BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 10/15 Verkindet am:
1. Marz 2017
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: [a
Ankopplungssystem
PatG § 82

Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur insoweit beschrankt verteidigt
werden, als es vom Nichtigkeitsklager angegriffen wird. Die beschrankte Vertei-
digung des Streitpatents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit
einem nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varian-

ten eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulassig.

BGH, Urteil vom 1. Méarz 2017 - X ZR 10/15 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2017:010317UXZR10.15.0



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mtndliche Verhandlung
vom 1. Méarz 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die
Richter Dr. Grabinski, Hoffmann, die Richterin Schuster und den Richter
Dr. Deichful3

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klagerin wird das Urteil des 4. Senats (Nich-
tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Dezember 2014
abgeéndert und das europdaische Patent 1 302 147 im Umfang von
Patentanspruch 1 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundes-

republik Deutschland fur nichtig erklart.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen



Die Beklagte ist Inhaberin des - unter Inanspruchnahme der Prioritat ei-
ner schwedischen Patentanmeldung vom 8. Januar 1998 - am 30. Dezember
1998 angemeldeten und mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteil-
ten europdaischen Patents 1 302 147 (Streitpatents). Das Streitpatent beruht auf
einer Teilanmeldung; die Stammanmeldung ist als WO 99/08237 (N3) vertffent-

licht.

Das Streitpatent wird mit der Nichtigkeitsklage der Klagerin allein im Um-
fang des selbstandigen Patentanspruchs 1 angegriffen, der in der Verfahrens-

Tatbestand:

sprache folgenden Wortlaut hat:

1. A docking system (1) which essentially comprises

a)

b)

d)

at least one self-propelled working-tool (3), preferably in-
tended for attendance of ground or floor, such as grass-
cutting, moss-scratching, watering, vacuum-cleaning, poli-

shing, transportation etc., having a body (16) and

at least one docking station (2) for the at least one working
tool (3),

wherein the docking station and the tool can by way of emit-
ted signals establish contact with each other, so that the
tool can drive up to the docking station, characterized by
that

the docking station is provided with at least one first trans-
mission part (5, 6; 5', 6" and the working tool is provided

with at least one cooperating second transmission part (7,



8) for transmission of energy between the docking station

and the working tool,

e) wherein the docking station is provided with at least one ris-
ing part (10, 11, 12, 13), of which at least one part is used
for mounting of the first transmission part(s),

f) wherein the tool's second transmission part(s) (7, 8) is/are

located on the upper side of the body.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
im angegriffenen Umfang nicht patentfahig und gehe tber den Inhalt der An-
meldung in der urspriinglichen Fassung hinaus. Die Beklagte hat das Streitpa-
tent verteidigt. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Mit ihrer Berufung
verfolgt die Klagerin ihr Klageziel weiter. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel ent-
gegen und verteidigt das Streitpatent hilfsweise in der Fassung von sechs Hilfs-

antragen.



Entscheidungsgriinde:

Die Berufung der Klagerin ist zuldssig und hat auch in der Sache Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft ein Ankopplungssystem, das ein selbstfah-
rendes Arbeitsgerat insbesondere fur die Bearbeitung eines Bodens oder Ful3-
bodens, wie Rasenméhen, Moosentfernen, Bewassern, Staubsaugen, Polieren
oder Transportieren, sowie eine Ankopplungsstation fir das Arbeitsgerat um-

fasst.

1. In der Streitpatentschrift wird ausgefihrt, dass aus dem US-ameri-
kanischen Patent 5 440 216 (N5) ein Ankopplungssystem bekannt sei, das ei-
nen Bodenreinigungsroboter und eine Ankopplungsstation zum Aufladen der
Batterie des Roboters aufweise. Der Roboter werde in die Nachbarschaft der
Ankopplungsstation durch Ultraschallwellen gefiihrt, die von der Station emittiert
wirden. Die genaue Ankopplung werde mittels Magneten und magnetischen
Sensoren erreicht, die an dem Roboter und der Ankopplungsstation montiert
seien. Ein Gleichstromstecker an der Ankopplungsstation greife in eine Lade-
steckdose an dem Roboter in horizontaler Richtung ein. Die Ankopplungsstation
umfasse eine Basisplatte und einen aufsteigenden Teil, an dem der Ladeste-
cker montiert sei. Wahrend des Ankoppelmandvers fahre der Roboter mit sei-
nen Radern auf die Basisplatte der Ankopplungsstation (Streitpatent Abs. 5;
Ubersetzung Abs. 6).

