BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 33/15 Verkiindet am
3. Mai 2018

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 20 2011 050 263

ECLI:DE:BPatG:2018:030518B10Wpat33.15.0



hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mindlichen Verhandlung vom 3. Mai 2018 unter Mitwirkung des Rich-
ters Dipl.-Ing. Richter als Vorsitzender sowie der Richter Eisenrauch,

Dipl.-Ing. Kiest und Dr.-Ing. Gro3mann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss
der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 19. Januar 2015 aufgehoben und das Patent wird
mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechterhalten:

- Patentanspriche 1 bis 9, wie in der mundlichen Ver-
handlung tberreicht;
- Beschreibung und Zeichnung gemal3 Patentschrift.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Grinde

Gegen das Patent 10 2011 050 263, das am 11. Mai 2011 angemeldet und des-
sen Erteilung am 17. Januar 2013 verdffentlicht worden ist, ist Einspruch erhoben
worden. Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf
Grund der Anhérung vom 19. Januar 2015 beschlossen, das Patent aufrechtzuer-

halten.



Im Einspruchsverfahren sind dabei die nachfolgenden Druckschriften

E1l DE197 33964 Al
E2 US849532 A

E3 US4017913 A
E4 US 3063469 A
E5 EP 1859156 B1

E6  JP 2009/243 328 A (mit englischer Ubersetzung E6T und auszugsweiser
deutscher Ubersetzung E6d)

E7 US 2010/0313 859 Al
E8 DE 196 48 482 Al
E9 WO 2006/092 401 Al

herangezogen worden, wobei die Druckschriften E1 bis E5 bereits im Prifungs-
verfahren bertcksichtigt worden sind.

Die Patentabteilung hat in ihrem Beschluss den Gegenstand des Patents in der
erteilten Fassung des Anspruchs 1 als patentfahig erachtet, da er gegentiber dem
aufgezeigten Stand der Technik neu sei und insbesondere weder durch E6 alleine

noch in Kombination mit E7 nahegelegt werde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 27. April 2015 eingegangene Be-
schwerde der Einsprechenden. Sie hat in ihrer Beschwerdebegriindung ausge-
fuhrt, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ausgehend von E6
auch in Bezug auf die bauliche Ausgestaltung nahegelegt werde. So gelange der
Fachmann im Hinblick auf eine kostenginstige Fertigung bei kleinen Stiickzahlen
zum Streitgegenstand, wenn er anstelle der komplexen einteiligen hiilsenférmigen

Bauteile 52, 54 der E6 eine mehrteilige, aus einfach herstellbaren Einzelteilen



zusammengesetzte Konstruktion vorsehe; zudem seien ihm entsprechende Vor-

bilder im Stand der Technik, bspw. nach E7 oder E8, auch bekannt.

Die Patentinhaberinnen haben in der mindlichen Verhandlung 11 Seiten neue
Beschreibung und neue Anspriche 1 bis 9 vorgelegt, deren Gegenstand eine
maoglichst einfache Montage ermdgliche und keine zusatzlichen Befestigungsmittel
erfordere, da die Feder die topfférmigen Mantelflachen in ihrer Lage halte; fir eine
derartige Kombination gébe es im Stand der Technik keine Vorbilder oder Anre-

gungen.

Die Einsprechende ist der Auffassung der Patentinhaberinnen entgegengetreten,
da die nunmehr beanspruchte Konstruktion ihrer Meinung nach immer noch durch

die Kombination der E6 mit E7 nahegelegt werde.

Die Beschwerdefuhrerin und Einsprechende hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 19. Januar 2015 aufzuheben und das Patent in

vollem Umfang zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerinnen und Patentinhaberinnen haben in der mundlichen
Verhandlung den Antrag gestellt,

das Patent mit den in der mindlichen Verhandlung Uberreichten
Patentanspriichen 1 bis 9 ohne eine Anderung der Beschreibung
beschrankt aufrechtzuerhalten.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Lventilvorrichtung fur eine Verbrennungskraftmaschine mit einem
Gehause (2), in dem zumindest ein Einlass (4, 6) und ein Auslass
(8) ausgebildet sind,

zumindest einer Durchgangs6ffnung (10, 12), Gber die der zumin-
dest eine Einlass (4, 6) mit dem zumindest einen Auslass (8) flui-
disch verbindbar ist,

zumindest einem VentilschlieRglied (18, 20), Uber welches die
Durchgangs6ffnung (10, 12) regelbar ist,

