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BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
An Verkindungs Statt

zugestellt am
4 Ni 12/12 (EP) 29. Dezember 2014

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
08.05



betreffend das europaische Patent 1 302 147
(DE 698 25 642)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 12. August 2014 durch den Vorsitzenden Richter Engels sowie
die Richter Dr. agr. Huber, Dipl.-Ing. Univ. Rippel, Richterin Kopacek und Richter

Dipl.-Ing. Brunn fur Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

II.  Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %
des zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens ist das auch mit Wirkung fur die Bundes-
republik Deutschland erteilte europaische Patent 1 302 147 B1 (Streitpatent), das
auf der Teilanmeldung vom 30. Dezember 1998 (EP 1 302 147 Al) beruht. Diese
ist ihrerseits aus der die Prioritdt der schwedischen Patentanmeldung SE 9800017
vom 8. Januar 1998 in Anspruch nehmenden Stammanmeldung
WO 99/038237 (N3) vom 30. Dezember 1998 hervorgegangen und betrifft eine
Andockvorrichtung fur ein selbstfahrendes arbeitendes Werkzeug (Docking sys-
tem for a self-propelled working tool). Das in englischer Sprache abgefasste
Streitpatent, dessen eingetragene Inhaberin die Beklagte ist, wird vom Deutschen
Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 698 25 642 T2 gefihrt.



Das Streitpatent umfasst 17 Patentanspriche, von denen nur der Patentan-
spruch 1 angegriffen ist. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Eng-

lisch:

1. A docking system (1) which essentially comprises

a) 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, polishing, trans-
portation etc., having a body (16) and

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

c) 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

d) the docking station is provided with at least one first
transmission 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.
Patentanspruch 1 lautet in der deutschen Ubersetzung:
1. Ankopplungssystem (1), das im Wesentlichen umfasst

a) mindestens ein selbstfahrendes Arbeitsgerat (3), vorzugs-

weise flr die Bearbeitung eines Bodens oder Ful3bodens, wie



Rasenméhen, Moosentfernung, Bewasserung, Staubsaugen,
Polieren, Transportieren, etc., mit einem Korper (16),

b) mindestens eine Ankopplungsstation (2) fir das mindestens
eine Arbeitsgerét (3),

c) wobei die Ankopplungsstation und das Gerat durch
ausgesendete Signale miteinander Kontakt aufnehmen kdnnen,
so dass das Gerat in die Ankopplungsstation fahren kann,
dadurch gekennzeichnet, dass

d) die Ankopplungsstation mit mindestens einem ersten
Ubertragungsteil (5, 6, 5', 6') versehen ist und das Arbeitsgeréat
mit mindestens einem kooperierenden zweiten Ubertragungs-
teil (7, 8) versehen ist fur die Ubertragung von Energie zwi-
schen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerat,

e) wobei die Ankopplungsstation mit mindestens einem
hochstehenden oder ansteigenden Teil (10, 11, 12, 13) verse-
hen ist, von denen mindestens ein Teil zur Montage des oder
der ersten Ubertragungsteile(s) dient,

f) wobei das oder die zweiten Ubertragungsteil (e) (7, 8) des
Arbeitsgerats an der Oberseite des Korpers angeordnet ist oder

sind.

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 gehe tber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich einge-
reichten Fassung gemafld WO 99/038237 (N3) hinaus. Ferner macht die Klagerin
die fehlende Patentfahigkeit geltend und greift im Hinblick auf Figur 10 der N5 die
fehlende Neuheit der in Patentanspruch 1 offenbarten Lehre an. Patentanspruch 1
sei zudem nicht erfinderisch. Der Fachmann kénne den Druckschriften N4 und N5
in Verbindung mit der N6 oder in Kombination mit seinem Fachwissen den Patent-

gegenstand jeweils naheliegend entnehmen.



Sie beruft sich hierzu auf folgende vorverdffentlichte Druckschriften:

N3 WO 99/038237
N4 US 5,324,948

N5 US 5,324,948

N6 DE 196 04 648 Al

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 1302 147 im Umfang von Patentan-
spruch 1 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit
das Streitpatent mit den Hilfsantrdgen 1 bis 3 vom 24. Juli 2014
(Bl. 230-247 d. A.) verteidigt wird, wobei nur der dortige An-
spruch 1 Inhalt der Anspruchsfassung sein soll und die anderen

Anspriche zu streichen sind.

Hinsichtlich des Wortlauts der Hilfsantrage 1 bis 3 wird auf den Akteninhalt (BI.
230 ff. d. A.) verwiesen.