2. Nach den Erlauterungen der Streitpatentschrift liegt der Erfindung
das Problem zugrunde, ein Ankopplungssystem zu schaffen, das vor Schmutz

geschutzt ist (Streitpatent Abs. 6; Ubersetzung Abs. 7).

3. Das soll nach Patentanspruch 1 durch folgende Vorrichtung erreicht

werden:



Ankopplungssystem (1), das im Wesentlichen umfasst:

1.1 mindestens ein selbstfahrendes Arbeitsgerat (3), vor-
zugsweise fur die Bearbeitung eines Bodens oder Ful3-
bodens, wie Rasenmahen, Moosentfernung, Bewasse-
rung, Staubsaugen, Polieren, Transportieren, etc. mit ei-

nem Korper (16) und

1.2 mindestens eine Ankopplungsstation (2) flr das ein Ar-

beitsgerat (3).

Die Ankopplungsstation und das Gerat kdnnen durch ausge-
sendete Signale miteinander Kontakt aufnehmen, so dass das

Gerat in die Ankopplungsstation fahren kann.

Die Ankopplungsstation ist mit mindestens einem ersten Uber-
tragungsteil (5, 6, 5', 6) und das Arbeitsgerat ist mit mindes-
tens einem (mit dem ersten) zusammenwirkenden zweiten
Ubertragungsteil (7, 8) fur die Ubertragung von Energie zwi-
schen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerat verse-
hen.

Die Ankopplungsstation ist mit mindestens einem ansteigen-
den Teil ("at least one rising part”, 10, 11, 12, 13) versehen,
von dem mindestens ein Teil zur Montage des Ubertragungs-

teiles dient.

Das zweite Ubertragungsteil (7, 8) des Arbeitsgeréts ist auf

der Oberseite ("on the upper side") des Korpers angeordnet.
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Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 stammt aus der Streitpatent-

schrift und zeigt ein erfindungsgemafes Ausfiihrungsbeispiel:

4. Nach der erfindungsgemaflen Lehre sind das (mindestens eine)
selbstfahrende Arbeitsgerat und die (mindestens eine) Ankopplungsstation des
erfindungsgemalRen Ankopplungssystems derart eingerichtet, dass sie hinsicht-
lich zweier Funktionen miteinander in Verbindung treten kénnen. Die eine Funk-
tion betrifft die Informationstibertragung zwischen dem Arbeitsgerat und der
Ankopplungsstation. Insoweit ist in Merkmal 2 vorgesehen, dass das Arbeitsge-
rat und die Ankopplungsstation miteinander Kontakt aufnehmen kénnen, so
dass das Geréat in die Ankopplungsstation fahren kann. Die andere Funktion
dient der Versorgung des Arbeitsgerates mit Energie. Nach Merkmal 3 sind da-
fur die Ankopplungsstation mit mindestens einem ersten Ubertragungsteil und
das Arbeitsgerat mit mindestens einem kooperierenden zweiten Ubertragungs-
teil zur Ubertragung von Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem

Arbeitsgerat versehen. Die Merkmale 4 und 5 betreffen die ndhere Ausgestal-
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tung dieser beiden kooperierenden Ubertragungsteile mit dem Ziel, diese vor
Schmutz zu schiitzen. Zwar kann auch die Ubertragung von Signalen oder In-
formationen prinzipiell eine Energielibertragung beinhalten, doch ergibt sich aus
der getrennten Behandlung beider Funktionen im Rahmen der Lehre aus Pa-
tentanspruch 1, dass mit dem erfindungsgemai3en Begriff der "Energie" allein
die Ubertragung von Versorgungsenergie fir den Betrieb des Arbeitsgerates

gemeint ist, wie bereits das Patentgericht zutreffend ausgefihrt hat.