einer translatorisch mittels eines Aktors (56) bewegbaren Ventil-
stange (22), auf der das zumindest eine Ventilschlie3glied (18, 20)
angeordnet ist,

einer Feder (32), die die Ventilstange (22) umgibt und die sich mit
ihrem ersten Ende gegen das eine Ventilschlie3glied (18) abstutzt
und mit ihrem entgegengesetzten Ende gegen ein Anschlagele-
ment (20) abstitzt und

einem Element, welches im Wesentlichen die Feder (32) umgibt,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Element im Wesentlichen durch zwei ineinander greifende ra-
dial geschlossene Mantelflachen (46, 48) gebildet ist, von denen
die erste Mantelflache (46) gegen das zumindest eine Ven-
tilschlie3glied (18) anliegt und mit diesem bewegbar ist und die
zweite Mantelflache (48) gegen das Anschlagelement (20) anliegt,
wobei das Ventilschlie3glied (18) relativ zum Anschlagelement
(20) bewegbar ist und dass die eine der ineinander greifenden ra-
dial geschlossenen Mantelflachen (48) in der anderen Mantelfla-
che (46) angeordnet ist, wobei der Innendurchmesser der einen
Mantelflache (46) grol3er ist als der Aul3endurchmesser der ande-
ren Mantelflache (48), wobei die ineinander greifenden, radial ge-

schlossenen Mantelflachen (46, 48) an topfformigen Bauteilen (42,



44) ausgebildet sind, durch deren Bdden (50, 52) die Ventilstange
(22) ragt und wobei die Feder (32) die Boden (50, 52) der topffor-
migen Bauteile (42, 44) an der ersten Seite gegen das Anschla-
gelement (20) und an der gegenuberliegenden Seite gegen das
Ventilschlie3glied (18) druckt.”

Hieran schliel3en sich die Anspriiche 2 bis 9 an, die folgendermal3en lauten:

»2. Ventilvorrichtung fir eine Verbrennungskraftmaschine nach
Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die topfférmigen Bauteile (42, 44)

Tiefziehteile sind.

3. Ventilvorrichtung fur eine Verbrennungskraftmaschine nach ei-
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das VentilschlieRglied (18) translatorisch bewegbar auf der
Ventilstange (22) angeordnet ist und Uber die Feder (32) in Rich-
tung eines Anschlags (24) belastet ist, der mit der Ventilstange
(22) verbunden ist.

4. Ventilvorrichtung fir eine Verbrennungskraftmaschine nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilstange (22) an
ihrem Ende ein AulRengewinde (30) aufweist, auf welches eine
Mutter (28) geschraubt ist, die als Anschlag (24) dient.

5. Ventilvorrichtung fur eine Verbrennungskraftmaschine nach ei-
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Ventilstange (22) ein zweites VentilschlieR3glied (20),
welches als Anschlagelement fur die Feder (32) dient, beab-
standet vom ersten Ventilschliel3glied (18) angeordnet ist, und



Uber welches eine zweite Durchgangso6ffnung (12) regelbar ist, die

zu einem zweiten Einlass (6) oder Auslass fuhrt.

6. Ventilvorrichtung fur eine Verbrennungskraftmaschine nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass beide Ventilschliel3glie-
der (18, 20) Ausnehmungen (34, 36) aufweisen, welche eine zu
den Béden (50, 52) der topfformigen Bauteile (42, 44) korrespon-
dierende Form aufweisen und in die die topfférmigen Bauteile (42,

44) ragen.

7. Ventilvorrichtung fur eine Verbrennungskraftmaschine nach ei-
nem der Anspriche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass an
beiden Ventilschlie3gliedern (18, 20) sich in das Innere der Feder
(32) erstreckende ringférmige Vorspringe (38, 40) ausgebildet

sind.

8. Ventilvorrichtung fur eine Verbrennungskraftmaschine nach ei-
nem der Anspriche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass beide
Ventilschliel3glieder (18, 20) translatorisch verschiebbar auf der
Ventilstange (22) angeordnet sind und durch die Feder (32) zwi-
schen den beiden Ventilschliel3gliedern (18, 20) jeweils entgegen-
gesetzt in Richtung von Anschlagen (24, 26), die an der zur Feder
(32) entgegengesetzten Seite der beiden Ventilschlie3glieder (18,
20) an der Ventilstange (22) ausgebildet sind, belastet sind.

9. Ventilvorrichtung fur eine Verbrennungskraftmaschine nach ei-
nem der Anspriche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ventilschliel3glieder (18, 20) durch die Feder (32) in Richtung ihrer

zugeordneten Ventilsitze (14, 16) belastet sind.”

