3 legt es dem Fachmann zumindest nahe, die Dosiervorrich-
tung mittels einer entsprechend Merkmal 1.3 und der Merkmalsgruppe 4 aus-

gebildeten Betatigungsbaugruppe zu 6ffnen und zu schlief3en.

(1) Die Dosiervorrichtung verfugt tber einen Stellantrieb 4, an dem die
Ventilnadel 3 befestigt ist und die diesem daher als Ventilelement zugeordnet
ist. Der Stellantrieb 4 besteht aus einem Piezoaktor, vorzugsweise einem kera-
mischen Vielschicht-Piezoaktor (S. 3 Z. 41 bis 43). Da dieses Element die Auf-
gabe hat, die Dosiervorrichtung zu 6ffnen und zu schlieRen und beim Offnen die
Federkraft der Rickstellfeder 8 Uberwinden muss, sind die Merkmale 4.1 und

4.2 verwirklicht.

(2) Jedenfalls im Ergebnis ohne Erfolg riigt die Berufung der Beklagten,
die Entgegenhaltung lehre nicht, den Stellantrieb als ein in den Abmessungen
ansprechendes massives Element auszubilden (Merkmal 4). Dabei kommt es
nicht entscheidend darauf an, welche Schlussfolgerungen aus fachmannischer
Sicht aus dem Umstand gezogen werden kdnnen, dass Figur 2 die Dosiervor-
richtung in einem aufgeschnittenen Zustand zeigt, wobei die Ventilnadel und

der Stellantrieb ohne Schraffierung dargestellt sind. Die Zeichnung kénnte al-
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lerdings so gedeutet werden, dass das Gehause 1 und die Rohrfeder 402, die
den Piezoaktor 401 unter Spannung halt, ebenso wie die Fluidkammer 2 und
die in Figur 1 vergroRert dargestellte Fluidkammer 903 als Hohlraume darge-
stellt sind, weil sie die entsprechenden Baugruppen in sich aufnehmen miissen,
wahrend der Piezoaktor 401 ebenso wie die Ventilnadel 3 nicht in einem aufge-
schnittenen Zustand und daher ohne Schraffierung dargestellt sind, woraus
wiederum geschlossen werden kénnte, dass in der Zeichnung diejenigen Bau-
teile, die fur die Zwecke der Vorrichtung als Hohlkdrper ausgebildet sind, weil
sie Teile der Baugruppen in sich aufnehmen mussen, schraffiert dargestellt
sind, die Ubrigen Bauteile, bei denen dies nicht der Fall ist, hingegen ohne
Schraffierung wiedergegeben werden. Jedoch kann dies offen bleiben. Denn fur
den Fachmann bietet es sich schon deshalb an, den Piezoaktor 401 wie die
Ventilnadel massiv und nicht in Form eines Hohlkérpers auszugestalten, da er
keine Notwendigkeit flr eine derartige, gegeniber einem massiven Element
aufwendigere und weder in der Beschreibung angesprochene noch durch die

zeichnerische Darstellung nahegelegte Gestaltung erkennt.

(e) SchlieBlich findet der Fachmann in der D3 auch eine Hydraulikver-
bindungsbaugruppe nach Merkmal 1.4 wieder, die entsprechend der Merkmals-
gruppe 5 ausgebildet ist. Denn die Schrift befasst sich ausweislich der formu-
lierten Aufgabe insbesondere mit dem Problem, Langenanderungen zwischen
den Bauteilen der Dosiervorrichtung in geeigneter Weise zu kompensieren und
schlagt hierfur die Verwendung eines Ausgleichselements vor, das in der Figur
1 vergroRert wiedergegeben und in der Beschreibung (S. 2 Z. 38 bis S. 3 Z. 34
und S. 4 Z. 5 ff.) erlautert ist. Im Ausgleichselement 9 ist ein Hydraulikfluid in
der Hydraulikammer 9, 903, die durch die Wande 9, 901; 9, 902, und 9, 905
gebildet wird, eingeschlossen. Dabei steht die Hydraulikkammer mit der Fluid-
kammer Uber die Mikrobohrung 9, 904 in Fluidverbindung. Wenn sich der Pie-

