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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 1.Juni 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter

Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Dr. Marx und den Richter Dr. Rensen

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 7. Februar 2019 wird auf Kosten der

Klagerinnen und der Streithelferin zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européischen Patents 678 166 (Streitpatents), welches am
7. November 1994 unter Inanspruchnahme einer schweizerischen Prioritat vom
8. November 1993 angemeldet worden und zwischenzeitlich durch Zeitablauf er-
loschen ist. Das Streitpatent betrifft eine Steuereinrichtung fir eine Flussigkeits-

verdrangerpumpe. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Steuereinrichtung fur eine wenigstens einen Verdrangerraum (15; 129) aufwei-
sende Flissigkeits-Verdrangerpumpe, welche die zu férdernde FlUssigkeit (2)
aus einem Flussigkeitsreservoir (1) mit einer freien Oberflache, welche mit einem
Gasdruck (pl), vorzugsweise Atmospharendruck, beaufschlagt ist, ansaugt, mit
stromaufwarts des Verdrangerraums (15; 129) angeordneten, verstellbaren Mit-
teln (30; 60; 150; 50; 34) zum Begrenzen des Zuflusses zum Verdréangerraum
(15; 129) gekennzeichnet durch wenigstens ein dem Verdrangerraum (15; 129)
vorgeschaltetes und stromabwarts der zuflussbegrenzenden Mittel (30; 60; 150;
50; 34) angeordnetes, druckdifferenzbetatigtes, drosselndes 2/2-Wegeventil (21;
134; 51; 103), das den Druck in der Verbindungsleitung (31; 41; 130; 107; 31;
202; 204) zwischen den zuflussbegrenzenden Mitteln (30; 60; 150; 50; 34) und
dem 2/2-Wegeventil (21; 134; 51; 103) immer so hoch halt, dass weder Dampf
noch geltstes Gas aus der Flussigkeit austritt, mindestens aber auf 0,9 bar ab-
solut.

Die Klagerinnen zu 1 bis 3 sowie die Streithelferin der Klagerin zu 1, die
von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen
worden sind, begehren die Nichtigerklarung des Streitpatents im Umfang des
Patentanspruchs 1 sowie des auf diesen zuriickbezogenen Patentanspruchs 8.
Soweit angegriffen gehe der Gegenstand des Streitpatents tUber den Inhalt der
Anmeldung hinaus und sei nicht patentfahig. Die Klagerin zu 3 hat zudem geltend
gemacht, die Erfindung sei nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausftihren

kénne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung verteidigt.

Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richten sich die
Berufungen der Klagerinnen sowie der Streithelferin, mit denen sie ihr erstin-
stanzliches Begehren weiterverfolgen. Die Beklagte tritt den Rechtsmitteln ent-
gegen.



Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg.

l. Das Streitpatent betrifft eine Steuereinrichtung fir eine Flussigkeits-

verdrangerpumpe.

1. Nach der Streitpatentschrift war aus der europaischen Patentan-
meldung 299 337 (X3) ein Einspritzsystem fur Brennkraftmaschinen bekannt, das

eine Hochdruckverdrangerpumpe aufweist.

Um die Menge der von der Pumpe geforderten Flissigkeit bei konstanter
Pumpendrehzahl an den jeweiligen Bedarf anzupassen, sei der Zufluss zur Ver-
drangerpumpe durch ein gesteuertes Drosselorgan begrenzt worden, das in der
Zuleitung zum Verdrangerraum angeordnet sei. Bei einem solchen System be-
stehe die Gefahr der Hohlraumbildung im Stromungspfad der Flissigkeit. Die da-
bei entstehenden, zum Teil erheblichen Gasvolumina beeintrachtigten eine ge-

naue und einfache Steuerung der jeweils gewiinschten Zuflussmenge.

2. Dem Streitpatent liegt danach das technische Problem zugrunde,
eine Steuereinrichtung fur eine Flussigkeitsverdrangerpumpe zu schaffen, mit
der bei geringem Aufwand die Bildung von HohlrAumen oder Gasvolumina im
Stromungspfad der zu fordernden Flissigkeit moglichst vermieden werden kann.
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3. Zur Lésung wird in Patentanspruch 1 eine Steuereinrichtung vorge-

schlagen, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

2.1

4.1

4.2

Steuereinrichtung fur eine wenigstens einen Ver-
drangerraum aufweisende Fliussigkeitsverdranger-

pumpe;

die Flussigkeitspumpe saugt die zu foérdernde Flussig-

keit aus einem Flussigkeitsreservoir an;

das Flussigkeitsreservoir weist eine freie Oberflache
auf, die mit einem Gasdruck, vorzugsweise Atmosphéa-

rendruck, beaufschlagt ist;

stromaufwarts des Verdrangerraums sind verstellbare
Mittel (30, 150, 50) zum Begrenzen des Zuflusses zum

Verdrangerraum vorgesehen;

stromabwarts der zuflussbegrenzenden Mittel ist we-
nigstens ein dem Verdrangerraum vorgeschaltetes,
druckdifferenzbetatigtes, drosselndes 2/2-Wegeventil
(21, 134, 51, 103) angeordnet;

das 2/2-Wegeventil héalt den Druck in der Verbindungs-
leitung (31, 41, 130, 107, 202) zwischen den zuflussbe-
grenzenden Mitteln und dem 2/2-Wegeventil immer so
hoch, dass weder Dampf noch geléstes Gas aus der
Fllssigkeit austritt,

mindestens aber auf 0,9 bar absolut.

4. Einige Merkmale bedurfen ndherer Betrachtung:
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a) Die geschutzte Steuereinrichtung dient dem Betrieb einer Ver-
drangerpumpe fur Flissigkeiten, bei der der Zufluss zum Verdrangerraum be-

grenzt werden kann.