Dieses Verstandnis steht in Einklang mit der Beschreibung und den
Zeichnungen, in denen ein Ausfiihrungsbeispiel beschrieben und gezeigt wird,
bei dem die ersten Ubertragungsteile 5 und 6 zur Ubertragung von elektrischer
Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Gerat zum Laden und auch
zum Entladen eines im Gerat befindlichen elektrischen Akkumulators vorgese-
hen sind (Streitpatent Abs. 27; Ubersetzung Abs. 28). Entsprechend heif3t es in
der Beschreibung, dass die Ankopplungsstation "normalerweise" zur Ubertra-
gung von elektrischer Energie zum Laden der Batterie benutzt werde. Dass zu-
dem ausgefiihrt ist, dass "auch andere Arten der Ubertragung ... mdglich" seien
und zum Beispiel Informationen von der Station zum Gerat oder umgekehrt mit-
tels weiterer Ubertragungsteile oder mittels der bereits vorhandenen tbertragen
werden koénnten, so dass sowohl elektrische Energie als auch elektrische In-
formationen Ubertragen werden konnten (Streitpatent Abs. 27; Ubersetzung
Abs. 28), steht dem nicht entgegen. Insoweit handelt es sich um Mdglichkeiten
der Ausgestaltung des erfindungsgemaflen Ankopplungssystems, die im Belie-
ben des Anwenders stehen, aber fur die Verwirklichung der erfindungsgemalfien

Lehre nicht zwingend vorgeschrieben sind.

Il. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand von Patentan-
spruch 1 gehe nicht Gber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich einge-
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reichten Fassung hinaus und sei auch patentfahig. Zur Patentfahigkeit hat es im

Wesentlichen folgendes ausgefihrt:

Als Fachmann sei ein Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau
anzusehen, der tber umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Entwicklung von
selbstfahrenden Haushalts- oder Gartenbaugeraten verfiige und bereits Erfah-
rungen in der Gestaltung der Strom- und Signalversorgung derartiger selbstfah-

render Gerate besitze.

Der Gegenstand aus Patentanspruch 1 des Streitpatents sei neu und
nicht aus der N5 bekannt. Diese Entgegenhaltung offenbare ein Ankopplungs-
system flr eine selbstfahrende automatische Reinigungsvorrichtung zur Reini-
gung eines Bodens mit einem Reinigungskorper und einer automatischen La-
destation fur die Reinigungsvorrichtung. Die automatische Ladestation und die
Reinigungsvorrichtung stiinden durch Ultraschallwellensignale miteinander in
Kontakt, wodurch die Reinigungsvorrichtung bei Absinken der Batterieleistung
unter einen bestimmten Pegel in die automatische Ladestation fahren kénne.
Die automatische Ladestation sei mit einem Gleichstromanschluss und die Rei-
nigungsvorrichtung mit einer mit dem Anschluss kooperierenden Buchse fur die
Aufladung der von der Reinigungsvorrichtung mitgefiihrten Batterie versehen.
Die automatische Ladestation sei mit einem hochstehenden Teil versehen, an
dem der Gleichstromanschluss angeordnet sei. Das erfindungsgeméfie An-
kopplungssystem unterscheide sich von dem in der N5 offenbarten darin, dass
die mit dem Gleichstromanschluss kooperierende Buchse der Reinigungsvor-
richtung nicht an der Oberseite, sondern an einer Seitenflache derselben ange-

ordnet sei.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents habe sich fur
den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
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ergeben. Ausgehend von dem Problem eines Ankopplungssystems, das besser
gegen Verschmutzung geschuitzt sei, habe der Fachmann der N5 ein Ankopp-
lungssystem entnehmen kénnen, bei dem dieses Ziel aufgrund der Anordnung
der Buchse (31) des Steckkontaktstifts (156) im deutlichen Abstand zum Boden
sowie der geschutzten Lage der Kontaktfeder (31a) bereits gelost sei. Eine An-
regung, demgegenuber die konkrete erfindungsgemalfe Losung zu wahlen, sei
auch unter Einsatz weiterer fachmannischer Uberlegungen nicht ersichtlich.
Darin liege auch keine beliebige oder zum Standard-Repertoire gehdrende
Malinahme, auf welche der Fachmann ohne weiteres aufgrund seines Fach-

wissens zuruckgreifen konne.

lll. Die Beurteilung des Patentgerichts halt der Uberprifung im Beru-
fungsverfahren nicht stand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteil-
ten Fassung ist zwar neu, beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit,
da er sich fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-

nik ergab.

