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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 046 095.7

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mudndliche Verhandlung vom 6. April 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmdiller, der Richterin Bayer sowie der

Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krliger

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1.

Die Beschwerdefiihrerin

Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der

Die Beschwerde wird hinsichtlich des in der mindlichen Ver-
handlung am 6. April 2017 gestellten Hauptantrags zurtickge-

wiesen.

Soweit die Beschwerde hilfsweise darauf gerichtet ist, den
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. Dezember 2015 aufzuheben und ein Patent auf der Grund-
lage der Anspriuche nach Hilfsantrag 1, mit Datumsaufdruck
5. April 2017, eingereicht in der mundlichen Verhandlung am
6. April 2017, zu erteilen, wird der Beschluss der Prifungsstelle
fur FO2M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. De-
zember 2015 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prifung
und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurickverwiesen.

Grinde

Bezeichnung:

Mit Beschluss vom 17. Dezember 2015 hat die Prifungsstelle fur Klasse FO2M
des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurtickgewiesen und

dabei zur Begrindung angegeben, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht

neu.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 20. Januar 2016 eingelegte Be-

,Brennstoffeinspritzventil®.

schwerde der Anmelderin.

ist Anmelderin der am 23. September 2004 beim



Die Beschwerdefihrerin stellte den Antrag,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse FO2M des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 17. Dezember 2015 aufzuheben und das Patent mit der

Bezeichnung ,Brennstoffeinspritzventil® mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprtiche 1 bis 7 gemal Hauptantrag,

Uberreicht in der mindlichen Verhandlung am 6. April 2017,
Beschreibung

und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 8)

gemal Offenlegungsschrift,

hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentanspriiche 1 bis 7 gemaf Hilfsantrag 1,

Uberreicht in der mindlichen Verhandlung am 6. April 2017,
Beschreibung

und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 8)

gemal Offenlegungsschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentanspriche 1 bis 6 gemal3 Hilfsantrag 2,

Uberreicht in der mundlichen Verhandlung am 6. April 2017,
Beschreibung

und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 8)

gemal Offenlegungsschrift.



In der Fassung nach dem Hauptantrag lautet der Anspruch 1:

1. Brennstoffeinspritzventil (1), insbesondere Einspritzven-
til fir Brennstoffeinspritzanlagen von Brennkraftmaschi-
nen, mit einem in einem Ventilgehduse (2) angeordneten
piezoelektrischen Aktor (&), der sich zumindest mittel-
bar an dem Ventilgehduse (2) abstiitzt, und einem von dem
Aktor (6) mittels einer Ventilnadel (13) bet&dtigbaren
VentilschlieBkorper (17), der mit einer Ventilsitzfliche
(16) zu einem Dichtsitz zusammenwirkt, wobei zumindest
ein Entkopplungselement (8) vorgesehen ist, mittels dem
sich der Aktor (&) an dem Ventilgehduse (2) abstiitzt o-
der mittels dem der Aktor in Zusammenwirkung mit der
Ventilnadel (13) den VentilschlieBkérper (17) betatigt,
wobei das Entkopplungselement (8) einen Teil der beim
Aktivieren des Aktors (6) zur Betadtigung des Ven-
tilschlieBkorpers (17) von dem Aktor (6) umgesetzten me-
chanischen Energie aufnimmt, um die Betidtigung des Ven-
tilschlieBkorpers (17) zu ddmpfen,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Entkopplungselement (8) als Teil des Aktors (6) aus-
gebildet ist, der zur Verringerung der Steifigkeit des
Entkopplungselementes (8) zumindest eine Aussparung (20,
21, 30, 31), vorzugswelise mehrere Aussparungen (20, 21,
30, 31), aufweist, wobei die Aussparungen (20, 21, 30,
31) direkt in den passiven Keramikschichten des Aktors

(6) ausgebildet sind.