zoaktor ausdehnt und damit eine Offnungskraft auf den ersten Teil der Ventil-
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nadel 3, 301 ausiibt, der Uber die erste Wand 9, 901 auf die Hydraulikkammer
des Ausgleichselements einwirkt, geschieht dieser Krafteintrag so schnell, dass
das Fluid nicht ausreichend Zeit hat, um durch die sehr kleine Mikrobohrung 9,
904 aus der Hydraulikkammer hinauszustromen. Hieraus ist erkennbar, dass
das Hydraulikfluid in der Hydraulikkammer die Offnungskraft und den durch die
Langenausdehnung des Piezoaktors bedingten Hub ohne nennenswerte Ver-
luste auf den zweiten Teil der Ventilnadel Gbertragt (vgl. S. 2 Z. 47 bis 53; S. 4
Z. 18 bis 21, Z. 32 bis 43). Dagegen erfolgen die setz- und alterungsbedingten
Langenanderung ebenso wie die temperaturbedingten Anderungen im Ver-
gleich zum Offnungsvorgang sehr langsam, weshalb das Fluid in diesem Fall
durch die Mikrobohrung stromen und so ein Ausgleich der angesprochenen An-
derungen in den Bauteildimensionen erfolgen kann (S. 2 Z. 54 bis 65; S. 5 Z. 21
bis 34). Die Hydraulik des Ausgleichselements wirkt somit passiv und gibt ledig-
lich die Ausdehnung und Kontraktion des Piezoaktors an die Ventilnadel weiter,
ohne selbst aktiv auf die Position der Ventilnadel Einfluss zu nehmen. Das Aus-
gleichselement bewirkt zugleich, dass der Hub, um den die Ventilnadel von ih-
rem Sitz in Richtung der Verbrennungskammer abgehoben wird, stets konstant
bleibt, was fur die ordnungsgemélie Funktionsweise des Einspritzvorgangs er-
forderlich ist (S. 2 Z. 18 bis 20, S. 3 Z. 27 bis 31, S. 4 Z. 41 bis 43).

2. Gegen die rechtsfehlerfreie Annahme des Patentgerichts, dass Ent-
sprechendes fir den Gegenstand des Patentanspruchs 33 gilt, fihrt die Beru-
fung keinen gesonderten Angriff.

3. Sie wendet sich jedenfalls im Ergebnis auch ohne Erfolg gegen die
Annahme des Patentgerichts, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der
Fassung der Hilfsantrage | bis IlIA sei durch eine Kombination der D3 mit der

D2 nahegelegt.
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a) Der Prifungsgegenstand des Hilfsantrags | unterscheidet sich von
demijenigen des Hauptantrags durch das Merkmal 5.3', nach dem die Hydrau-
likverbindungsgruppe einen von der Ventilinnenkammer fluiddicht abgedichte-

ten Hydraulikzylinder mit dem Hydraulikfluid und einen Kolben aufweist.