Ein Ausfiihrungsbeispiel einer Pumpe mit drei Verdrangerraumen, die sich
insbesondere fur die Zufuhr von Dieselkraftstoff zu einem Motor eignet, ist in der

nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der Streitpatentschrift gezeigt.
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Der Kraftstoff wird bei jeder Abwartsbewegung des Kolbens (9) aus dem
Reservoir (1) angesaugt, dessen freie Oberflache (4) mit Atmospharendruck (pl)

beaufschlagt ist.

Der Zufluss zu den drei Verdrangerraumen (D) kann durch je eine Verstell-
drossel (30, 30a, 30b) begrenzt werden, die verstellbare Mittel im Sinne von
Merkmal 3 darstellen. Stromabwarts davon ist jeweils ein 2/2-Wegeventil (21,
21a, 21b) im Sinne von Merkmal 4 angeordnet. Dessen Stellung wird bestimmt

durch die Differenz zwischen dem stromabwaérts der Drossel herrschenden Druck
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(p3), der zugleich an der Wirkflache (24) anliegt, und dem in der Ricklaufleitung
(6) anliegenden Druck (p12), der zusammen mit der Kraft der Feder (22) auf die
Wirkflache (23) einwirkt.

b) Von zentraler Bedeutung sind die mit diesen Komponenten bewirk-
ten Druckverhaltnisse in der Verbindungsleitung zwischen dem Begrenzungsmit-

tel und dem 2/2-Wegeventil.

aa) Eine Begrenzung des Zuflusses durch die Drosseln (30, 30a, 30b)
fuhrt ohne zusatzliche MalRnahmen zu einer Verringerung des Drucks in der
stromabwarts davon verlaufenden Leitung und im Verdrangerraum. Dadurch
kénnen Dampf und Gas aus der Flussigkeit austreten und Hohlrdume entstehen,

was zur Beschadigung der Pumpe fuhren kann.

Um diese unerwiinschten Effekte in der Verbindungsleitung zu vermeiden,
ist das 2/2-Wegeventil nach den Merkmalen 4.1 und 4.2 so ausgelegt, dass es
den Druck in dem Leitungsabschnitt zum Begrenzungsmittel immer so hoch halt,
dass weder Dampf noch ausgeldstes Gas aus der Flussigkeit austritt, mindestens

aber auf 0,9 bar absolut.

Diese MalRnahme kann den Austritt von Dampf und Gas in der Pumpe
nicht verhindern. Sie bewirkt aber, dass dieses Phdnomen nur noch stromab-

warts des 2/2-Wegeventils auftritt, im Wesentlichen also im Verdrangerraum.

Nach der Beschreibung des Streitpatents ertffnet dies die Moglichkeit, die
Verstelleinrichtung (30) in gro3erer Entfernung vom Verdrangerraum anzuordnen
(S. 4 Z. 44-46) und die Verbindung zwischen diesen beiden Elementen durch
Schlauchleitungen herzustellen (S. 5 Z. 4-6). Als besonders ginstig wird eine
Ausgestaltung hervorgehoben, bei der das 2/2-Wegeventil zugleich als Einlass-
ventil fur den Verdréngerraum fungiert (S. 5 Z. 19 1.). Ein Ausfihrungsbeispiel,
bei dem diese Mdéglichkeiten verwirklicht sind, ist in der nachfolgend wiedergege-

benen Figur 3 dargestellt.
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bb) Das Adverb "immer", das sich auf die Merkmale 4.1 und 4.2 gleich-
ermalf3en bezieht, legt fest, dass die darin vorgesehenen Wirkungen grundsatz-
lich in jeder Betriebsphase und Uber den gesamten Bereich der Fulllgradsteue-

rung hinweg erzielt werden mussen.

Dies steht in Einklang mit den Ausfiihrungen in der Beschreibung, wonach
bei den dargestellten Ausfiihrungsbeispielen die Differenz zwischen dem Spei-
sedruck (p2) und dem Druck im Ansaugkanal (p3) wahrend der Befillung trotz
der Dynamik stabil und fur alle Férdermengen fast gleich sei, was an der erfin-
dungsgemal vermiedenen Hohlraumbildung liege (S. 8 Z. 3 ff.).

cc) Entgegen der Auffassung der Klagerin zu 3) folgt daraus jedoch
nicht, dass die Anforderungen der Merkmale 4.1 und 4.2 in jeder theoretisch
denkbaren Konstellation eingehalten werden missen. Vielmehr ist unschéadlich,

wenn es in bestimmten Betriebszustanden zu kurzfristigen Druckschwankungen
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kommt, die ihrer Art nach nicht vermeidbar sind und nicht in nennenswertem Um-

fang zum Austritt von Gas oder Dampf flihren.

Nach dem im Ansatz Ubereinstimmenden Vorbringen der Parteien sind
kurzfristige Druckstt3e oder Pulsationen in solchen Systemen nicht vollstandig
auszuschlie3en. Zu demselben Ergebnis ist das Oberlandesgericht Karlsruhe -
sachverstandig beraten - in einem Verletzungsverfahren gegen ein anderes Un-
ternehmen gelangt (OLG Karlsruhe, Urteil vom 4. Februar 2009 - 6 U 118/07,
NK9).

Der Beschreibung des Streitpatents lasst sich nicht entnehmen, dass das
Streitpatent diese grundlegende Beschrankung tUberwinden will. Sie formuliert
die Aufgabe vielmehr (lediglich) dahin, eine Bildung von Hohlraumen oder Gas-
volumina im Stromungspfad der zu férdernden Flissigkeit zumindest erheblich
zu vermeiden (S. 2 Z. 12 ff.).

Vor diesem Hintergrund kann die Formulierung "immer" nicht dahin aus-
gelegt werden, dass eine Wirkung beansprucht ist, die technisch nicht erreicht
werden kann. Vielmehr genugt es, wenn der stationare Druck in der Verbindungs-
leitung stets oberhalb der Grenze von 0,9 bar gehalten werden kann und eine
Bildung von Hohlraumen oder Gasvolumina wahrend des gesamten Arbeitstakts
der Pumpe im Wesentlichen, d.h. in einem fiir praktische Zwecke ausreichenden
Mal3e verhindert wird (im Ergebnis ebenso NK9 S 30).