1. Die N5, aus der die nachfolgend wiedergegebene, ein Ausfihrungs-
beispiel zeigende Figur 1 stammt,

FIG.
78
s\
50 22 18 8
38 i\ f\(ﬁ(;az 16 1
" NARY; 5
2 3
% g
/ 12
2
3 BN
10 2“§22& géa é\gza(a (24\10
- % 1%



18

19

-11 -

offenbart ein Ankopplungssystem fir eine selbstfahrende automatische Reini-
gungsvorrichtung zur Reinigung mit einem Reinigungsvorrichtungskorper und
einer automatischen Ladestation. Die Ladestation und die Reinigungsvorrich-
tung stehen durch Ultraschallwellensignale miteinander in Kontakt, wodurch die
Reinigungsvorrichtung in die automatische Ladestation fahren kann. Daftr sind
auf der Oberseite des Arbeitsgerates ein Navigationssensor (23) und an der
Ankopplungsstation ein Ultraschalloszillator (150) angeordnet (N5, Sp. 3,
Z.31ff., 44 ff.; Sp. 7, Z. 64 ff.; Sp. 8, Z. 44 ff.; Figuren 1, 9a und 10). Entgegen
der Ansicht der Klagerin wird in der N5 jedoch kein an der Oberseite des Geréa-
tekorpers angeordnetes zweites Ubertragungsteil offenbart. Der wegen seiner
Anordnung an der Oberseite des Geratekorpers insoweit allein in Betracht
kommende Navigationssensor (23) ist nicht als zweites Ubertragungsteil anzu-
sehen, da dieser zwar in Zusammenwirken mit dem Ultraschalloszillator (150)
der Ankopplungsstation der Signaliibertragung dient, nicht aber der Ubertra-
gung von Versorgungsenergie, so wie dies - nach den obigen Erlauterungen zur
Auslegung der Lehre aus Patentanspruch 1 - fur das Vorliegen des Merkmals 5
erforderlich ist. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist daher aus der N5

nicht vorbekannt.

2. Ausgehend von der N5 ergab sich dieser fir den Fachmann aber bei

Einsatz seines Fachwissens und -kénnens in naheliegender Weise.

Das in der N5 offenbarte Ankopplungssystem zur Reinigung eines Bo-
dens weist in Gestalt des Gleichstromanschlusses (156) und der mit diesem
kooperierenden Buchse (31) ein erstes und ein zweites Ubertragungsteil auf,
mit denen Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerat
ubertragen werden kann. Allerdings befindet sich das zweite Ubertragungsteil
(Leiter 91 und Anschlussbuchse 31) in etwa auf zwei Drittel der Hohe der Sei-

tenflache und damit nicht - wie in Merkmal 5 gefordert - an der Oberseite des
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Geratekorpers. Auch ist es zutreffend, dass dem Fachmann in der N5 erste und
zweite Ubertragungsteile (Stecker 156 und Anschlussbuchse 31) zur Ubertra-
gung von Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerat of-
fenbart werden, die aufgrund ihrer Anordnung in deutlichem Abstand zum Bo-
den sowie der geschuitzten Lage des Steckers (156) durch die Seitenwand (51)
und der Kontaktfeder (31a) hinter einer leicht trichterférmigen, ein Gefélle von
innen nach aulR3en aufweisenden Anschlussbuchse (31) weitgehend gegen Ver-
schmutzung geschitzt sind, wie auch durch die nachfolgend wiedergegebenen
Figuren 10 und 12 der N5 deutlich wird:

FI1G.12

156

Mag damit bei einem dem Ausflhrungsbeispiel der N5 entsprechenden
Gerat das Bestreben, die Ubertragungsteile vor Verschmutzung zu schiitzen,
den Fachmann nicht dazu anregen, diese von einer Anordnung auf etwa 2/3 der
Hohe der senkrechten Seitenflache des Reinigungsgerats - wie sie in etwa in
den Figuren 1 und 10 der N5 gezeigt ist - auf die Oberseite zu verlegen, weil die
Aufgabe bereits durch die offenbarte Anordnungshéhe befriedigend gel6st war,
bedeutet dies jedoch nicht, dass der Fachmann nicht durch eine in sein Belie-

