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Kosten bei Teilnichtigkeit

Der Senat schlief3t sich der Auffassung an, wonach die beklagte Patentinhaberin im Nichtig-
keitsverfahren aus Billigkeitsgrinden gem. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die gesamten Kosten
des Rechtsstreits auch dann zu tragen hat, wenn die Klagerin nach zuléssiger Selbstbe-
schrankung durch Neufassung der angegriffenen Patentanspriiche die Klage insoweit zu-
ricknimmt und das Streitpatent ohne weitere Sachprifung nur fur nichtig erklart wird, soweit
es nicht verteidigt wird (im Anschluss an BPatG GRUR 2009, 46 — lonenaustauschverfah-
ren).



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
27. November 2012

4 Ni 47/10 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das européische Patent 1 480 586
(DE 503 06 581)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 27. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Engels so-
wie die Richterin Friehe und Richter Dipl.-Phys. Dr. rer.nat. Muller,

Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Ing. Univ. Schmidt-Bilkenroth

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent EP 1 480 586 wird mit Wirkung far
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im angegriffe-
nen Umfang insoweit fur nichtig erklart, als die Patentanspriiche 1

und 3 bis 8 wie folgt lauten und Patentanspruch 2 entfallt:

1. Vorrichtung zur dauerhaften Verlangerung langgestreckter
Korperteile, insbesondere des Penis, die einen Stitzring (1), min-
destens eine am Stitzring (1) gelenkig befestigte, axial federnd
gelagerte und graduell langenverstellbare Streckstange (2) sowie
ein am distalen Ende der Streckstange (2) gehaltenes, das Kor-
perteil umspannendes Befestigungsmittel (3) umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel (3) als ein- oder
zweiteiliges, im Wesentlichen zylindrisch vorgeformtes und das
betreffende Korperteil ganz oder teilweise weichelastisch um-
schlieRendes Bauteil (14, 18; 22 bis 24) mit an dessen Umfang
angebrachten, nach dem Anlegen des Befestigungsmittels (3)
seitich am Umfang der Streckstange (2) verrastbaren Halte-
clips (15) ausgebildet ist, wobei die Halteclips (15) als in Langs-
richtung durchgehende geschlitzte Zylinder mit federnden Seiten-
wangen (15a) und einer distalen Anschlagplatte (16) ausgebildet

sind.



3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halteclips (15) vom in Streckrichtung distalen Bereich des Be-
festigungsmittels (3) ausgehen und sich Uber dessen distales

Ende hinaus erstrecken.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Befestigungsmittel (3) aus einer konkav gewdlbten Aufnah-
meschale (14) mit den seitlich vom distalen Ende ausgehenden

Halteclips (15) und einem elastischen Spannelement (18) besteht.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das Spannelement (18) aus einem gewdlbt vorgeformten weich-
elastischen Halteteil (18a) mit von dessen Enden ausgehenden,
elastisch dehnbaren Spannbandern (18b) besteht, wobei an den
AuBenflachen der Spannbénder (18b) Raststege (18c) zum Arre-
tieren der Spannbander in Schlitzéffnungen (17) der Aufnahme-
schale (14) und Zuglaschen (18d) zum LOsen der Spannbén-
der (18b) und zum Begrenzen der Spannkréafte angeformt sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Raststege (18c) und die Schlitz6ffnungen (17) abgerundete
Kanten haben.

7. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Starke des gewodlbten Halteteils (18a) um ein Mehrfaches gro6-
Rer ist als die der elastischen Spannb&nder (18b).

8. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Spannelement (18) in Langsrichtung variabel an der Aufnah-
meschale (14) fixierbar ist, wobei die Lange der Schlitzoffnun-

gen (17) grol3er als die Breite des Spannbandes (18b) ist.



Hohe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig voll-

Die Kosten des Verfahrens tragt die Beklagte.

Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in

streckbar.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents EP 1 480 586
(Streitpatent), das am 6. Marz 2003 unter Inanspruchnahme der Prioritat des
deutschen Gebrauchsmusters DE 20203927 U vom 7. Marz 2002 angemeldet
wurde. Das Streitpatent wurde in der Verfahrenssprache Deutsch verdffentlicht
und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 503 06 581 ge-
fuhrt. Es betrifft eine Vorrichtung zur dauerhaften Verlangerung langgestreckter
Korperteile und umfasst 20 Patentanspriche, von denen die Patentanspriiche 1

Tatbestand

bis 8 angegriffen sind.

Patentanspruch 1 lautet:

1.