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begriindet.

Die Erfindung sei fur einen Fachmann, einen Ingenieur mit Universitatsab-
schluss der Fachrichtung Maschinenbau mit Kenntnissen der Stromungsmecha-
nik und mehrjahriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Steuereinrichtun-
gen fur sauggedrosselte Hochdruckpumpen und entsprechender Hydrauliksys-
teme, so offenbart, dass er sie ausfihren kénne. Aus den Ausfiihrungen zu den

Figuren 1 und 2 ergebe sich, dass das 2/2-Wegeventil so zu konzipieren sei, dass
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die Druckdifferenz am Verstellelement auch bei zunehmender Offnung konstant
gehalten werde. Hierzu seien Rickstellfedern mit geringer Ruckstellkraft und
Malinahmen zur Dampfung der Bewegung des Ventilglieds beschrieben. Diese
Angaben seien hinreichend, weil derartige Steuereinrichtungen bezogen auf den
konkreten Anwendungsfall zu konstruieren seien. Erforderlich sei zwar die Durch-

fuhrung von Versuchen. Der dadurch bedingte Aufwand sei aber zumutbar.

Das Streitpatent nehme die Prioritat der schweizerischen Voranmeldung
3367/93 (NK4) wirksam in Anspruch. Die Voranmeldung offenbare eine Steuer-
einrichtung mit den Merkmalen 1 bis 4. Dieser werde die Vermeidung einer Gas-
blasenausscheidung im Sinne von Merkmal 4.1 zugeschrieben. Merkmal 4.2
konne implizit entnommen werden, weil ein solcher Druckwert jedenfalls eine

sinnvolle untere Bereichsgrenze fur bestimmte Flussigkeiten darstellen kénne.

Der Gegenstand des Streitpatents gehe nicht Gber den Inhalt der Ur-
sprungsfassung der Anmeldung (NK5) hinaus. Diese offenbare in dem dort for-
mulierten Anspruch 1 unstreitig die Merkmale 1 bis 4. Mit der Angabe in Anspruch
2, dass der an der Wirkflachen anliegende Druck (p3, p4, p5) zumindest etwa 0,9
bar absolut betrage, und der Darstellung in den Figuren, der zufolge an der Wirk-
flache der gleiche Druck anliege wie in der Verbindungsleitung stromaufwarts des
2/2-Wegeventils, sei auch der Grenzwert nach Merkmal 4.2 benannt. Dass es

sich insoweit um eine absolute Untergrenze handele, sei ebenfalls offenbart.
Die Steuereinrichtung nach Patentanspruch 1 sei auch patentfahig.

Die schweizerische Patentschrift 210 389 (NK12) schlage eine Einstellvor-
richtung zur Beeinflussung der Federvorspannung eines stromabwarts des
Hauptdrosselventils 5 in der Verbindungsleitung zum Verdrangerraum liegenden
Ruckschlagventils vor, die mindestens einer Brennstoff-Flissigkeitssdule von
300 mm das Gleichgewicht halten kdnne und erst bei einem héheren Druck 6ffne.
Ein Nachsaugen werde auch bei grél3erem Saugunterdruck allein durch das
stromaufwarts liegende Hauptdrosselventil 5 verhindert. Damit sei zwar ein 2/2-
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Wegeventil entsprechend Merkmal 4 offenbart. Dieses solle aber nur eine ge-
naue Regelung auch bei geringen Fordermengen erméglichen. Das Problem der
unterdruckinduzierten Entstehung von Gasblasen in der Verbindungsleitung
werde nicht angesprochen. Es sei daher nicht naheliegend gewesen, die Vorrich-
tung derart abzuwandeln, dass diese auch auf bedeutend héhere Driicke zur Er-

zielung des Erfolgs gemal Merkmal 4.1 eingestellt werden konnte.

Die US-amerikanische Patentschrift 4 187 822 (D1) offenbare eine Steuer-
einrichtung fiir eine laufend mittels einer Speisepumpe mit Fliissigkeit unter Uber-
druck versorgte Einspritzpumpe. Bei dem zur Einstellung der Fillmenge vorge-
sehenen Ventil handele es sich zwar um ein 2/2-Wegeventil. Dieses sei aber
nicht differenzdruckbetétigt, sondern zur Einstellung der Durchflussmenge ma-
nuell betétigt. Deshalb sauge die Pumpe nicht gegen ein die Zuflussmenge be-
grenzendes Drosselventil und die Anordnung diene auch nicht der Saugdrosse-

lung.

Die deutsche Offenlegungsschrift 33 03 352 (NK13) betreffe MaRBhahmen
zur Abscheidung von Gasblasen, die beim Betrieb von Foérderpumpen entstin-
den, mit denen nur ein geringer Forderdruck erzielbar sei. Aul3er der Benennung
des Effekts, dass bei verringerten Driicken die in einer Flussigkeit ansonsten ge-
|6st vorliegenden Gase gasformig austraten, habe diese Entgegenhaltung keinen

Bezug zum Streitpatent.

[I. Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren
stand.

1. Entgegen der Ansicht der Klagerin zu 3 ist die Erfindung so deutlich

und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfuihren kann.

a) Dass die Merkmale 1 bis 4 ausfuhrbar offenbart sind, wird von der

Klagerin zu 3 zu Recht nicht in Frage gestellt.
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b) Entgegen der Auffassung der Klagerin zu 3 fehlt es an einer aus-
fuhrbaren Offenbarung der Merkmale 4.1 und 4.2 nicht deshalb, weil aus der
Streitpatentschrift nicht hervorgeht, wie Gasaustritte und Kavitaten auch bei in-

stationaren Betriebszustanden "immer" vermieden werden kénnen.