b) Hilfsantrag | ist zulassig, weil eine so charakterisierte Hydraulikver-
bindungsgruppe entgegen der Auffassung der Klagerin zu 2 urspringlich offen-
bart ist. Soweit diese beanstandet, die in den urspriinglichen Unterlagen enthal-
tene Figur 1 sei als Offenbarung dieses zuséatzlichen Merkmals unzureichend,
weil der Fachmann der Figur nicht entnehmen kdnne, welche Teile der Hydrau-
likverbindungsgruppe zuzurechnen seien und wodurch diese vom Innenraum
des Ventils abgekapselt sei, steht dies einer ausreichenden Ursprungsoffenba-
rung nicht entgegen. Denn der Fachmann entnimmt der Anmeldung (K3, S. 15
Z. 5 bis 16), dass das hydraulische Fluid im Hydraulikzylinder durch eine Zylin-
derabdeckung 162 und Dichtungen 162, 168, 169 eingeschlossen ist, die zu-
gleich in der Figur 1 als Bezugszeichen verwendet sind und auf zeichnerisch
abgegrenzte Bauteile des dargestellten Ventils verweisen. Zudem wird ein ab-
gedichtetes hydraulisches Fluidsystem auch im Zusammenhang mit der Ver-
wendung eines gasformigen Kraftstoffs angesprochen (K3, S. 3 Z. 9 bis 20).
Zwar geschieht dies nur im Zusammenhang mit der Kritik der im Stand der
Technik bekannten Ventile, die mit einer aktiven Hydraulikeinheit arbeiten und
gasformige Kraftstoffe direkt einspritzen. Es versteht sich aber fir den Fach-
mann, dass auch die lediglich passive Hydraulikverbindungsgruppe bei der Ein-
spritzung gasformiger Kraftstoffe diesen gegeniber abgedichtet sein muss.
Dementsprechend wird ihm zu Figur 2 erlautert, dass eine weitere, in der Figur
1 nicht dargestellte Dichtung 270 verhindern kann, dass Hochdruckkraftstoff in
den Abschnitt des Ventilkorpers eintritt, in dem die Hydraulikverbindungsgruppe
und die Betatigungsbaugruppe untergebracht sind. Der Figur 2 entnimmt er,
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dass zugleich weiterhin die Dichtung 168 vorgesehen ist, die die Hydraulikver-

bindungsgruppe gegentber dem ubrigen Innenraum des Ventils abkapselt.

c) Es kann offen bleiben, ob der Fachmann, wie das Patentgericht an-

genommen hat, Veranlassung zu der Prifung hatte, ob er das in der D3 vorge-
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stellte vorteilhafte Ausgleichselement auch
fur eine Einspritzvorrichtung nutzen konn-
te, bei der sich der Kraftstoff nicht als Fluid
fur das Ausgleichselement eignet, und
hierbei die D2 in den Blick zu nehmen, weil
dort ein hierfir geeignetes gekapseltes
Ausgleichselement (Hydraulikverbindungs-
element) vorgestellt wird. Denn jedenfalls
bestand fur den Fachmann Veranlassung,
den Hinweis in der D2 aufzugreifen, die
vorgestellte, in dem in der nebenstehend
wiedergegebenen Figur 1 dargestellten
Ausfuhrungsbeispiel mit einem nach innen
offnenden Ventil versehene Einspritzvor-
richtung kénne auch mit einem nach au-
Ben (in den Verbrennungsraum) 6ffnenden
Ventil ausgefuhrt werden und die Betati-
gungseinrichtung sei in diesem Fall vor-

zugsweise oberhalb der Ventilnadel positi-

oniert und wirke mit nach unten gerichteter Offnung auf die Nadel (S. 10 Z. 29

bis 33). Die Prufung, wie dies konstruktiv umgesetzt werden konnte, fihrten den

Fachmann zu einer Einspritzvorrichtung nach Hilfsantrag |I.