ben gestellte formgestalterische Ab&nderung des Reinigungsgeréts zu einer
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solchen Verlegung veranlasst werden konnte. Zwar mag die in den Figuren 1
und 10 der N5 gezeigte Abschragung der Aul3enflache des Gerates zwischen
der waagerechten Oberflache, auf der sich auch der Navigationssender (23)
befindet und der senkrechten Seitenflache, an der die Anschlussbuchse (31)
und dahinter die Kontaktfeder (31a) angeordnet sind, fur eine Verlegung der als
Steck-Buchsen-Verbindung ausgestalteten Ubertragungsteile nach oben nicht
gut geeignet sein, wenngleich auch dies bei einer gaubenartigen Ausgestaltung
der Anschlussbuchse nicht ausgeschlossen erscheint. Je nach den an ihn her-
angetragenen gestalterischen Winschen und je nach dem bendétigten Gehau-
sevolumen war es aber jedenfalls fir den Fachmann ohne weiteres vorstellbar,
in Abanderung des Geratedesigns die schragen Flachen entweder erheblich
abzuflachen und die senkrechte Seitenflache in etwa bis zur H6he der waage-
rechten Oberflache zu erhdhen (wie dies tendenziell bereits auf der linken Seite
des in Figur 1 der N5 gezeigten Reinigungsgerates verwirklicht ist,) oder durch
eine Anordnung der waagerechten Oberflache und der senkrechten Seitenfla-
che in einem Winkel von etwa 90° zu ersetzen. Da die Erwagung, die Ubertra-
gungsteile vor Verschmutzung zu schiitzen, insbesondere bei einem niedrigen
Gehause Anlass gab, das Ubertragungsteil moglichst weit oben anzuordnen,
wie dies auch bei der N5 realisiert wurde, bot es sich bei einer solchen Ausge-
staltung an, die Ubertragungsteile im Winkelbereich der Ober- und der Seiten-
flache anzuordnen, so dass sich diese auf der Oberseite des Korpers befinden.
Mithin ergab sich fir den Fachmann bei Einsatz seines Fachwissens und
-kbnnens und ausgehend vom Offenbarungsgehalt der N5 auch das Merkmal 5

in naheliegender Weise.

IV. Auch auf Grundlage der Hilfsantrdge der Beklagten hat Patentan-
spruch 1 keinen Bestand.
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1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsan-
trags 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, da er sich fur den Fach-

mann in naheliegender Weise aus der N5 ergab.

Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der Fassung des Hauptantrags
dadurch, dass die nach Merkmal 3 ersten und zweiten Ubertragungsteile nicht
mehr nur allgemein fur die Ubertragung von "Energie" vorgesehen sind, son-
dern speziell fur die Ubertragung von "elektrischer Energie zum Laden der Bat-
terie oder Energie in Form von Benzin oder anderen Treibstoffen" ("electric
energy for battery-charging or energy in form of petrol or other power fuels").
Das hinzugekommene Merkmal ist aus der N5 bekannt, da die dort offenbarten
ersten und zweiten Ubertragungsteile (Stecker 156; Anschlussbuchse 31 und
Kontaktfeder 31a) gleichfalls der Ubertragung elektrischer Energie zum Laden
der Batterie dienen (N5, Sp. 3, Z. 39 ff.; Sp. 4, Z. 18 ff.).

2. Die Verteidigung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der

Fassung des Hilfsantrags 2 ist unzulassig.

a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsan-
trags 2 unterscheidet sich von der erteilten Fassung durch folgende weitere

Merkmale:

"wherein the docking station is designed as a base plate (9), in-

tended to be placed on ground or floor and" und

"wherein the docking station’s first transmissions part(s) is/are lo-
cated in a rising part (11), called transmission head (11), which is

located higher up than the base plate (9)"
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Die hinzugefugten Merkmale sind identisch mit einer von zwei Varianten
des Unteranspruchs 5 sowie dem Unteranspruch 6, weshalb die Beklagte auch

anregt, die bisherigen Unteranspriiche 5 und 6 zu streichen.

b) Die beschréankte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage
angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht
angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines in-
soweit nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulassig (BGH, Urteil vom
24. Juni 1960 -1 ZR 109/55, Liedl, 395, 410 - Schwingungswalze; Urteil vom
11. November 2003 - X ZR 61/99, juris Rn. 27 - Humanmedizinische Abscha-
bungsvorrichtung; BPatG, Urteil vom 19. Dezember 1995 - 3 Ni 40/94, BPatGE
36, 35, 36 f.; Benkard/Hall/Nobbe, 11. Aufl., 2015, § 82 Rn. 39; Schulte/Voit,
9. Aufl.,, 2014, § 81 PatG Rn. 122; vgl. auch BGH, Urteil vom 26. Mai 2009
- X ZR 185/04, GRUR 2009, 929 Rn. 50 - Schleifkorn; Busse/Keukenschrijver,
8. Aufl., 2016, § 82 PatG Rn. 104 und Fn. 358).

Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur in dem Umfang be-
schrénkt verteidigt werden, in dem es vom Nichtigkeitsklager angegriffen wird.
Mit der beschréankten Verteidigung eines teilweise angegriffenen Patents durch
Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem auf diesen riickbezoge-
nen, aber mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruch wird das
Streitpatent der Sache nach im Umfang des nicht angegriffenen Unteran-
spruchs zur gerichtlichen Uberprifung gestellt. Die Moglichkeit, das Patent be-
schréankt zu verteidigen, dient aber allein der Verteidigung des Nichtigkeitsbe-
klagten gegenuber dem vom Nichtigkeitsklager gefuhrten Angriff auf die Wirk-
samkeit des Patents und nicht auch der gerichtlichen Uberprifung des Patents

im Ubrigen.
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Fur eine solche beschrankte Verteidigung ist ein Rechtsschutzbedurfnis
selbst dann nicht anzuerkennen, wenn der Nichtigkeitsklager die Rechtsbe-
standigkeit des mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruchs in
Zweifel zieht. Denn die beschrankte Verteidigung gegenuber einer Teilnichtig-
keitsklage auch im Umfang eines nicht angegriffenen Unteranspruchs héatte im
Wesentlichen die Wirkung einer Widerklage des Patentinhabers gegeniber
dem Nichtigkeitsklager auf Feststellung der Rechtsbestandigkeit des Streitpa-
tents im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs. Eine solche Klage ist
aber im Gesetz nicht vorgesehen und kann deshalb auch nicht Gegenstand

einer beschrankten Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten sein.

c) Im Streitfall ist die beschrankte Verteidigung des Streitpatents durch
eine Kombination des Patentanspruchs 1 mit den von der Klagerin nicht ange-
griffenen Unteransprichen 5 und 6 damit unzuléassig. Insoweit ist es auch uner-
heblich, dass von den zwei Varianten in Unteranspruch 5 ("the docking station
is designed as or provided with a base plate (9)") lediglich die erste in Pa-

tentanspruch 1 aufgenommen werden soll.

3. Unzulassig ist weiterhin die Verteidigung des Gegenstands von Pa-
tentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3, in dem die durch die Fas-
sungen der Hilfsantrdge 1 und 2 gegenuber der erteilten Fassung des Pa-
tentanspruchs 1 hinzugekommenen Merkmale kombiniert werden. Der Um-
stand, dass Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3 neben zwei
nicht angegriffenen Unteranspriichen auch mit einem Merkmal kombiniert wer-
den soll, das nicht Gegenstand eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist,
andert nichts daran, dass die Beklagte das Streitpatent damit in im Nichtigkeits-

verfahren unzulassiger Weise beschranken will.
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4. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsan-
trags 4 unterscheidet sich von der Fassung des Hilfsantrags 1 dadurch, dass
das mindestens eine selbstfahrende Arbeitsgerat nach Merkmal 1.1 ein Ra-
senmaher sein soll ("embodied as a lawn-mover"). Auch wenn Patentan-
spruch 1 auf einen Rasenmaher als selbstfahrendes Arbeitsgerat beschrénkt
wird, war es fir den Fachmann, der ein solches Arbeitsgerat weiter konstruktiv
verbessern wollte, naheliegend, andere selbstfahrende Arbeitsgeréte wie die in
N5 offenbarte automatische Reinigungsvorrichtung zur Kenntnis zu nehmen
und - entsprechend den obigen Erlauterungen - eine Anordnung des zweiten
Ubertragungsteils auf der Oberseite auch eines Rasenmahers in Erwagung zu

ziehen.

5. Die Verteidigung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der
Fassung der Hilfsantrage 5 und 6, in denen das Merkmal der Verkérperung des
selbstfahrenden Arbeitsgerats mit Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsan-
trdge 2 oder 3 kombiniert wird, ist aus den unter 2 und 3 genannten Griinden

ebenfalls unzulassig.

6. In der Fassung der Hilfsantrdge 7 bis 13 wird Patentanspruch 1 in
der erteilten Fassung sowie in den Fassungen der Hilfsantrdge 1 bis 6 jeweils
kombiniert mit Unteranspruch 7 verteidigt. Auch diese Hilfsantrage sind aus den

unter 2 und 3 genannten Griinden unzulassig.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1
ZPO.

Meier-Beck Grabinski Hoffmann

Schuster Deichfuld

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.12.2014 - 4 Ni 12/12 (EP) -