In der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 lautet bei unverdndertem Oberbegriff der

kennzeichnende Teil des Anspruchs 1:

Die

Die

D1)
D2)
D3)
D4)
D5)
D6)
D7)
D8)
s1)

dadurch gekennzeichnet, dass

das Entkopplungselement (8) als Teil des Aktors (6) aus-
gebildet ist, der zur Verringerung der Steifigkeit des
Entkopplungselementes (8) mehrere Aussparungen (20, 21,
30, 31), aufweist, wobei die Aussparungen (20, 21, 30,
31) direkt in den passiven Keramikschichten des Aktors

(6) ausgebildet sind.

weiteren Anspriche 2 bis 7 sind auf den jeweiligen Anspruch 1 riickbezogen.

folgenden Entgegenhaltungen sind im Verfahren:

DE 101 32 756 Al
DE 19947 779 Al
DE 100 40 239 A1
DE 100 57 495 Al
DE 198 58 476 Al
DE 4005455A1
DE 198 43 940 A1
DE 198 56 202 Al
DE 100 25 998 Al

Wegen des Wortlauts des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2, der rickbezogenen

Anspriche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



1) Die zulassige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als die Sache auf Grundlage der

Anspriche nach Hilfsantrag 1 zur weiteren Prifung und Entscheidung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen war, weil der Gegenstand

des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gegenuber dem bis jetzt im Verfahren

befindlichen Stand der Technik neu ist und sich fir den Fachmann nicht in

naheliegender Weise aus diesem Stand der Technik ergibt. Zu Hilfsantrag 2 kann

keine Entscheidung ergehen, da dieser gegentuber Hilfsantrag 1 nachrangig ist.

2) Der Anspruch 1 in der Fassung nach dem Hauptantrag lasst sich wie folgt

gliedern:
MO  Brennstoffeinspritzventil (1), insbesondere Einspritzventil
fur Brennstoffeinspritzanlagen von Brennkraftmaschinen,
M1 mit einem in einem Ventilgehduse (2) angeordneten piezoelektrischen Aktor
(6), der sich zumindest mittelbar an dem Ventilgehause (2) abstutzt,
M2  und einem von dem Aktor (6) mittels einer Ventilnadel (13)
betatigbaren Ventilschlie3kdrper (17),
der mit einer Ventilsitzflache (16) zu einem Dichtsitz zusammenwirkt,
M3  wobei zumindest ein Entkopplungselement (8) vorgesehen ist,
mittels dem sich der Aktor (6) an dem Ventilgehause (2) abstitzt
oder mittels dem der Aktor in Zusammenwirkung mit der Ventilnadel (13)
den Ventilschlie3korper (17) betatigt,
M4  wobei das Entkopplungselement (8) einen Teil der beim Aktivieren des

Aktors (6) zur Betatigung des Ventilschliel3korpers (17)
von dem Aktor (6) umgesetzten mechanischen Energie aufnimmt,

um die Betatigung des Ventilschliel3kdrpers (17) zu dampfen,



dadurch gekennzeichnet,

M5  dass das Entkopplungselement (8) als Teil des Aktors (6) ausgebildet ist,
der zur Verringerung der Steifigkeit des Entkopplungselementes (8)
zumindest eine Aussparung (20, 21, 30, 31),
vorzugsweise mehrere Aussparungen (20, 21, 30, 31), aufweist,

M6  wobei die Aussparungen (20, 21, 30, 31)

direkt in den passiven Keramikschichten des Aktors (6) ausgebildet sind.

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 andert sich demgegeniber nur das
Merkmal M5:

1H5 dass das Entkopplungselement (8) als Teil des Aktors (6) ausgebildet ist,
der zur Verringerung der Steifigkeit des Entkopplungselementes (8)
mehrere Aussparungen (20, 21, 30, 31), aufweist,

3) Als Fachmann ist fir diesen Gegenstand ein Maschinenbauingenieur mit
Erfahrung  im Bereich der  Entwicklung und  Konstruktion  von

Brennstoffeinspritzventilen mit piezoelektrischem Aktor zustandig.

4) Nach dem maligeblichen Verstandnis dieses Fachmanns betrifft die Erfindung
gemall den Merkmalen MO bis M2 des Anspruchs 1l in der nach dem
Hauptantrag geltenden Fassung ein insoweit bekanntes Brennstoffeinspritzventil

mit einem piezoelektrischen Aktor.

Gemal dem Merkmal M3 ist mindestens ein Entkopplungselement (8) vorge-
sehen, das laut Merkmal M5 als Teil des Aktors (6) ausgebildet ist und zumindest
eine Aussparung aufweist, wobei sich aus Merkmal M6 ergibt, dass die
Aussparungen direkt in den passiven Keramikschichten des Aktors (6) ausgebildet

sind.