(1) Berufung der Klagerin zu 2 und Anschlussberufung kritisieren die (im

Zusammenhang mit der Neuheitsprifung zur D14 [= K19] angestellte) Dedukti-
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on des Patentgerichts, wie der Fachmann die in der D2 angesprochene Mdg-
lichkeit eines anderen Aufbaus der Vorrichtung umgesetzt hatte, insofern zu
Recht, als diese sich vornehmlich von einem Detail des Ausflhrungsbeispiels,
namlich der Einstellschraube 120 zur Einstellung der Ventilfedervorspannung
am oberen Ende des Einspritzventils, leiten |asst, die der Fachmann, so meint
das Patentgericht, beibehalten wolle. Die Orientierung an diesem Detail hat zu
der weiteren Annahme des Patentgerichts gefihrt, der Fachmann werde die
- demgemal am oberen Ende der Vorrichtung zu belassende - Ventilfeder 116
nunmehr in mindestens untblicher und - wie die Anschlussberufung aufzeigt -
jedenfalls nicht ohne weiteres zu realisierender Weise nicht mehr als Druck-,
sondern als Zugfeder ausgestalten. Mindestens ebenso nahe lag es fur den
Fachmann, die Ventilfeder, wie von der Klagerin zu 1 dargestellt, so an einer
Auskragung der Ventilnadel anzuordnen, dass er wie auch bei dem in der D2
dargestellten Ausfihrungsbeispiel und etwa auch in der D3, mit einer Ublichen
Druckfeder zur Aufbringung der Schlie3kraft arbeiten konnte. Zog der Fach-
mann dies in Erwagung, wurde ihm unmittelbar deutlich, dass es einer Durch-
fuhrung des Ventilelements durch den Aktor damit nicht mehr darf, sondern der
Aktor - wie in der D2 mit Blick auf die Ventilnadel ausdricklich angesprochen -
zweckmalRigerweise oberhalb des Ventilelements (und der Hydraulikverbin-
dungsbaugruppe) als derjenigen Bauteile vorzusehen ist, die er zur Offnung des
Ventils nach unten zu dricken hat - auch insoweit nicht anders als bei der D3,
die in ihrem Ausfuhrungsbeispiel gleichfalls ein nach auRen 6ffnendes Ventil

zeigt.

(2) Ist der Aktor demgemal’ oberhalb des Ventilelements und der Hyd-
raulikverbindungsbaugruppe angeordnet, gibt es aus fachménnischer Sicht
auch keinen Grund mehr, ihn nicht massiv, sondern rohrférmig auszufihren.
Die D2 weist den Fachmann ausdrticklich darauf hin, dass die Wanddicke eines

rohrférmigen magnetostriktiven Elements so zu wahlen ist, dass eine zur Uber-
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windung der Schliel3kraft ausreichende Kraft aufgebracht werden kann (S. 12
Z. 25 bis 32). Dem konnte er am einfachsten mit einem massiven Element ge-
nidgen, zumal er auch zu erkennen vermochte, dass ein solches Element, wie in
der Streitpatentschrift angegeben, einfacher und kostenglnstiger herzustellen
ist. Im Ubrigen bot die D3 hierfir ein konkretes, in der gegebenen Situation oh-
ne weiteres ubertragbares Vorbild.

(3) Die Erwagung der Beklagten, der Fachmann misse eine Mehrzahl
konstruktiver Schritte vollziehen, um auf diese Weise zu einer erfindungsgema-
3en Vorrichtung zu gelangen, vermag nicht in Frage zu stellen, dass damit dem
Fachmann ein naheliegender Weg zu der Erfindung gewiesen war. Denn die
konstruktiven Uberlegungen folgen ein und demselben Grundgedanken und der

nachste Schritt ergibt sich jeweils aus dem vorhergehenden.
d) Fur die weiteren Hilfsantrage 1l bis IlIA gilt Entsprechendes.

IV. Die Annahme des Patentgerichts, der Gegenstand des Hilfsantrags
IV sei demgegeniber patentfahig, halt der Nachprifung ebenso stand wie die

Verneinung des Nichtigkeitsgrundes der unzulassigen Erweiterung.