Wie bereits oben dargelegt wurde, ist Merkmal 4.1 dahin zu verstehen,
dass der Druck in der Verbindungsleitung grundséatzlich wahrend des gesamten
Arbeitstakts der Pumpe so hoch sein muss, dass weder Dampf noch geldstes
Gas aus der Flussigkeit austritt, dass aber kurzfristige Unterschreibungen der in
Merkmal 4.2 vorgegebenen Untergrenze von 0,9 bar absolut nicht schlechthin

ausgeschlossen sind.

Dass der derart verstandene Gegenstand von Patentanspruch 1 ausfuhr-
bar offenbart ist, hat das Patentgericht im Hinblick auf die unterschiedlichen Aus-
fuhrungsbeispiele im Einzelnen dargelegt. Dabei hat es zutreffend darauf hinge-
wiesen, dass es einer ausfihrbaren Offenbarung nicht entgegensteht, wenn die
Umsetzung im konkreten Anwendungsfall auch der Durchfiihrung von Versuchen
bedarf, und insoweit unangefochten festgestellt, dass solche Versuche bei der
Entwicklung von Steuerungen fur Verdrangerpumpen zum fachublichen Vorge-

hen gehoren.

C) Entgegen der Auffassung der Klagerin zu 3 erfordert eine ausfihr-
bare Offenbarung nicht, dass aufgezeigt wird, wie die Vorgaben aus den Merk-
malen 4.1 und 4.2 auch in Umgebungen mit einem Atmospharendruck von
0,9 bar oder weniger ohne eine zuséatzliche Druckquelle eingehalten werden kon-

nen.

Eine zusatzliche Druckquelle zur Erhohung des Speisedrucks (p2) ist zwar
erst in Patentanspruch 2 zwingend vorgesehen. Patentanspruch 1 enthalt aber
keine Vorgaben hinsichtlich der Umgebungsbedingungen, fiir die die Steuerung
geeignet sein muss. Daruber hinaus ist die Beaufschlagung des Tanks mit Atmo-
spharendruck nur als bevorzugte, nicht aber als zwingend zu verwirklichende

Ausfuhrungsform vorgegeben.
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Die Erfindung ist folglich schon deshalb ausfuhrbar offenbart, weil sie bei
einem Atmospharendruck von deutlich Uber 0,9 bar - also bis zu einer Meeres-
hohe deutlich unterhalb von 2000 m - ohne zusatzliche Druckquelle verwirklicht
werden kann und weil die Streitpatentschrift dariber hinaus die Mdoglichkeit
offenbart, bei Bedarf eine zusatzliche Druckquelle einzusetzen.

2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht auch nicht Gber den

Inhalt der Ursprungsanmeldung hinaus.

a) Die Merkmale 1 bis 2.1 sind in der Ursprungsanmeldung offenbart.
Das wird von der Klagerseite zu Recht nicht in Abrede gestellt.

b) Entgegen der Ansicht der Streithelferin sind in der Ursprungsanmel-

dung auch verstellbare Mittel im Sinne von Merkmal 3 offenbart.

Nach standiger Rechtsprechung des Senats sind Verallgemeinerungen
eines ursprungsoffenbarten Ausfiihrungsbeispiels zulassig, wenn von mehreren
Merkmalen des Ausfiihrungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch fir
sich betrachtet dem erfindungsgemafien Erfolg forderlich sind, nur eines oder nur
einzelne in den Anspruch aufgenommen werden (vgl. etwa BGH, Urteil vom
11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 23
- Kommunikationskanal; BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, GRUR
2012, 1124 Rn. 52 - Polymerschaum).

Diese Voraussetzungen sind im Streitfall hinsichtlich des Merkmals 3 ge-

geben.

Bereits aus der Ursprungsanmeldung geht hervor, dass die Verstellein-
richtung (27) die Funktion hat, zusammen mit dem 2/2-Wegeventil die Durch-
flussmenge zu steuern (NK5 S. 16 Abs. 3), und dass die in den Ausflihrungsbei-
spielen hierfur vorgesehenen Mittel - eine Verstelldrossel (S. 16 Abs. 3, S. 18

Abs. 3) oder ein Stellglied in Form eines Stetig-Wegeventils (S. 20 unten) - ledig-
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lich Beispiele dafur bilden, wie diese Funktion verwirklicht werden kann. Entspre-
chend wird im Hinblick auf das in Figur 4 der Ursprungsanmeldung gezeigte Aus-
fuhrungsbeispiel ausgefuhrt, dass das Ventil 150 bei dieser Ausfiihrungsform
,das verstellbare Element” darstelle, das zur Ansteuerung der druckdifferenzbe-
tatigten, drosselnden 2/2-Wegeventile diene (NK5 S. 25, Abs. 1, Satz 1).

Vor diesem Hintergrund ist der urspringlich offenbarte Gegenstand weder
auf die konkreten Ausgestaltungen der Ausfiihrungsbeispiele noch auf die in An-
spruch 3 der Anmeldung angefihrten Mittel - eine drosselndes oder ein stromre-
gelndes Ventil - beschrankt. Vielmehr ergibt sich bereits aus der Anmeldung,
dass grundsatzlich jedes Mittel zur Steuerung der Durchflussmenge in Betracht

kommt, das eine Verstellmoglichkeit bietet.

C) Entgegen der Ansicht der Streithelferin ist in der Ursprungsanmel-
dung auch Merkmal 4.1 als zur Erfindung gehdrend offenbart.

aa) In der Ursprungsanmeldung wird aufgezeigt, dass Flussigkeit bei
Unterschreiten eines bestimmten Drucks eine starke Neigung hat, sich eines Zu-
viels an Gases zu entledigen (S. 8 unten), und dass die Vorschaltung von dros-
selnden Ventilen vor die einzelnen Verdrangerrdume daftr sorgt, dass der Druck
vor diesen Ventilen den Druck des Flussigkeitsreservoirs zumindest im Wesent-
lichen nicht unterschreitet und sich damit eine nennenswerte und stérende Hohl-
raumbildung auf das vergleichsweise kleine Volumen hinter diesen Ventilen bis

zu den Verdrangerrdumen beschrankt (S. 9 Abs. 2).