Nach dem Verstandnis des Fachmanns befinden sich die hier angesprochenen
und als bekannt vorausgesetzten passiven Keramikschichten in einem oder
beiden Endbereichen des Aktors (6), wobei der passive Endbereich bzw. die
passiven Endbereiche sich hinsichtlich ihres Aufbaus nicht von dem aktiven
mittleren Bereich des Aktors (6) unterscheiden muissen, sondern deshalb inaktiv
sind, weil in diesem Bereich die zwischen dem Keramikschichten angeordneten

Elektroden nicht elektrisch kontaktiert werden.

Daraus ergibt sich, dass beim Gegenstand des Anspruchs 1, anders als in den
Ausfuhrungsbeispielen gemal den Figuren 1 bis 7, das Entkopplungselement kein
zusatzliches Bauteil (8) ist, sondern mindestens ein Endbereich des Aktors (6)
dadurch zu einem Entkopplungselement im Sinne des Anspruchs 1 wird, dass dort

zumindest eine Aussparung ausgebildet ist.

Da der Aktor (6) mittels eines seiner Enden in Zusammenwirkung mit der
Ventilnadel (13) den VentilschlieBkorper (17) betatigt und sich dazu mit dem
anderen Ende an dem Ventilgehduse (2) abstitzen muss, ergeben sich diese
weiteren Angaben des Merkmal M3 zwangslaufig aus dem Merkmal M6.

Im Merkmal M6 sind die Aussparungen in der Mehrzahl genannt, aus dem
Merkmal M5 geht jedoch hervor, dass dies nur eine bevorzugte Ausbildung ist,
und dass eine einzige Aussparung ausreicht. Diese eine Aussparung kann bei-
spielsweise, siehe im Anspruch 3 die Variante a = 0°, in Langsrichtung des Aktors
verlaufen. Sie muss gemald dem Anspruch 1 in mindestens einem inaktiven
Endbereich des Aktors vorgesehen sein, der Anspruch schlie3t jedoch mit ein, sie
auch durch den aktiven Bereich und gegebenenfalls durch einen gegeniber-

liegenden weiteren inaktiven Endbereich des Aktors hindurch verlaufen zu lassen.

Das Merkmal M5 enthalt weiter eine Zweckangabe, namlich dass die zumindest
eine Aussparung zur Verringerung der Steifigkeit des Entkopplungselementes,

d. h. zur Verringerung der Steifigkeit des inaktiven Endbereichs des Aktors



vorgesehen ist. Bei der Formulierung ,zur Verringerung“ handelt es sich um eine
vergleichende Angabe, der der Fachmann entnimmt, dass die Steifigkeit des
inaktiven Endbereichs mit anspruchsgemalfer Aussparung geringer sein muss als
die Steifigkeit, die ein ansonsten identischer inaktiver Endbereich ohne diese
Aussparung héatte. Im Ergebnis handelt es sich dabei um eine leere Aussage, da
jede beliebige Aussparung zu einer Verringerung der Steifigkeit fuhrt.

Gemald dem Merkmal M4 soll schlie3lich das Entkopplungselement (8) einen Teil
der beim Aktivieren des Aktors (6) zur Betatigung des Ventilschliel3korpers (17)
von dem Aktor (6) umgesetzten mechanischen Energie aufnehmen, um die
Betatigung des VentilschlieBkdrpers (17) zu dampfen. Vorliegend ist jedoch das
Entkopplungselement kein zusatzliches Bauteil (8), sondern ein inaktiver End-
bereich des Aktors (6) wird dadurch zu einem Entkopplungselement, dass dort
eine Aussparung ausgebildet ist. Deshalb kann diese Angabe des Merkmals M4
nach dem Verstandnis des Fachmanns nur bedeuten, dass dieser inaktive
Endbereich des Aktors (6) einen Teil der beim Aktivieren des aktiven Bereichs des
Aktors (6) umgesetzten mechanischen Energie aufnehmen soll. Das geschieht
allerdings zwangslaufig, da (auch) der inaktive Endbereich des Aktors eine
gewisse Elastizitat aufweist und somit beim Aktivieren des aktiven Bereichs
komprimiert wird und einen Teil der umgesetzten mechanischen Energie auf-
nimmt. Da der inaktive Endbereich aufgrund der anspruchsgemafen Ausnehmung
eine Steifigkeit aufweist, die verringert ist gegenlber der Steifigkeit, die er ohne
diese Aussparung hatte, wird durch die Aussparung die Nachgiebigkeit des
inaktiven Bereichs vergrof3ert. Damit verringern sich der zur Betdtigung des
VentilschlieBkorpers (17) verbleibende Weg. Somit wird auch dessen Ge-
schwindigkeit entsprechend verringert, die Betatigung des Ventilschliel3kor-
pers (17) folglich gedampft. Im Ergebnis figen die Angaben des Merkmals M4