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig. Im Ergebnis fuhrt

sie zu einer beschrankten Aufrechterhaltung des Patents.

1. Die geltenden Anspriche sind zul&ssig.

Der geltende Anspruch 1 ist in zuldssiger Weise durch die Zusammenfassung der
erteilten Anspriche 1, 2 und 4 bzw. der ursprunglich eingereichten Anspriche 1,
2, 3 und 5 gebildet worden und ist damit unbestritten zulassig. Gleiches gilt fir
Unteranspriiche 2 bis 9, die inhaltlich den erteilten Anspriichen 3 und 5 bis 11 ent-
sprechen und lediglich bezilglich der Nummerierung und ihrer Rickbeziige an die

geltende Anspruchsfassung angepasst worden sind.

2. Zum Patentgegenstand

Das Streitpatent betrifft eine Ventilvorrichtung fir eine Verbrennungskraftma-
schine, die dort bekanntermal3en als AGR- bzw. EGR-Ventil eingesetzt werden.
Derartige Ventile kbnnen je nach Betriebsweise einerseits sehr hohen thermischen
Belastungen ausgesetzt sein, was insbesondere hinsichtlich der Ventilfeder kri-
tisch ist, andererseits aber auch zur Versottung neigen, was fur bewegliche Teile,

insbesondere fur die Ventilstange, negative Auswirkungen haben kann.

Der Erfindung liegt vor diesem Hintergrund nach Absatz [0009] der Streitpatent-
schrift zunachst die Aufgabe zugrunde, eine Ventilvorrichtung zu schaffen, welche
bei den vorbeschriebenen Belastungen stérungsfrei funktioniert. Dabei sollen Ab-
lagerungen an der Ventilstange insbesondere in Bereichen, die der gleitenden
Fuhrung dienen, ebenso vermieden werden wie eine thermische Uberlastung der

Feder.



Dartber hinaus sollen die Schutzelemente so ausgebildet sein, dass die Montage
erleichtert wird (Absatz [0011]) und die Schutzelemente ohne zusétzliche Befesti-

gungsmittel in ihrer Position gehalten werden (Absatz [0013]).

Der Anspruch 1 umfasst in der geltenden Fassung folgende Merkmale:

a) Ventilvorrichtung fur eine Verbrennungskraftmaschine mit

b) einem Gehause (2), in dem zumindest ein Einlass (4, 6) und ein Auslass

(8) ausgebildet sind,

¢) zumindest einer Durchgangso6ffnung (10, 12), Uber die der zumindest eine

Einlass (4, 6) mit dem zumindest einen Auslass (8) fluidisch verbindbar ist,

d) zumindest einem VentilschlieRglied (18, 20), Uber welches die Durch-

gangsoffnung (10, 12) regelbar ist,

e) einer translatorisch mittels eines Aktors (56) bewegbaren Ventilstange

(22), auf der das zumindest eine Ventilschlief3glied (18, 20) angeordnet ist,
f) einer Feder (32), die die Ventilstange umgibt,

g) und die sich mit ihnrem ersten Ende gegen das eine VentilschlieR3glied (18)

abstitzt

h) und mit ihrem entgegengesetzten Ende gegen ein Anschlagelement (20)

abstitzt und
i) einem Element, welches im Wesentlichen die Feder (32) umgibt,
dadurch gekennzeichnet, dass

j) das Element im Wesentlichen durch zwei ineinander greifende radial ge-

schlossene Mantelflachen (46, 48) gebildet ist,

k) von denen die erste Mantelflache (46) gegen das zumindest eine Ven-
tilschlief3glied (18) anliegt und mit diesem bewegbar ist,
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l) und die zweite Mantelflache (48) gegen das Anschlagelement (20) anliegt,
wobei das Ventilschlie3glied (18) relativ zum Anschlagelement bewegbar
ist,

m) und dass die eine der ineinander greifenden radial geschlossenen Man-

telflachen (48) in der anderen Mantelflache (46) angeordnet ist und

n) wobei der Innendurchmesser der einen Mantelflache (46) gréRer ist als

der AuBendurchmesser der anderen Mantelflache (48),

0) wobei die ineinander greifenden, radial geschlossenen Mantelflachen (46,
48) an topfférmigen Bauteilen (42, 44) ausgebildet sind, durch deren Bo-
den (50, 52) die Ventilstange (22) ragt und

p) wobei die Feder (32) die Bdden (50, 52) der topfférmigen Bauteile (42, 44)
an der ersten Seite gegen das Anschlagelement (20) und an der gegen-

Uberliegenden Seite gegen das VentilschlieRglied (18) driickt.