Dies entspricht den in Merkmal 4.1 enthaltenen Vorgaben zur Wirkung des
2/2-Wege-Ventils.

Dass das Streitpatent sich nicht mit der Vorgabe eines Mindestdrucks be-
gnugt, sondern dartiber hinaus die damit zu erzielende Wirkung ausdrtcklich vor-
gibt, ist schon deshalb nicht zu beanstanden, weil diese Wirkung in der Beschrei-

bung der Anmeldung aufgezeigt wird.
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bb) Ebenfalls ursprungsoffenbart ist die Anforderung, dass die Steue-

rung dazu geeignet sein muss, diese Wirkung "immer" zu erzielen.

Wie ausgefuhrt, ist das Adverb "immer" nicht als absolute, fur alle theore-
tisch denkbaren Konstellationen geltende Vorgabe zu verstehen, sondern dahin,
dass es ausreicht, wenn eine Bildung von HohlrAumen oder Gasvolumina wéh-
rend des gesamten Arbeitstakts der Pumpe im Wesentlichen, d.h. in einem fur

praktische Zwecke ausreichenden Mal3e verhindert.

Dies deckt sich mit den oben wiedergegebenen Darlegungen in der An-
meldung. Diese enthéalt daruber hinaus die auch in der Beschreibung des Streit-
patents (S. 8 Z. 3 ff.) enthaltenen Ausfuhrungen, die Differenz zwischen dem
Speisedruck (p2) und dem Druck im Ansaugkanal (p3) sei wahrend der Befullung
trotz der Dynamik stabil und fur alle Férdermengen fast gleich, was an der erfin-
dungsgemald vermiedenen Hohlraumbildung liege (NK5, S. 31 Abs. 2 und 3).
Dass mit vermiedener Hohlraumbildung die Vermeidung des Austritts von aus
der Flussigkeit gelostes Gas gemeint ist, wird dem Fachmann in der Anmeldung
ebenfalls erlautert (NK5, S. 8 Abs. 2 und 3 Ubergehend auf S. 9 Abs. 1).

cc) Eine unzulassige Erweiterung liegt auch nicht darin, dass Merkmal
4.1 auf den Druck in der Verbindungsleitung abstellt, wahrend Anspruch 2 der
Ursprungsoffenbarung den an der Wirkflache des 2/2-Wegeventils anliegenden

Druck als mal3geblichen Parameter benennt.

Aus der Anmeldung ergibt sich, dass die Druckverhaltnisse in der Verbin-
dungsleitung zwischen dem Drosselelement bzw. dem verstellbaren Mittel und
dem druckdifferenzbetatigten, drosselnden 2/2-Wegeventil entscheidend daflr
sind, dass Hohlraumen nicht dort, sondern nur in dem vergleichsweise kleinen
Volumen hinter dem 2/2-Wegeventil auftreten (NK5, S. 9, Abs. 2). Zudem weist
der Druck, wie auch das Patentgericht zutreffend ausgefihrt hat, bei den in der
Anmeldung offenbarten Ausfiihrungsbeispielen an beiden genannten Stellen den
gleichen Wert auf, weil die Verbindungsleitung und die Wirkflache miteinander

verbunden sind (vgl. Figuren 1 und 2, gestrichelt dargestellte Verbindungsleitung
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25). In Einklang damit wird bereits in der Anmeldung ausgefuhrt, dass der in der
Verbindungsleitung herrschende Druck (p3) an der Wirkflache (24) anliegt (S. 17
Abs. 1).

Dass die Anmeldung in Figur 17 (im Streitpatent: Figur 14) eine Ausflih-
rungsform zeigt, bei der an der Wirkflache (24) ein anderer Druck anliegt als in
der Verbindungsleitung, fihrt vor diesem Hintergrund nicht zu einer abweichen-
den Beurteilung. Aus den aufgezeigten Zusammenhangen geht hinreichend
deutlich hervor, dass der Druck in der Verbindungsleitung ein mal3geblicher Pa-

rameter fur die Bildung von Hohlraumen ist.

d) Merkmal 4.2 ist in der Ursprungsanmeldung ebenfalls als zur Erfin-

dung gehorend offenbart.

Der Mindestwert von 0,9 bar absolut ist in dem dort formulierten An-

spruch 2 ausdrtcklich erwahnt.

Entgegen der Auffassung der Klagerin zu 3 geht der Gegenstand des
Streitpatents Uber diesen Offenbarungsgehalt nicht deshalb hinaus, weil die An-
meldung diesen Wert fur den Fall benennt, dass der im Tank herrschende Druck
(p1) dem Atmosphéarendruck entspricht. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die
in Anspruch 2 der Anmeldung zusétzlich formulierte Anforderung, dass der Druck
(p3) mindestens 90 %, vorzugsweise 100 bis 150 % des Reservoirdrucks (pl)
betragt, auch den Merkmalen 4.1 und 4.2 zu entnehmen ist. Dass die Einhaltung
dieser Untergrenze nach der Anmeldung nicht zwingend ist, ergibt sich aus dem

dort formulierten Anspruch 1, der eine solche Grenze nicht vorsieht.