Die Beklagte tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Eine
unzulassige Erweiterung liege nicht vor, auch erweise sich Patentanspruch 1 als
patentfahig. Patentanspruch 1 sei neu im Hinblick auf die N5. Die Klagerin gehe
im Hinblick auf die Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit zudem von einer un-
zulassigen ex-post-Betrachtung aus. Der Fachmann habe keine Veranlassung ge-
habt, in den Druckschriften N4, N5 oder N6 einen Hinweis zur Losung fur die ge-

stellte Aufgabe zu suchen.



Der Senat hat den Parteien einen friihen gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1
PatG zugeleitet. Auf diesen Hinweis vom 9. Mai 2014 wird Bezug genommen
(Bl. 159 ff. d. A.).

Im Ubrigen wird auf die gewechselten Schriftsatze der Parteien samt Anlagen und
auf das Protokoll der mundlichen Verhandlung am 12. August 2014 Bezug genom-

men.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig, jedoch nicht begriindet, denn der Senat konnte nicht fest-
stellen, dass der Gegenstand des Streitpatents nach Patentanspruch 1 in der nach
Hauptantrag verteidigten erteilten Fassung wegen der von der Klagerin geltend
gemachten Nichtigkeitsgriinde der fehlenden Patentfahigkeit nach Art. Il 86
Abs. 1 Nr. 1, Nr.3 IntPatUG, § 138 Abs. 1 Buchst. a, Buchst. ¢ EPU sich als nicht
bestandsfahig erweist, insbesondere dass die beanspruchte Lehre gegeniber
dem Inhalt der Anmeldung unzulassig erweitert oder gegeniiber dem Stand der
Technik nicht neu ist oder nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht. Auf die von der

Beklagten gestellten Hilfsantrage kommt es daher nicht an.

1. Der Streitpatentgegenstand betrifft nach seinem mit Hauptantrag verteidigten
erteilten Anspruch 1 ein Ankopplungssystem, das eine im Wesentlichen wenigs-
tens eine Ankopplungsstation fiir mindestens ein selbstfahrendes Arbeitsgeréat und
das Arbeitsgerat selbst umfasst, wobei das Arbeitsgerét vorzugsweise zur Be-
handlung des Bodens oder Ful3bodens, wie Rasenméahen, Moosentfernung, Be-
wassern, Staubsaugen, Polieren, Transportieren, etc. vorgesehen ist. Die An-
kopplungsstation und das Arbeitsgerat konnen mittels ausgesendeter Signale zu-
einander Kontakt aufnehmen, so dass das Arbeitsgerat zur Ankopplungsstation
fahren kann, wobei die Ankopplungsstation mit mindestens einem ersten Ubertra-



gungsteil zur Ubertragung von Energie und/oder Information zwischen der An-
kopplungsstation und dem Arbeitsgerat ausgestattet ist, wobei das Arbeitsgerat

mit mindestens einem kooperierenden zweiten Ubertragungsteil ausgestattet ist.

Bei nach dem Stand der Technik bekannten Ankopplungssystemen (Abs. [0005]
und [0006] der Streitpatentschrift) umfasst die Ankopplungsstation jeweils eine
Basisplatte und einen aufsteigenden Teil, an dem Aufladestifte bzw. Ladestecker
montiert sind und die Arbeitsgeréate wahrend des Aufladevorgangs mit ihren Ra-

dern auf einer Basisplatte der Ankopplungsstation ruhen.

2. Ausgehend hiervon hat sich das Streitpatent daher zur Aufgabe gestellt, ein
Ankopplungssystem zu schaffen, das vor Schmutz geschitzt ist (Abs. [0007] der
Streitpatentschrift).

3. Gelost wird dies durch die Lehre nach Patentanspruch 1 (Merkmalsgliederung

hinzugeflgt):