Varrichtung zur dauerhaften Verlangerung langge-
streckter Korperteile, insbesondere des Penis, die
einen Stitzring (1), mindestens eine am Stutzring
(1) gelenkig befestigte, axial federnd gelagerte und
graduell 1angenverstellbare Streckstange (2) sowie

ein am distalen Ende der Streckstange (2) gehalte-
nes, das Korperteill umspannendes Befestigungs-
mittel (3) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
das Befestigungsmittel (3} als im Wesentlichen zy-
lindrisch vorgeformtes und das betreffende Korper-
leilganz oder teilwsise weichelastisch umschlielfen-
desBauteil {14, 18; 22 bis 24) mit nach dem Anlegen
des Befestigungsmitiels (3) seitlich am Umfang der
Streckstange (2) verrastbaren Halteclips {15) aus-
aebildet ist.



Wegen der abhangigen Anspriiche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift Bezug

genommen.

Nach der Beschreibungseinleitung sind im Stand der Technik Streckgerate be-
kannt, mit deren Hilfe es ohne operativen Eingriff moglich ist, auf der Grundlage
einer dauernden Dehnung des Gewebes durch Einwirkung einer Streckkraft eine
bleibende Verlangerung bestimmter Korperteile, zum Beispiel des Penis, zu er-
zielen. Die Benutzung dieser Vorrichtungen ist aber teils mit Verletzungsgefahren
verbunden, teils erfordert das Anlegen dieser Vorrichtungen auch ein erhebliches
Mal3 an Geschicklichkeit.

Die Patentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zur
dauerhaften Verlangerung langgestreckter Korperteile, insbesondere des Penis so
auszubilden, dass beim Anlegen und bei der standigen Benutzung eine einfache,

komfortable und schmerzfreie Handhabung gewahrleistet ist.

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 1 eine Vor-

richtung vor (Merkmalsgliederung hinzugeflgt):

MA Vorrichtung zur dauerhaften Verlangerung langgestreckter
Kdorperteile, insbesondere des Penis, die

MB einen Stitzring (1),

MC mindestens eine am Stitzring (1) gelenkig befestigte,

MD axial federnd gelagerte und

ME graduell langenverstellbare Streckstange (2)

MF sowie ein am distalen Ende der Streckstange (2) gehaltenes,
das Korperteil umspannendes Befestigungsmittel (3) um-
fasst,

dadurch gekennzeichnet, dass

MG das Befestigungsmittel (3) als im Wesentlichen zylindrisch
vorgeformtes und das betreffende Koérperteil ganz oder teil-
weise weichelastisch umschlieRendes Bauteil (14, 18; 22 bis
24) mit



MH nach dem Anlegen des Befestigungsmittels (3) seitlich am
Umfang der Streckstange (2) verrastbaren Halteclips (15)

ausgebildet ist.

Die Klagerin, die mit der Nichtigkeitsklage das Streitpatent im Umfang der
Patentanspriche 1 bis 8 angreift, macht geltend, dass der erteilte
Patentgegenstand gegeniber dem Inhalt der Anmeldung unzuléssig erweitert und
nicht patentfahig sei. Dartber hinaus kénne das Streitpatent auch die Prioritat des
deutschen Gebrauchsmusters 202 03 927 vom 7. Marz 2002, bekannt gemacht
am 4. Juli 2002, nicht wirksam in Anspruch nehmen, so dass dieses dem

Streitpatent ebenfalls als Stand der Technik entgegenstehe.

Die Beklagte hat zuletzt im angegeriffenen Umfang das Streitpatent nach
Hauptantrag nur beschrankt in der im Urteilstenor wiedergegebenen Fassung
sowie hilfsweise in einer weiter eingeschrénkten Fassung verteidigt und beantragt,

die Klage insoweit abzuweisen.

Die Klagerin, welche zunachst beantragt hatte, das europaische Patent
EP 1 480 586 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
im Umfang der Anspriche 1 bis 8 fur nichtig zu erklaren, hat daraufhin die so nach
Hauptantrag eingeschrankte Fassung nicht mehr angegriffen und insoweit die

Klage zurtickgenommen.

Wegen des Wortlauts der hilfsweise verteidigten Fassung der angegriffenen
Patentanspriiche sowie des weiteren Vorbringens der Parteien und des Inhalts der

Unterlagen wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Entscheidungsgriinde

Die zulassige, auf Teilnichtigerklarung des Streitpatents im Umfang der
Patentanspriiche 1 bis 8 gerichtete Klage ist begriindet und fuhrt aufgrund der
zulassigen, nach teilweiser Klagericknahme nicht mehr angegriffenen
Selbstbeschrankung ohne weitere Sachprifung zur Nichtigerklarung des

Streitpatents in dem im Urteilstenor ausgesprochenen Umfang.

Soweit der verkiindete Urteilstenor im Patentanspruch 1 in der drittletzten Zeile die
Worte ,ausgebildet sind“ (und nicht ,ausgebildet ist“) enthalt, handelt es sich um
eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne des § 319 Abs. 1 ZPO.