1. Ohne Erfolg greifen die Berufung der Klagerin zu 2 und die An-
schlussberufung der Klagerin zu 1 die Annahme des Patentgerichts an, das
Streitpatent gehe nicht Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten Anmel-

deunterlagen hinaus.

a) Fur die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Grund-
satze der Neuheitsprifung (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00,
GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Es ist danach erforder-
lich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den
Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig (BGH, Urteil vom 11. Septem-
ber 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler) als mogliche Aus-
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fuhrungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. Sep-
tember 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentubertragungsein-
richtung). Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung
muss dabei in einer Weise angewendet werden, die beriicksichtigt, dass die
Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausfih-
rungsbeispiel der Erfindung offenbar wird, wertenden Charakter hat, und eine
unangemessene Beschrankung des Anmelders bei der Ausschépfung des Of-
fenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu le-
gen, dass das Interesse des Anmelders regelmalig erkennbar darauf gerichtet
ist, moglichst breiten Schutz zu erlangen, also die Erfindung in moglichst allge-
meiner Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu
beschranken (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107
Rn. 52 - Polymerschaum I; BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 146/12,
BGHZ 200, 63 Rn. 19 ff. - Kommunikationskanal).

b) Hiernach hat das Patentgericht zutreffend angenommen, dass den
ursprunglich eingereichten Anmeldeunterlagen aus fachmannischer Sicht zu
entnehmen ist, dass das Betatigungselement vorteilhafterweise massiv ausge-
bildet ist.

Zwar weisen die Klagerinnen zutreffend darauf hin, dass Abschnitt 10 der
Streitpatentschrift in der Beschreibung der Ursprungsanmeldung nicht enthalten
ist. Es heil3t aber in der Anmeldung, dass in Figur 1 (die mit Figur 1 der Streit-
patentschrift Gbereinstimmt) ein Ausfihrungsbeispiel illustriert wird, dessen Be-
tatigungsbaugruppe aus einem massiv ausgebildeten magnetostriktiven Ele-
ment 130 besteht (K3, S. 13 Z. 9 bis 12).

Das in der Figur mit dem Bezugszeichen 130 versehene und schraffiert
dargestellte Teil des Einspritzventils wird dem Fachmann daher als massiv

ausgebildetes Element vorgestellt. Entgegen der Auffassung der Klagerinnen
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versteht der Fachmann die entsprechende Ausgestaltung als massives Bauteil
nicht als einen Spezialfall, der auf den in Figur 1 veranschaulichten magne-
tostriktiven Aktor begrenzt ist. Vielmehr entnimmt er der vorausgehenden all-
gemeinen Beschreibung der Betatigungsbaugruppe (S. 13 Z. 1 bis 8), dass das
sich ausdehnende oder zusammenziehende Element der Betatigungsbaugrup-
pe beispielsweise aus magnetostriktivem Material bestehen oder als piezo-
elektrischer Stapel ausgebildet sein kann. Wenn die Beschreibung sodann das
Element aus magnetostriktivem Material als "solid" beschreibt (S. 13 Z. 10),
wird darin eine allgemeinere, nicht auf dieses Beispiel begrenzte technische
Lehre deutlich. Denn im Weiteren wird als Vorzug des massiv ausgebildeten
Elements aus magnetostriktivem Material herausgestellt, dass ein solches Ele-
ment kostengtinstiger und einfacher in der Herstellung sei als hohlrohrférmige
Elemente (S. 14 Z. 1 bis 4). Damit wird dem Fachmann eine massive Ausfih-
rungsweise des Betéatigungselements ohne Beschrankung auf ein solches aus
magnetostriktivem Material als vorteilhaft dargestellt, die er auch bei anderen
Ausfuhrungsformen wie dem alternativ vorgeschlagenen piezoelektrischen Sta-
pel (S. 14 Z. 32 bis 34) anwenden kann.