Von diesen Merkmalen bedtrfen die Merkmale k und | der Auslegung, wobei als
fur das Verstandnis des Patents mal3geblicher Fachmann ein Diplomingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjahriger Erfahrung in der Entwicklung, Kon-
struktion und Fertigung von Ventilvorrichtungen, insb. fur Verbrennungskraftma-

schinen, angesehen wird.

Dieser Fachmann wird die Formulierung in den Merkmalen k und I, dass die jewei-
ligen Mantelflachen gegen das VentilschlieRglied bzw. das Anschlagelement an-
liegen, so verstehen, dass es sich hierbei um separate Teile handelt, die nicht in-
tegral bzw. einteilig mit dem vorgenannten Ventilschliel3glied bzw. Anschlagele-
ment ausgefuhrt sind. Weitergehende Schlussfolgerungen in Bezug auf eine Be-
festigung, insbesondere ein exklusiv loses Anliegen ohne weitere Befestigungs-
mittel, kbnnen aus dieser Formulierung allerdings nicht gezogen werden bzw. sind
daraus nicht ableitbar und wirden zu einer (unzulédssigen) beschrankenden Aus-

legung fuhren (siehe auch Absatze 11 und 13 des Streitpatents).
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3. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist patentfahig (88 1 bis 5
PatG).

3.1. Die zweifellos gewerblich anwendbare Vorrichtung nach dem Patentan-
spruch 1 ist neu.

Die Neuheit gegentber dem vorliegenden Stand der Technik ist zweifellos gege-
ben. So geht aus keiner der Schriften eine Ventilvorrichtung mit zwei an topfférmi-
gen Bauteilen ausgebildeten Mantelflachen hervor (Merkmal o), die am Ven-
tilschlie3glied bzw. am Anschlagelement anliegen, d. h. separat von diesen aus-
gebildet sind (Merkmale k und 1), und bei der die Boden der topfformigen Bauteile
durch die Feder gegen das Anschlagelement bzw. gegen das Ventilschliel3glied

gedrickt werden (Merkmal p).

Dies gilt auch fir das EGR-Ventil der E6. Hierbei sind zum Schutz der Ventilfeder
56 vor einer Beaufschlagung durch das Abgas zwei Mantelflachen 52a, 54a vor-
gesehen, womit dieses Ventil insgesamt die Merkmale a bis j sowie m und n auf-
weist (siehe Figur 1 in Verbindung mit den Absatzen 27 bis 31 der E6T). Das
letztgenannte Merkmal ergibt sich fur den Fachmann aus der Tatsache, dass zur
besseren Abdichtung ein Dichtring 58 vorgesehen ist, um den Spalt zwischen den
beiden Mantelflachen 52a und 54a abzudichten; hierdurch wird namlich implizit
offenbart, dass der Innendurchmesser der Mantelflache 54a grof3er als der Au-
Rendurchmesser der Mantelflache 52a ist. Im Unterschied zum Streitgegenstand
sind die Mantelflachen 54a, 52a jedoch integral mit dem Ventilschliel3glied 54b
bzw. dem Anschlagelement 52b ausgebildet, so dass bei E6 eine separate Aus-
gestaltung der Mantelflachen mit topffomigen Boden, die von der Ventilfeder ge-
gen das VentilschlieRglied bzw. das Anschlageelement gedrickt werden, nicht

vorliegt (fehlende Merkmale k, |, o und p).

3.2. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit.
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Als nachstkommender Stand der Technik wird E6 angesehen, deren Ventilvor-
richtung ebenfalls die streitpatentgeméale Aufgabe, die Ventilfeder und die Ventil-
stange vor den schadlichen Einflissen des Abgases zu schitzen, erfullt. Aller-
dings unterscheidet sich die Vorrichtung der E6 in der baulichen Ausgestaltung
vom Streitgegenstand durch die Merkmale k, I, o und p (siehe Neuheitsvergleich
unter Punkt 3.1.).

Diese baulichen Unterschiede fuihren in ihrer streitpatentgemafen Kombination zu
einem Gegenstand, der einfach zu montieren ist und bei dem fir die Sicherung
der Position der Mantelflachen keine weiteren Montage- bzw. Befestigungsmittel
erforderlich sind (siehe auch Punkt 2, 3. Absatz). Fir eine derartige Kombination
finden sich weder im Stand der Technik Vorbilder noch wird eine solche durch das

Fachwissen nahegelegt.