Nach standiger Rechtsprechung kann die Patentinhaberin im Nichtigkeitsverfahren
das Streitpatent im Umfang des Angriffs auch ausschliellich beschrankt
verteidigen mit der Folge, dass das insoweit nicht mehr verteidigte Patent ohne
weitere Sachpriifung fiir nichtig zu erklaren ist, da eine sachliche Uberpriifung nur
im Rahmen der von den Streitparteien bindend gesetzten Grenzen zu erfolgen hat
(BGH GRUR 2005, 145, 146 — elektrisches Modul; BPatG GRUR 2009, 46, 49 —
lonenaustauschverfahren; BPatG GRUR 2009, 1195 - Kostenverteilung aus
Billigkeitsgriinden; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., 2011,
Rdn. 226ff.; zur Selbstbeschrankung auf Null vgl. auch Senat Urt. v. 18.7.2012,
4 N 3/12; BPatG GRUR 2010, 137 — Oxaliplatin).

Die von der Beklagten zuletzt nach Hauptantrag verteidigte Fassung der
angegriffenen Patentanspriiche 1 bis 8 erweist sich als patentrechtlich zul&ssig
und ermoglicht deshalb eine entsprechende beschrankende Gestaltung des
Streitpatents durch das erkennende Urteil; insbesondere sind in den
Patentanspriichen 1 bis 8 aufgrund der Anderungen und Zusammenfiihrung der
Patentanspriiche 1 und 2 zu dem nunmehr verteidigten Patentanspruch 1 auch

keine unzulassige Erweiterungen gegenuber dem Inhalt der Anmeldung und



gegenuber dem Prioritatsdokument enthalten, was mit den Parteien bereits in der

mindlichen Verhandlung ausfuhrlich erdrtert worden ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Halbs. 1 PatG i. V. mit § 91 Abs. 1
ZPO, die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG
V. mit 8709 Satzl wund Satz2 ZPO. Danach sind unter
Billigkeitsgesichtspunkten die Kosten des Verfahrens trotz der teilweisen

Klagertucknahme ausschlief3lich der Beklagten aufzuerlegen.

Der Senat teilt die Auffassung, dass die Klagerin auch bei einer nur teilweisen
Nichtigerklarung des Streitpatents dann keine anteilige Kostenlast trifft, wenn sie
bei Klageerhebung keine Moglichkeit hat, ihre Klage bereits insoweit
eingeschrankt zu erheben, was insbesondere dann der Fall ist, wenn — wie
vorliegend — die angegriffenen Patentanspriche durch Aufnahme weiterer
Merkmale beschréankt werden und das Streitpatent insoweit zulassig verteidigt
wird. Denn der Klagerin ist es verwehrt, einen Patentanspruch in der Weise
beschrankt anzugreifen, dass der Inhaber des Streitpatents durch eine in den
Klageantrag aufgenommene Neufassung des angegriffenen Patentanspruchs
festgelegt wird. Die Kl&agerin ist auch aus Kostengesichtspunkten nicht verpflichtet,
derartige, fur sie akzeptable Beschrankungen vorgerichtlich oder im Rahmen der
Klage vorzuschlagen, da den Patentinhaber und nicht die Klagerin Rechte und
Pflichten aus dem Patent treffen, und es deshalb auch nicht ihre Aufgabe ist, zur
Begrenzung des Streitgegenstands und Kostenrisikos Beschrankungen
vorzuschlagen. Zudem wirde die dem Patentinhaber nach der standigen
Rechtsprechung aus Grinden der Prozessokonomie gewdahrte Gunst, zur
Beschrankung seines Patents nicht stets auf ein isoliertes
Beschrankungsverfahren i. S. von § 64 PatG bzw. Art. 105a EPU ausweichen zu
missen, sondern diese auch im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens herbeifiihren
zu konnen (BGH GRUR 2005, 145, 146 — elektrisches Modul), zu einer fur die

Klagerin unbilligen kostenmaldigen Verschiebung des isolierten



Beschrankungsverfahrens in  das  Nichtigkeitsverfahren  fuhren (BPatG
GRUR 2009, 46, 50 — lonenaustauschverfahren , m. w. H.).

Hiervon ausgehend ist deshalb aufgrund der ergdnzend heranzuziehenden
Billigkeitsgrinde gem. 884 Abs.2 Satz2 PatG abweichend vom
Unterliegensprinzip und den entsprechend geltenden Kostengrundsatzen der
88 91ff.,, 269 Abs.3 ZPO der Patentinhaberin das mit der Mdglichkeit einer
zulassigen Beschrankung durch Neufassung des Patentanspruchs verbundene
Kostenrisiko  aufzublrden, welches hinsichtlich des Uberschie3enden
urspringlichen Klageantrags entsteht, wenn die im Verlaufe des Verfahrens
beschrankt verteidigte Fassung des Streitpatents nicht angegriffen wird und die
Klagerin sich mit dieser Fassung sofort einverstanden erklart (BPatG GRUR 2009,

46, 50 — lonenaustauschverfahren ,m. w. H.).

Engels Friehe Dr. Muller Veit Schmidt-Bulkenroth
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