2. Der Gegenstand des Hilfsantrags IV ist auch patentfahig.

a) Rechtsfehlerfrei nimmt das Patentgericht an, dass er durch keine der
in das Verfahren eingeftihrten Schriften neuheitsschadlich getroffen wird. Dies
gilt insbesondere auch fur die Veroffentlichung der US-Anmeldung 09/863 187
(veroffentlicht unter der Nr. 2001/0032612 - D8). Denn das Patentgericht hat
zutreffend ausgeflihrt, dass das Streitpatent die Prioritat dieser Anmeldung zu
Recht in Anspruch nimmt. Entgegen der Auffassung der Klagerinnen ist die
Lehre des Streitpatents hierin und nicht bereits in der US-Patentanmeldung
09/522 130 (D14 = K19) erstmals im Sinne des Art. 87 EPU offenbart.
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Die D14 offenbart namlich - anders als die Prioritatsanmeldung - kein
massiv ausgebildetes Betatigungselement gemal Merkmal 4. Das in der D14 in
einem Ausfuhrungsbeispiel beschriebene Betatigungselement 130 ist hohlrohr-
férmig ausgebildet, da das Ventilelement 114 nach innen und nicht wie bei der
mit dem Streitpatent beanspruchten Vorrichtung nach aul3en 6ffnet, wie die der
vorstehend wiedergegebenen Figur 1 der D2 entsprechende Zeichnung zeigt.
Das Patentgericht hat zutreffend entschieden, dass eine massive Ausfiihrung
des Betatigungselements auch durch die in der D14 (wie in der D2) angespro-
chene, nach auf3en in Richtung der Verbrennungskammer o6ffnende Ventilkon-
struktion (D14, S. 22 Z. 17 bis 24) jedenfalls nicht unmittelbar und eindeutig of-

fenbart ist.

Zwar gab die Erwahnung dieser moglichen Ausgestaltung wie un-
ter 11l 3¢ zu dem entsprechenden Hinweis in der D2 ausgefuhrt, dem Fach-
mann Veranlassung, sich Gedanken uber die Konstruktion eines nach aul3en
offnenden Ventils zu machen. Damit ist aber die konkrete Ausgestaltung eines
solchen Ventils noch nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Die unmittelbare
Offenbarung der D14 geht lediglich dahin, dass das Ventil auch nach auf3en
offnen kénnte und dass die Betéatigungseinheit in diesem Fall vorzugsweise
oberhalb der Ventilnadel angeordnet werde. Die Umsetzung dieser Grundidee
erfordert konstruktive, von seinem Fachwissen getragene Uberlegungen des
Fachmanns. Es ist damit auch nicht offenbart, dass bei einer solchen Ven-
tilskonstruktion von der hohlrohrférmigen Ausbildung des Betatigungselements
abgeriickt und dieses massiv ausgebildet werden kdnnte oder gar sollte.

Ebenso wenig ergibt sich eine solche Offenbarung daraus, dass in An-
spruch 1 der D14 nur allgemein eine Betatigungseinrichtung beansprucht ist,
die mit der Ventilnadel zusammenwirkt, und die réhrenférmige Ausbildung erst
Gegenstand von Unteranspriichen ist. Denn auch damit wird nicht unmittelbar

und eindeutig als Teil der in der D14 vorgestellten Lehre die Mdglichkeit offen-
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bart, das Betatigungselement als massives Element (solid member) auszubil-
den. In einem auf die D14 erteilten Patent hatte demgemalfd hierauf kein An-

spruch gerichtet werden kdénnen.

Demgegenlber enthalt die Prioritdtsanmeldung wortlautidentisch mit der
Anmeldung des Streitpatents den Hinweis, dass ein massiv ausgebildetes Beta-
tigungselement kostengunstig und in der Herstellung einfacher als eine Rohr-
form sei (D8, Abs. 83); ihr Offenbarungsgehalt stimmt damit mit der Anmeldung

des Streitpatents tberein.
b) Der Gegenstand des Hilfsantrags IV ist auch nicht nahegelegt.

(1) Unzutreffend ist die Auffassung der Anschlussberufung, die Merkma-
le 4.3Y und 5.7" seien nicht ursprungsoffenbart und deshalb bei der Beurtei-
lung der Patentfahigkeit nicht zu bertcksichtigen. Die Anschlussberufung be-
rucksichtigt nicht, dass der Prifung einer unzuléssigen Erweiterung stets die
Ermittlung des Sinngehalts des hierauf zu Uberprifenden Patentanspruchs vor-
ausgehen muss und die Merkmale 4.3 und 5.7" in Ubereinstimmung mit der
sie erlauternden Beschreibung (Abs. 57 und 61) auszulegen sind (vgl, BGH,
Urteil vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, juris Rn. 15 f. - Rotorelemente). Die be-
treffenden Passagen stimmen wortlich mit der Anmeldung Uberein (K3, S. 17
Z.26 bis S. 18 Z.2, S. 19 Z. 9 bis 19), so dass sich aus dieser kein anderer
Offenbarungsgehalt ergibt.