So mag es zwar entsprechend den Ausfiihrungen der Einsprechenden im Hinblick
auf gunstige Herstellkosten bei kleineren Stiickzahlen und unter Abwagung der
Vor- und Nachteile einzelner spanender und spanloser Fertigungsverfahren nahe-
liegend sein, anstelle des komplexen einteiligen Gesamtkorpers 52 bzw. 54 der E6
eine geteilte Ausfihrung in Betracht zu ziehen, die aus einfach herstellbaren
Grundkdrpern besteht (Merkmale k und ). Zudem ist in diesem Zusammenhang
dem Fachmann ein entsprechendes Beispiel bzw. Vorbild aus E7 bekannt, bei der
mit Verweis auf eine einfache Bauweise und eine vereinfachte Herstellung eine
der Mantelflachen, namlich die untere Mantelflache 32, mit einem topfférmigen
Boden 32a als separates Teil und getrennt vom VentilschlieR3glied 24 ausgestaltet
ist (siehe E7, Figur 3 i. V. m. Absatz [0024]).

Jedoch mangelt es im gesamten vorliegenden Stand der Technik an einer Anre-
gung oder einem Hinweis dahingehend, beide Mantelflachen bewusst mit einem
topfféormigen Bauteil auszugestalten, um im Zusammenwirken mit der Ventilfeder
die (lose) anliegenden Mantelflachen in Position zu halten, ohne dass es weiterer
Befestigungsmittel bedarf (siehe Absatz [0013] der Streitpatentschrift). Im Gegen-
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satz hierzu lehrt E7 bezlglich der Befestigung der unteren Mantelflache, deren
topfféormigen Boden durch Verstemmen (,caulking®) festzulegen, was einen zu-
satzlichen Herstellschritt erfordert und von der streitpatentgemafen Lésung weg-
fuhrt (siehe Figur 3, insb. Bez. 31b, i. V. m. Absatz [0018]). Dariiber hinaus kann
E7 auch deshalb kein Zusammenwirken der Ventilfeder mit dem Boden der Man-
telflache nahelegen, da die Ventilfeder rdumlich Uberhaupt nicht mit den Mantel-
flachen 32, 33 in Verbindung steht (siehe Figur 2, Ventilfeder 30); an einer diesbe-
zuglichen Anregung mangelt es auch der E6, da bei der integralen Bauweise von
Mantelflache und Ventilschlie3glied bzw. Anschlagelement grundsatzlich keine
Festlegung der Mantelflache durch die Ventilfeder erforderlich ist. Somit kann be-
reits aus den vorgenannten Griinden die Argumentation der Einsprechenden, dass
der Fachmann in naheliegender Weise durch eine Kombination von E6 und E7

zum Streitgegenstand gelange, nicht Gberzeugen.

Die Bericksichtigung des weiteren Standes der Technik fihrt ebenfalls nicht wei-
ter. So geht E8 nicht tUber den Offenbarungsgehalt der E7 hinaus. Diese zeigt in
Figur 3 eine Befestigung der oberen Mantelflache 35 am Anschlagelement, bei der
ein radial nach aul3en gezogener Kragen formschlissig eingeklemmt wird, und die
untere Mantelflache 36 offensichtlich tber eine Press- oder Fligeverbindung mit
dem Ventilschliel3glied verbunden ist. Die weiteren Schriften liegen noch weiter ab
und liefern ebenso keine Anregung in Richtung der Ausgestaltung gemald der
Merkmalskombination o und p.

Damit kann der Fachmann nicht in naheliegender Weise zu einem Gegenstand mit
allen Merkmalen des Anspruchs 1 gelangen, da dem gesamten vorliegenden
Stand der Technik weder ein entsprechendes Vorbild noch eine Anregung in

Richtung der streitpatentgemafen Lehre entnehmbar ist.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist somit patentfahig.
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4. Mit dem patentfahigen Patentanspruch 1 haben auch die hierauf riickbezo-
genen Unteranspruche 2 bis 9 Bestand, da sie nicht triviale Ausgestaltungen der

Ventilvorrichtung nach Anspruch 1 betreffen.

1.
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 gertgt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befan-
genheit 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 Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder stillschweigend zu-
gestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schrift-

lich einzulegen.

Richter Kuest Eisenrauch Dr. GroRmann

pro
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