dem Merkmal M6 somit nichts hinzu.
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Beim Anspruch 1 in der nach dem Hilfsantrag 1 geltenden Fassung ergibt sich
aus dem gegeniber dem Merkmal M5 geéanderten Merkmal 1H5, dass nicht nur
eine, sondern mehrere Aussparungen in den passiven Keramikschichten des

Aktors (6) ausgebildet sein missen.

5) Die nach dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag 1 geltenden Anspriiche sind

zulassig.

Der Oberbegriff, Merkmale M1 bis M4, des geltenden Anspruchs 1 nach
Hauptantrag entspricht dem urspringlichen Anspruch 1. Merkmal M5 ergibt sich
aus dem urspringlichen Anspruch 4 und aus der urspringlich eingereichten
Beschreibung, siehe den Satz im Ubergang von Seite 14 auf Seite 15. Merkmal
M6 ergibt sich aus der Beschreibung, siehe den ersten Satz auf Seite 15. Die
Unteranspriiche 2 bis 7 entsprechen den urspringlichen Anspriichen 3, 5 bis 8
und 10.

Bei den Ansprichen nach Hilfsantrag 1 wurde lediglich im Anspruch 1 eine

Variante gestrichen.

6) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist neu, er
beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tatigkeit, denn er ergibt sich in nahe-

liegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen D2 und S1.

Die Entgegenhaltung D2, siehe insbesondere die Figur 2 sowie Spalte 2, Zeilen 25
bis 33, und Spalte 3, Zeilen 60 bis 64, offenbart ein Brennstoffeinspritzventil (1) mit
einem aus Schichten von Ubereinandergestapelten scheibenférmigen Keramiken

(4) aufgebauten piezoelektrischen Aktor (3).
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Die Entgegenhaltung S1 lehrt, bei einem aus Schichten von ubereinander-
gestapelten scheibenférmigen Keramiken aufgebauten piezoelektrischen Aktor fur
ein Brennstoffeinspritzventil, siehe Absatze 0003 und 0004, in einem oder beiden
Endbereichen des Aktors passive Keramikschichten vorzusehen, siehe Absétze
0007 bis 0009, Anspruch 2 und Figur 1.

Aufgrund des im Absatz 0010 der S1 angegebenen Vorteils, namlich einer
Reduktion des Einflusses von Schwankungen der Schichtdicke auf den Hub und
die Kapazitat des Aktors, ist es fur den Fachmann naheliegend, diese Malinahme
auch bei dem piezoelektrischen Aktor (3) des Brennstoffeinspritzventils (1) der D2

vorzusehen.

Der Fachmann erhdlt so, siehe insbesondere die Figur 2 und wegen der dort nicht
wiederholten Bezugszeichen die Figur 1 der D2, ein Brennstoffeinspritzventil (1),
mit einem in einem Ventilgehause (23) angeordneten piezoelektrischen Aktor (3),
der sich zumindest mittelbar (Uber den Flansch 31 in Figur 2) an dem Ventil-
gehause (23) abstutzt, und einem von dem Aktor (3) mittels einer Ventilnadel (17)
betatigbaren VentilschlieRkorper (18), der mit einer Ventilsitzflache (19) zu einem

Dichtsitz zusammenwirkt. Das entspricht den Merkmalen MO bis M2.