(2) Die Rechtsmittel der Klagerinnen stellen nicht in Abrede, dass sich
die Ausgestaltung der Vorrichtung nach Hilfsantrag IV aus einer Kombination
der D2 mit der D3 oder umgekehrt nicht ergibt. Das Patentgericht hat dies zu-
treffend ausgefuhrt. Fur eine anderweitige Veranlassung ist nichts vorgetragen
und nichts ersichtlich. Soweit die Berufung der Klagerin zu 2 meint, einer weite-

ren Darlegung hierzu enthoben zu sein, liegen die Voraussetzungen hierfur
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nicht vor (BGH, Urteil vom 11. Marz 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647
- Farbversorgungssystem).

(3) Unbehelflich ist auch das von den Klagerinnen in der Berufungsver-
handlung in den Vordergrund geriickte Argument, erfindungsgeméale Anord-
nung und Funktion von Ventilfeder und Tellerfeder hétten in Anordnung und
Funktion dieser Federn in der Entgegenhaltung D2 ihr Vorbild. Dies fuhrt schon
deshalb nicht weiter, weil bei der vorstehend dargelegten naheliegenden Um-
wandlung der Vorrichtung nach der D2 von dieser Federanordnung gerade ab-
gewichen wird. Warum die erfindungsgemafe Ausgestaltung gleichwohl nahe-
gelegen haben sollte, zeigen die Rechtsmittel der Klagerinnen nicht auf.

V. Hiergegen wendet sich die Anschlussberufung der Klagerin zu 1 mit
Erfolg dagegen, dass das Patentgericht die Klage auch mit dem von der Klage-
rin zu 1 geltend gemachten Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfuhrbarkeit
der erfindungsgemal3en Lehre abgewiesen hat. Ihre Angriffe fiilhren insoweit zur
Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurlckverweisung der Sache an

das Patentgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung.

1. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, die Klagerin zu 1 habe den
weiteren Nichtigkeitsgrund verspéatet eingefthrt.

a) Die Frage, ob die Voraussetzungen des 8§ 116 Abs. 2 PatG flr die
Zulassung einer Klagednderung vorliegen, stellt sich nicht, denn die Vorschrift
setzt einen erst in zweiter Instanz eingefuihrten Nichtigkeitsgrund voraus, und
der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfuhrbarkeit ist zwar erst mit Schrift-
satz vom 25. Oktober 2012, aber bereits in erster Instanz geltend gemacht wor-

den.

b) Die Frage, ob das Patentgericht die Klageanderung nach § 83 Abs. 4
PatG oder nach § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 263 ZPO hatte zurlck-
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weisen kdnnen, stellt sich gleichfalls nicht, denn das Patentgericht hat dies nicht
getan, sondern die Klageanderung sachlich beschieden. Dass es gleichzeitig
gemeint hat, es brauche nicht entschieden zu werden, ob die Zulassung der
Klageénderung sachdienlich sei, &ndert daran nichts. Eine in erster Instanz un-
terbliebene Zurtickweisung verspateten Vorbringens oder verspateter Antrage
kann in der Berufungsinstanz nicht nachgeholt werden. Hierfur bietet das Ge-
setz keine Grundlage, und dies kommt auch schon deswegen nicht in Betracht,
weil die Zuriickweisung, die im Ubrigen im Ermessen des Patentgerichts steht,
unter anderem zur Voraussetzung hat, dass die Bertcksichtigung des neuen
Vortrags eine Vertagung des Termins zur Verhandlung vor dem Patentgericht
erforderte (8 83 Abs. 4 Satz 1 Buchst. a PatG), und diese Voraussetzung im

Berufungsverfahren nicht nachtraglich eintreten kann.