Entgegen der Auffassung der Streithelferin stellt sich Anspruch 2 der An-
meldung auch nicht als isolierte Offenbarungsquelle dar, die keinen Zusammen-
hang zum ubrigen Inhalt der Anmeldung aufweist. Der darin beschriebene Ge-
genstand ist vielmehr eine von mehreren Ausgestaltungen der in der Beschrei-

bung und dem weiteren Inhalt der Anmeldung offenbarten Erfindung.
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Dem steht auch nicht entgegen, dass nach der Beschreibung bei einer
Beschrankung von ,Aprsmin“ auf nicht weniger als 0,9 bar und vorzugsweise im
Bereich zwischen 1,0 und 1,5 bar die Ausbildung von Gasvolumen auf ein Mini-
mum gehalten bzw. vollstandig unterbunden wird (NK5, S. 10, Abs. 1). Ist ,Apmin"
dahin zu verstehen, dass darin nur eine andere Bezeichnung fur den absoluten
Mindestdruckwert liegt, wofur spricht, dass in der Anmeldung an anderer Stelle
auch von der ,Mindestoffnungsdruckdifferenz Arsmin“ die Rede ist (NK5, S. 10,
Abs. 2), stimmt dies mit dem in Anspruch 2 der Anmeldung offenbarten Mindest-
druckwert von 0,9 bar Uberein. Ist hingegen aus fachlicher Sicht ein anderes,
davon abweichendes Verstandnis geboten, zeigt dies zwar mdglicherweise eine
weitere Ausfihrungsmoglichkeit auf, stellt aber die Offenbarung einer Ausfih-
rung mit einem absoluten Mindestdruck von 0,9 bar in der Verbindungsleitung
zwischen den zuflussbegrenzden Mitteln und dem 2/2 Wegeventil in Anspruch 2

der Anmeldung nicht in Frage.
3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist patentfahig.

a) Auch wenn zugunsten der Klager angenommen wird, dass die
nach dem Anmeldetag des Streitpatents eingereichte und verdéffentlichte interna-
tionale Patentanmeldung 95/25887 (NK11), aus der das europdaische Patent der
752 061 (NK10) hervorgegangen ist, als Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 3
EPU zu berticksichtigen ist, weil inr Prioritatstag im Prioritatsintervall des Streit-
patents liegt und dieses die Prioritat der schweizerischen Patentanmeldung
3367/93 (NK4) — entgegen der Begriindung des Patentgerichts - nicht wirksam in
Anspruch nimmt, wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 jedenfalls nicht

durch NK11 vorweggenommen.

aa) NK11 befasst sich mit dem Problem der Hohlraumbildung in Hoch-
druckpumpen, wenn auf deren Niederdruckseite ein Kraftstoffstrom unterhalb

des mdglichen Maximalwerts eingestellt wird.

Zur Lésung wird fur eine Einrichtung beschrieben, den Kraftstoff mittels

einer Niederdruckpumpe mit einem vorgegebenen Druck von beispielsweise
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2 bar zu fordern und die Menge mittels eines Steuerventils (4) zu regeln. Zwi-
schen dem Steuerventil (4) und dem Eingang der beiden Kompressionsraume
(15, 16) ist jeweils ein Differenzdruckventil (7, 8) angeordnet (S. 2 Z. 11-13; 19-
26; Figur 1). Diese Ventile sind so gewahlt, dass sie bei einer Druckdifferenz von
0,5 bar offnen (S. 3 Z. 11-13). Dadurch bildet sich bei einer Abwartsbewegung
der Kolben (11, 12) ein Hohlraum nur im jeweiligen Kompressionsraum (15, 16),
nicht aber in der Leitung (6), die das Steuerventil (4) mit den Ventilen (7,8) ver-
bindet (S. 3 Z. 19-30).

bb) Damit sind, wie das Patentgericht in einem vorangegangenen Nich-
tigkeitsverfahren zutreffend angenommen hat, nur die Merkmale 1 bis 4.1 offen-
bart, nicht aber das Merkmal 4.2 (BPatG, Urteil vom 12. April 2006 - 4 Ni 9/05,
NK6).

Wie das Patentgericht in seinem nach 8 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis
zutreffend ausgefihrt hat, lasst sich weder dem als Beispiel genannten Wert von
2 bar fur den Druck stromaufwarts des Steuerventils (4) noch der angegebenen
Differenz zwischen dem Druck in der Leitung (6) und dem Druck im Kompressi-
onsraum (15, 16) ein Hinweis darauf entnehmen, wie hoch der Druck in der Lei-
tung (6) mindestens sein muss. Aus fachlicher Sicht mégen Werte oberhalb von
0,9 bar zwar in Betracht gekommen sein. Dies gentgt jedoch nicht, um diesen

Wertebereich als unmittelbar und eindeutig offenbart anzusehen.

cc) Daran andert sich auch dann nichts, wenn zudem die in Figur 3 ge-
zeigte zweite Ausfihrungsform bertcksichtigt wird. Bei dieser ist der Kolben, an-
ders als bei einer ersten, in Figur 2 gezeigten Ausfihrungsform nicht durch eine
Feder in Richtung der Nockenwelle vorgespannt, sondern ist vielmehr freischwe-
bend im Zylinder gefuhrt (NK11, S. 5, Z. 7 ff.). Diese Anordnung hat nach den
weiteren Angaben in der NK11 den Vorteil, dass sich auch im Kompressionsraum
kein Hohlraum bilden kann (NK1, S. 5, Z. 22 ff.). Es kann als nicht entscheidungs-
erheblich dahinstehen, ob es fur den Fachmann tberhaupt naheliegend war, aus-



72

73

74

75

-19 -

gehend von der ersten und der zweiten Ausfiihrungsform eine weitere Ausfuh-
rungsform zu entwickeln, bei der der Kolben durch eine schwachere Feder als
bei der ersten Ausflihrungsform vorgespannt ist, so wie dies klagerseitig in der
mundlichen Verhandlung vorgetragen wurde. Denn jedenfalls wirden solche
Uberlegungen nicht mehr auf dem unmittelbaren und eindeutigen Offenbarungs-
gehalt der NK11 beruhen, der fur die Neuheitspriufung allein beriicksichtigt wer-
den darf (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn.
25f. = GRUR 2009, 382 — Olanzapin). Zudem ware nicht unmittelbar und eindeu-
tig offenbart, dass bei einer solchen Anordnung der Druck in der Verbindungslei-
tung zwischen dem Steuerventil 4 und den Differenzdruckventilen 7 und 8 der

Druck mindestens auf 0,9 bar gehalten wird.