1. Ankopplungssystem (1), das im Wesentlichen umfasst

2. mindestens ein selbstfahrendes Arbeitsgerat (3), vorzugsweise flr
die Bearbeitung eines Bodens oder Ful3bodens, wie Rasenméhen,
Moosentfernung, Bewasserung, Staubsaugen, Polieren, Transpor-

tieren, etc. mit einem Korper (16),

3. mindestens eine Ankopplungsstation (2) fir das mindestens ein Ar-

beitsgerat (3),
4. wobei die Ankopplungsstation und das Gerat durch ausgesendete
Signale miteinander Kontakt aufnehmen kdnnen, so dass das Gerat

in die Ankopplungsstation fahren kann,

dadurch gekennzeichnet, dass



5. die Ankopplungsstation mit mindestens einem ersten Ubertragungs-
teil (5, 6, 5',6") versehen ist und das Arbeitsgerat mit mindestens ei-
nem kooperierenden zweiten Ubertragungsteil (7, 8) versehen ist
fur die Ubertragung von Energie zwischen der Ankopplungsstation

und dem Arbeitsgerat,

6. wobei die Ankopplungsstation mit mindestens einem hochstehen-
den oder ansteigenden Teil (10, 11, 12, 13) versehen ist, von de-
nen mindestens ein Teil zur Montage des oder der ersten Ubertra-
gungsteile(s) dient,

7. wobei das oder die zweiten Ubertragungsteil(e) (7, 8) des
Arbeitsgerats an der Oberseite des Korpers angeordnet ist oder
sind.

4. Als Fachmann zur Lésung der objektiven Aufgabe berufen sieht der Senat ei-
nen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, der umfangreiche
Kenntnisse im Bereich der Entwicklung von selbstfahrenden Haushalts- bzw.
Gartenbaugeraten aufweist und bereits Erfahrungen in der Gestaltung der Strom-
bzw. Signalversorgung derartiger selbstfahrenden Haushalts- bzw. Gartenbauge-

rate besitzt.

Den Grundsatzen zu Art. 69 Abs. 1 EPU folgend, ist bei der Auslegung eines eu-
ropaischen Patents der Patentanspruch seinem technischen Sinn nach aufzufas-
sen. Das heil3t, dass der Erfindungsgedanke unter Ermittlung von Aufgabe und
Ldsung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, zu bestimmen und mafigebend ist,
wie der angesprochene Fachmann die Angaben versteht und welche Schlussfol-
gerungen er hieraus fir die erfindungsgemal3e Beschaffenheit zieht. Nach dessen
malf3geblichem Verstandnis und einer am Gesamtzusammenhang orientierten Be-
trachtung (st. Rspr., vgl. BGH, Urt. v. 18. November 2010, Xa ZR 149/07 =



GRUR 2011, 129 - Fentanyl-TTS; Urt. v. 3.6.2004, X ZR 82/03 = GRUR 2004,
845 — Drehzahlermittlung, m. w. N.)) ist zu beurteilen, welche technische Lehre
Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs ist und welchen technischen Sinn-
gehalt den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit
zukommt (BGH, Urt. v. 12. Méarz 2002, X ZR 168/00 = GRUR 2002, 515,
517 - Schneidmesser I, m. w. N.). Dabei kénnen in der Beschreibung enthaltene
Angaben zur Aufgabe der Erfindung einen Hinweis auf das richtige Verstandnis
des Patentanspruchs enthalten; sie sind ein Hilfsmittel bei der Ermittlung des ob-
jektiven technischen Problems (BGH, Urt. v. 15. Mai 2012, X ZR 98/09 =
GRUR 2012, 803 — Calcipotriol-Monohydrat), wobei die Patentschrift im Hinblick
auf die gebrauchten Begriffe auch ihr eigenes Lexikon darstellt (BGH, Urt. v.
2. Marz 1999, X ZR 85/96 = GRUR 1999, 909, - Spannschraube; Urt. v.
13. April 1999, X ZR 23/97 = Mitt. 2000, 105, 106 — Extrusionskopf). Ausgehend
hiervon legt der Senat dem erteilten Patentanspruch 1 folgendes Verstandnis zu

Grunde:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 betrifft ein Ankopplungssystem, bestehend aus
einem selbstfahrenden Arbeitsgerat 3 und einer Ankopplungsstation 2 fur das Ar-
beitsgerat 3, wobei das Arbeitsgerdat 3 einen Korper 16 aufweist (Merkmale 1
bis 3).

Entsprechend den im Merkmal 2 genannten beispielhaften Verwendungen des An-
kopplungsgerétes fur Arbeitsgerdte vorzugsweise bei fir die Bearbeitung eines
Bodens oder Ful3bodens, wie Rasenmahen, Moosentfernung, Bewdasserung,
Staubsaugen, Polieren, Transportieren, etc. bezieht sich die Erfindung auf alle
maoglichen selbstfahrenden Arbeitsgerate, auch wenn sie nichtgenannten Verwen-

dungszwecken dienen.