2. In der Sache rugt die Anschlussberufung zu Recht, dass das Patent-
gericht sich nicht mit dem Vorbringen der Klagerin zu 1 befasst hat, die erfin-
dungsgemale Vorrichtung (nach Hilfsantrag | und damit auch nach dem nun-
mehr allein maf3geblichen Hilfsantrag IV) mit einer gekapselten Hydraulikver-
bindungsgruppe benétige im Hinblick auf die zu erwartenden Temperaturen und
die hierdurch bedingte Ausdehnung des Volumens des Hydraulikfluids einen
jedenfalls bei der im Ausfuihrungsbeispiel beschriebenen Konstruktion nicht zur
Verfigung stehenden und vom Fachmann mit verfigbaren Mitteln auch nicht zu
schaffenden Ausgleichsraum, um funktionsfahig zu sein und ein "Platzen" der
Hydraulikverbindungsgruppe infolge der fir den entstehenden Druck nicht aus-
gelegten und nicht auslegbaren Dichtungen zu verhindern.

Dieses Klagevorbringen wird von der Feststellung des Patentgerichts,
dem Fachmann werde in ausreichender Weise offenbart, wie die Hydraulikver-
bindungsgruppe auszubilden sei, um das Ziel zu erreichen, Dimensionsande-
rungen zwischen den Ventilbauteilen aufzufangen und prazise Einspritzvorgan-

ge durch einen stets gleichbleibenden Hub des Ventilsitzes sicherzustellen, da



65

-30 -

die konkrete Dimensionierung der Baugruppe im Bereich des allgemeinen Kon-
nens des Fachmanns liege, nicht zureichend beschieden. Ihr ist nicht zu ent-
nehmen, ob sich das von der Klagerin zu 1 behauptete Problem tatséachlich
stellt und ob und wie es gegebenenfalls vom Fachmann mit Hilfe seines Fach-
wissens und seiner Fachkenntnisse gelost werden kann. Hierauf kommt es je-
doch an, denn wenn dem Fachmann nicht wenigstens ein Weg zur Verfugung
stiinde, wie er eine nicht notwendigerweise mit allen ihr in der Patentschrift zu-
geschriebenen Vorteilen versehene (BGH, Urteil vom 3. Februar 2015
- X ZR 76/13, GRUR 2015, 472 - Stabilisierung der Wasserqualitat), aber doch
praktisch brauchbare Vorrichtung nach Patentanspruch 1 in der Fassung des
angefochtenen Urteils in die Hand bekommen kann, ware die Erfindung nicht im
Sinne des Art. Il § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IntPatUbkG so deutlich und vollstandig

offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiuhren kénnte.

3. Dies fuhrt insoweit zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und
zur Zurickverweisung der Sache an das Patentgericht, dem auch die Entschei-
dung Uber die Kosten der Berufung zu Ubertragen ist (8 119 Abs. 2 und 3
PatG). Eine abschlieRende Entscheidung durch den Bundesgerichtshof ist in-
soweit nicht sachdienlich (8 119 Abs. 5 PatG).
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Die Beklagte hat mit wechselnden Argumenten die Auffassung vertreten,
eines Ausgleichsraums bedurfe es zum einen nicht, zum anderen kénne er er-
forderlichenfalls vom Fachmann zur Verfigung gestellt werden. Ob dies zutrifft,
vermag der Senat ohne sachverstandige Beratung nicht zu beurteilen. Dem
Patentgericht konnte hingegen die Sachkunde seiner technischen Mitglieder

eine solche Beurteilung erlauben.

Meier-Beck Groning Grabinski

Hoffmann Kober-Dehm

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.11.2012 - 1 Ni 16/11 (EP) -