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist auch gegentber NK12

neu.

aa) Die im Jahr 1940 verotffentlichte NK12 befasst sich mit den Druck-
verhaltnissen in der Zuleitung von mehrzylindrigen Pumpen fir mehrzylindrige

Motoren.

NK212 fuhrt aus, im Stand der Technik sei fir solche Pumpen ein gemein-
sames Drosselorgan vorgesehen. Es sei praktisch unmaéglich, die Durchflusswi-
derstande auf den Strecken vom Drosselorgan zu den Einstrémoéffnungen der
Pumpenzylinder fir samtliche Zylinder vollstédndig gleich zu gestalten und im Be-

trieb dauernd gleich zu halten.

Zur Abhilfe schlagt NK12 eine besondere Drosselung vor dem Zylinder-
raum jeder Pumpe vor, und zwar in Gestalt eines federbelasteten Ruck-
schlagsaugventils. Dessen Federbelastung werde zweckmal3ig so bemessen,
dass der zu ihrer Uberwindung erforderliche Druck im Verhaltnis zu den durch
UnregelmaRigkeiten verursachten Druckanderungen wahrend des ganzen
Ventilhubes so grol3 sei, dass Ungleichmalligkeiten das praktisch zweckmalfige
Malf3 nicht Uberschritten. Um die Ungleichmé&Rigkeiten bis auf eine noch zuléassige

Grenze von etwa 10 % auszugleichen, misse die Federbelastung des Drossel-
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Ruckschlagventils mindestens einer Brennstoff-Flissigkeitssdule von 300 mm
das Gleichgewicht halten, also bei einem solchen Flussigkeitsdruck noch keinen

Brennstoff durchtreten lassen (S. 1 f.).

bb) Damit sind zwar die Merkmale 1 bis 4 offenbart, nicht aber die Merk-
male 4.1 und 4.2.

(1) Ausden oben wiedergegebenen Ausfihrungen zur Federbelastung
des Ruckschlagventils ergibt sich, wie auch die Klagerseite nicht in Zweifel zieht,
nur ein Mindestdruck von 0,03 bar. Entgegen der Auffassung der Klagerin zu 1
ist damit ein Mindestdruck von 0,9 bar weder offenbart noch nahegelegt.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die von der Klagerin zu 1 herangezo-
gene Rechtsprechung des Senats zu Bereichsangaben mit einer Unter- und einer
Obergrenze (BGH, Urteil vom 7. Dezember 1999 - X ZR 40/95, GRUR 2000, 591,
593 - Inkrustierungsinhibitoren; BGH, Beschluss vom 20. Marz 1990
- X ZB 10/88, BGHZ 111, 21, 27 = GRUR 1990, 510 - Crackkatalysator; Be-
schluss vom 12. Mai 1992 - X ZB 11/90, BGHZ 118, 201, 217 = GRUR 1992, 842
- Chrom-Nickel-Legierung) auf nach oben offene Bereichsangaben Ubertragbar
ist. Im Streitfall l&sst sich den Ausfiihrungen in der Beschreibung von NK12 je-
denfalls nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass zur Verwirklichung der
in NK12 angestrebten Funktion auch ein Mindestdruck in der Leitung (4) in Be-
tracht kommt, der sich von dem beispielhaft angegebenen Druck um den Faktor

30 unterscheidet.

(2)  Eine implizite Offenbarung von Merkmal 4.1 k&me auch nach Auf-
fassung der Klagerin zu 1 allenfalls dann in Betracht, wenn NK12 ein Mindestwert
von 0,9 bar absolut zu entnehmen ware. Diese Voraussetzung ist aus den oben

dargelegten Grinden nicht erfillt.

C) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist auch jeweils gegeniber
der US-amerikanischen Patentschrift 4 187 822 (D1), dem Werkstatthandbuch
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CAV (D2), dem Beitrag "C.A.V. Type DPA Fuel Injection Pump" (D3) und der
deutschen Offenlegungsschrift 28 08 472 (D4) neu.

aa) Die Entgegenhaltungen betreffen eine Pumpvorrichtung fir die Ver-

sorgung eines Verbrennungsmotors mit flissigem Kraftstoff.

D1 und D4 fuhren aus, bei solchen Vorrichtungen sei es schwierig, die
Leerlaufdrehzahl unabhangig von der Motortemperatur konstant zu halten, weil
bei kalter Maschine mehr Kraftstoff bendtigt werde als in warmem Zustand. Zur
Abhilfe wird ein auf Temperatur ansprechendes Steuerglied (49) vorgeschlagen,
das die Einstellung eines Drosselventils (14) derart verandert, dass bei kalter Ma-
schine mehr Kraftstoff zugefiihrt wird (D1 Sp. 1 Z. 15-32; D4 S. 5 Abs. 1-3).

Eine dem damaligen Stand der Technik zugerechnete Vorrichtung ist in

der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt.
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FIG.I.

Die Vorrichtung besteht aus einer Einspritzpumpe (10), einer Forder-
pumpe (12), einer Drosselventil- und Regeleinheit (14) und einem Regulierventil
(13) (D1 Sp. 1 Z. 43-45; D4 S. 6 Abs. 3).