Gemall Merkmal 4 sind die Ankopplungsstation 2 und das Gerat in der Lage,
durch ausgesendete Signale miteinander Kontakt aufzunehmen, so dass das Ge-
rat in die Ankopplungsstation 2 fahren kann. Im Sinne der Gesamtoffenbarung des
Patentgegenstands ist hier unter dem nicht weiter spezifizierten und nicht mit ei-
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nem Bezugszeichen versehenen Merkmal ,Gerat” das in den Merkmalen 1 und 2
genannte Arbeitsgerat 3 zu verstehen. Die Signalverbindung wird nicht weiter be-
schrieben, so dass durch den Anspruchswortlaut hier alle bekannten Mdglichkei-
ten der Signalibertragung umfasst werden wie Funk, Radar, W-LAN oder Ver-

gleichbares.

Nach Merkmal 5 ist die Ankopplungsstation 2 mit mindestens einem ersten
Ubertragungsteil 5, 6 und das Arbeitsgerat mit mindestens einem kooperierenden
zweiten Ubertragungsteil 7, 8 versehen. Die Ubertragungsteile sollen der Ubertra-
gung von Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerét dienen.
Weder die Form der Ubertragenen Energie noch die Art der Kooperation der
Ubertragungsteile werden weiter spezifiziert. Daher konnte der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 des Streitpatents hier neben der Ubertragung von elektrischer
Energie auch die mogliche Ubertragung fluidischer Energie (z. B. Druckluft) um-
fassen. Auch werden alle technisch denkbaren Verbindungselemente umfasst, mit
denen Energie Ubertragen werden kann, wie Steckverbindungen, Schleifringe, Fe-
derkontakte oder Ahnliches fiir die Ubertragung elektrischer Energie oder Schnell-
kupplungen fiir die Ubertragung fluidischer Energie.

Da nach dem Wortlaut der Merkmale 4 und 5 der zugehérigen Offenbarung — N3
explizit durch die Formulierung ,und/oder Informationen* zwischen der Ubertra-
gung von ,Signalen“ oder ,Informationen zur Kommunikation zwischen der An-
kopplungsstation und dem Arbeitsgerédte einerseits und der Ubertragung von
,Energie“ unterschieden wird und der Ausgangspunkt fur die Erfindung solarbe-
triebene Rasenméher oder batteriebetriebene Staubsauger darstellen (S. 1, Z. 9 —
13 sowie S.1, Z.23 - S. 2, Z.7) ist unter der ,Energie“ des Merkmals 5 die
Ubertragung von Versorgungsenergie fir den Betrieb des Arbeitsgerates zu ver-
stehen und nicht eine Informationsibertragung, obwohl eine Signal- oder Informa-

tionstibertragung auch prinzipiell eine Energietibertragung darstellt.

Die Ankopplungsstation ist entsprechend Merkmal 6 mit mindestens einem
hochstehenden oder ansteigenden Teil 10, 11, 12, 13 versehen, von denen
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mindestens ein Teil zur Montage des oder der ersten Ubertragungsteile(s) dient.
Unter dem Begriff ,Montage® ist hier nicht ein Montageprozess oder -verfahren zu
verstehen. Vielmehr ist das Merkmal so auszulegen, dass entsprechend der Be-
schreibung der N1a Abschnitt [0032] das oder die erste(n) Ubertragungsteil(e) 5, 6
an einem hochstehenden Teil der Arbeitsstation angebracht ist/sind. Das Merkmal
M6 betrifft daher die Anordnung des/der ersten Ubertragungsteile(s), nicht dessen
Montage. Die genauere Anordnung des/der ersten Ubertragungsteile(s) an dem
hochstehenden Teil der Arbeitsstation wird im Patentanspruch nicht weiter spezifi-

ziert.

Die Ausfihrungsbeispiele gemalf den Figuren zeigen zwar ausschlief3lich die Aus-
richtung des/der ersten Ubertragungsteile(s) 5, 6 nach unten (und korrespondieren
des/der zweiten Ubertragungsteile(s) 7, 8 am Arbeitsgerat 3 nach oben), durch
den Wortlaut des Patentanspruchs 1 werden aber alle méglichen Anordnungsvari-
anten umfasst. Denkbar waren daher, dass das/die erste(n) Ubertragungsteil(e) 5,

6 nach unten, nach oben, seitwarts oder auch frontal nach vorn ausgerichtet sind.