Dabei ist zumindest ein Entkopplungselement vorgesehen, mittels dem der Aktor
(3) in Zusammenwirkung mit der Ventilnadel (17) den Ventilschlie3kdrper (18)
betétigt. Dieses Entkopplungselement wird durch die gemald der Lehre der S1
nunmehr passiv ausgefuhrten Keramikschichten im oberen Endbereich des
Aktors (3) gebildet, der einen ringformigen Querschnitt und somit eine zentrale
Aussparung (Ausnehmung 7) besitzt, siehe die D2, Figur 2 und Spalte 2, Zeilen 29
bis 30. Das entspricht den Merkmalen M3, M5 und M6 einschliel3lich der im
Merkmal M5 geforderten Wirkung, né&mlich einer -im Vergleich zu einem
piezoelektrischen Aktor ohne eine solche Aussparung (7) - verringerten Steifigkeit

des gesamten Aktors und damit auch der passiv ausgefiihrten Keramikschichten
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im oberen Endbereich des Aktors (3). Die verringerte Steifigkeit wiederum fihrt
zwangslaufig zu der im Merkmal M4 geforderten Wirkung.

7) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ergibt sich nicht in
naheliegender Weise aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik:

Der piezoelektrische Aktor (3) des Brennstoffeinspritzventils (1) der D2 ist
ringférmig mit einer zentralen Aussparung (7) ausgefihrt, die dazu dient, mittels
des Betatigungskorpers (16) das obere Ende des Aktors (3) mit dem Ven-
tilschlieBkoérper (18) verbinden zu kénnen. Daraus ergibt sich keine Anregung,
entsprechend dem Merkmal 1H5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 anstelle der
einen zentralen Aussparung (7) mehrere Aussparungen in den passiven Kera-

mikschichten des Aktors vorzusehen.

Auch eine Zusammenschau mit den weiteren im Verfahren befindlichen Entge-

genhaltungen kann dies nicht nahelegen:

D3 lehrt, nicht einen Teil des Aktors selbst, sondern die an den Aktor 2
angrenzende Kopfplatte einer Aktoreinheit als Entkopplungselement auszubilden,
siehe z. B. in Fig. 1A, 1B und auch 2 die Kopfplatte 8 bzw. 10.

D1 und D4 offenbaren Entkopplungselemente, die auf3erhalb der Aktoreinheit,
zwischen Aktoreinheit und Gehause angeordnet sind, siehe die zwei Ent-
kopplungselemente 8 in Fig. 1 der D1 und die Entkopplungselemente ,D1“ und

,D2 in Fig. 1 der D4.

D5 offenbart einen hydraulischen Spielausgleich. Es kann dahinstehen, ob dieser
ein Entkopplungselement darstellt, da er ebenfalls aul3erhalb der Aktoreinheit,

zwischen Aktoreinheit und Ventilelement, angeordnet ist, siehe bei ,As" in Fig. 1.
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Die bereits zitierte D2 offenbart aul3erdem Dampfungsglieder zur Kompensation
von Temperaturausdehnungen. Es kann dahinstehen, ob diese als Entkopp-
lungselemente anzusehen sind, da sie ebenfalls auf3erhalb der Aktoreinheit

angeordnet sind, siehe die Dampfungsglieder 25a, 25b und 25 in den Fig. 1 und 2.

Die von der Anmelderin genannten Druckschriften D6, D7 und D8 liegen weiter ab,

sie offenbaren keine Entkopplungselemente.

8) Die Zuruckverweisung erfolgt gemafll 8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach
das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in
der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die fur
die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsachen im Sinne von Nr. 3 gilt
auch eine wesentliche Anderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein
wesentlich gednderter und damit noch nicht geprifter Patentanspruch 1

eingereicht wird (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, 8 79 Rdn 16 und 27).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Denn infolge des aus
der Beschreibung in den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmals M6 handelt es
sich bei dem anspruchsgemafRlen Entkopplungselement (8) nun nicht mehr um ein
zusatzliches, zwischen Aktor und Gehause oder zwischen Aktor und Ventil-
schlieRkorper angeordnetes Bauteil, sondern um einen Teilbereich des Aktors
selbst. Deshalb halt der Senat es flr geboten, zunachst der Prufungsstelle
Gelegenheit zu geben, Uber die Patentfahigkeit des Gegenstandes des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Recher-

che zu entscheiden.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften iber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

einzulegen.

Ganzenmdller Bayer Schlenk Kriger

Me