Das Regulierventil (13) lasst einen Teil des von der Férderpumpe (12) ge-
forderten Kraftstoffs zu deren Eingangsseite hintiberstromen (D1 Sp. 2 Z. 19-22;
D4 S. 7 unten). Es ist so konfiguriert, dass der Ausgangsdruck der Férderpumpe
(12) mit zunehmender Motordrehzahl ansteigt (D1 Sp. 2 Z.37-40; D4 S.8
Abs. 1).
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Das Drosselventil (14) umfasst einen Kolben (32), dessen gegentberlie-
gende Enden von dem Ausgangsdruck der Férderpumpe (12) und dem Druck
einer Feder (33) beaufschlagt werden. Die Federkraft lasst sich durch Handbeta-
tigungselemente (34) nachstellen (D1 Sp. 2 Z. 41-46; D4 S. 8 Abs. 2). Durch Be-
wegung des Kolbens (32) wird der freie Durchtrittsquerschnitt zwischen der Um-
fangsnut (35) des Kolbens (32) und dem Ausgang (37) verandert. Werden fur
eine gegebene Motordrehzahl die Handbetatigungselemente (34) so bewegt,
dass die durch die Feder (33) ausgeubte Kraft verstarkt wird, nimmt das Ausmalf3
der vom Drosselventil (14) angebotenen Verengung ab, wodurch sich die Kraft-
stoffzufuhr zur Verbrennungskraftmaschine erhoht. Werden die Handbetéati-
gungselemente (34) hingegen so verstellt, dass sich die durch die Feder (33)
ausgeubte Kraft verringert, bewegt sich der Kolben unter dem Ausgangsdruck
der Kraftstoffforderpumpe weiter vor und nimmt das Ausmal’ der Verengung zu,
so dass sich die Kraftstoffzufuhr verringert (D1 Sp. 2Z. 53 -Sp. 3Z. 3; D4 S. 8/9).

bb) Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung von Merkmal 4.

Das Drosselventil (14) stellt ein stromaufwarts des Verdréangerraums an-
geordnetes Mittel zum Begrenzen des Zuflusses zum Verdrangerraum im Sinne
von Merkmal 3 dar. Es begrenzt den Zufluss zum Verdrangerraum in Abh&ngig-

keit von einer Betatigung der Handbetatigungselemente (34).

Das Reguliervenitl (13) regelt den Ausgangsdruck der Kraftstoffforder-
pumpe (12), indem es diesen ansteigen lasst, wenn die Betriebsdrehzahl der
Verbrennungskraftmaschine zunimmt und beeinflusst dadurch das Offnungsver-
halten des Drosselventils (14). Damit wirkt sich sein Verhalten zwar (neben einer
Betéatigung der Handbetatigungselemente [34]) ebenfalls auf die Begrenzung des
Zuflusses zum Verdrangerraum durch das Drosselventil (14) aus. Das Regulier-

ventil (13) begrenzt diesen Zufluss aber nicht selbst.
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Damit ist in D1 bis D4 kein stromabwaérts des Drosselventils (14) - als zu-
flussbegrenzendem Mittel im Sinne der Erfindung - angeordnetes dem Ver-
drangerraum vorgeschaltetes, druckdifferenzbetétigtes, drosselndes 2/2-Wege-

ventil offenbart.
d) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war auch nicht naheliegend.

aa) Entgegen der Ansicht der Klagerin zu 1 gab es ausgehend von
NK12 keine Veranlassung, das dort offenbarte federbelastete Drosselsaugventil
im Sinne von Merkmal 4.1 fortzuentwickeln und auf einen Mindestdruck 0,9 bar

absolut auszulegen.

(1)  Wie auch die Klagerin zu 1 nicht verkennt, spricht NK12 das Prob-

lem der Hohlraumbildung nicht an.

Damit fehlt es an einer ausdricklichen Anregung, das darin offenbarte
Drosselsaugventil so zu bemessen, dass der Druck in der Verbindungsleitung

eine Hohlraumbildung verhindert.

(2) Die in NK12 offenbarte Funktion des Drosselventils, Ungleichma-
Bigkeiten im Druckverlauf auf ein praktisch zulassiges Mal3 zu reduzieren, gab
keine implizite Anregung, dariber hinaus auch der Ausbildung von Hohlraumen

entgegenzuwirken.

Dass mit der einen Funktion zugleich auch die andere verwirklicht wird, ist
weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich und angesichts des in NK12 als

Beispielswert angegebenen Drucks von 0,03 bar ohnehin fernliegend.

(3) Entgegen der Auffassung der Klagerin zu 1 ergab sich aus dem
Umstand, dass die Aufzahlung mdglicher Storfaktoren in NK12 nicht abschlie-

Rend ist, keine abweichende Beurteilung.

Dieser Umstand mag Anlass gegeben haben, die in NK12 offenbarte L6-

sung auch zum Unterbinden anderer Storfaktoren in Betracht zu ziehen. Dies gilt
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jedoch allenfalls insoweit, als es sich um Phanomene handelt, die auf einem ver-
gleichbaren Wirkungszusammenhang beruhen wie die in NK12 konkret benann-
ten Faktoren (Schiefstellung des Motors, Flissigkeitssto3e, Erschitterungen o-

der Ablagerungen) und deshalb mit &hnlichen Mitteln behoben werden kdnnen.

Diese Voraussetzungen liegen fur das Austreten von Dampf oder Gas

nicht vor.

NK12 zeigt allerdings auf, dass UngleichmaRigkeiten insbesondere bei ge-
ringem Fullungsgrad auftreten kénnen (S. 1 rechts oben) und dass in diesem
Stadium der Druck infolge der Drosselung stark herabgesetzt ist (S. 3 links Mitte).
Damit ist dieselbe Ursache angesprochen, die auch zum Austritt von Dampf oder
Gas fuhren kann. Nicht ersichtlich ist jedoch, dass diesem Phanomen mit ahnli-
chen Mitteln begegnet werden kann, wie sie in NK12 offenbart sind. Deshalb
hatte es einer zusétzlichen Anregung bedurft, um auf das - als solches vorhan-
dene - Fachwissen zurlickzugreifen, wonach die Bildung von Hohlraumen nach-
teilig sein kann und durch Beeinflussung der Druckverhéltnisse unterbunden wer-

den kann.

bb) Die Klagerseite zeigt nicht auf, dass sich aus dem sonstigen Stand

der Technik weitergehende Anregungen ergaben.
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102 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbin-
dung mit § 97 Abs. 1 ZPO.
Bacher Grabinski Hoffmann

Marx Rensen

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.02.2019 - 1 Ni 22/17 (EP)