Gleiches gilt fir die Anordnung des/der zweiten Ubertragungsteile(s) 7, 8 an der
Oberseite des Korper 16 des Arbeitsgerats 3 nach Merkmal 7. Die Angabe ,an der
Oberseite” lasst, je nach Gestaltung des Korpers 16, auch alle denkbaren Ausrich-
tungsmoglichkeiten des/der zweiten Ubertragungsteile(s) 7, 8 nach unten, nach
oben, seitwarts oder frontal nach vorn zu. Sie ist als Angabe in technisch funktio-
neller Hinsicht zu lesen und setzt voraussetzt, dass die mit der Erfindung gelésten
Aufgaben, nadmlich Verschmutzung zu vermeiden uns auch Unebenheiten zu

Uberwinden, auch ohne Basisplatte gelost werden.

V.

Der Senat konnte nicht feststellen, dass die Ankopplungsstation geméaR des ange-
griffenen Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gemaR Art. 138 Abs. 1 Buchst. c
EPU unzulassig erweitert ist oder die Voraussetzungen fehlender Patentfahigkeit
nach Art. 54 bis 56 EPU erfillt.
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1. Die dem Streitpatent nach Hauptantrag zugrunde liegende Fassung des Pa-
tentanspruchs ist zulassig, insbesondere geht die danach verteidigte Lehre nicht

Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus.

1.1. GemaR Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU kann das auf einer Teilanmeldung
beruhende europdaische Patent fur nichtig erklart werden, wenn sein Gegenstand
Uber den Inhalt der friheren Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fas-
sung hinausgeht. Patentanspruch 1 des Streitpatents darf deshalb weder eine
Lehre beanspruchen, die gegenuber der Teilanmeldung EP 1 302 147 Al eine un-
zulassige Erweiterung darstellt — was vorliegend aul3er Streit steht — noch darf
diese im Hinblick auf die Voraussetzungen nach Art. 76 EPU den Offenbarungsge-
halt der Stammanmeldung WO 99/38237 = N3 auf eine Lehre erweitern, welche
dort in ihrer Gesamtheit nicht als zu der angemeldeten Erfindung gehorend offen-
bart ist (vgl. z. B. BPatG GRUR 2013, 609 — Unterdruckwundverband).

1.2 Ob eine unzulassige Erweiterung der Teilanmeldung vorliegt und diese
inhaltlich tber die Stammanmeldung hinausgeht, ist danach zu bestimmen, ob
diese die gleiche Erfindung betreffen. Denn nach standiger Rechtsprechung ist die
Erfindungsidentitat von Vor- und Nachanmeldung dann gegeben, wenn die mit der
Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer
Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehoérend offenbart ist (BGH
GRUR 2002, 146, — Luftverteiler). Der Patentanspruch darf deshalb nicht auf ei-
nen Gegenstand gerichtet werden, den die urspringliche Offenbarung aus Sicht

des Fachmanns nicht als zur Erfindung gehérend erkennen lasst.

1.3 Danach ist nach Uberzeugzeugung des Senats Patentanspruch 1 in der nach
Hauptantrag verteidigten erteilten Fassung auch nicht unzuléssig gegentiber dem
Inhalt der Stammanmeldung erweitert, auch wenn die Formulierung des urspring-
lichen Anspruch 1 von derjenigen der geltenden Fassung abweicht und insbeson-
dere die dortige Ausgestaltung des Ankopplungssystems als Basisplatte (9) nach
Merkmal 6 im geltenden Anspruch 1 keine Entsprechung findet sowie zusatzliche
Anderungen enthalten sind, wie sie die Klagerin im Folgenden (Anlage T4) durch
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Gegenuberstellung des urspriinglichen Anspruch 6 mit dem geltenden Anspruch 1

(Merkmale unterstrichen) zusammengefasst hat:

1. Ankopplungssystem (1), das im Wesentlichen umfasst

2. mindestens ein selbstfahrendes Arbeitsgerat (3), vorzugsweise flr

die Bearbeitung eines Bodens oder FuRbodens, wie Rasenméhen,

Moosentfernung, Bewasserung, Staubsaugen, Polieren, Trans-

portieren, etc. mit einem Korper (16),

3. mindestens eine Ankopplungsstation (2) fir das mindestens ein
Arbeitsgeréat (3),

4. wobei die Ankopplungsstation und das Gerat durch ausgesendete

Signale miteinander Kontakt aufnehmen kdnnen, so dass das Ge-

rat in die Ankopplungsstation fahren kann,

5. die Ankopplungsstation mit mindestens einem ersten Ubertra-

gungsteil (5, 6, 5'.6") versehen ist und das Arbeitsgerat mit

mindestens einem kooperierenden zweiten Ubertragungsteil (7, 8)

versehen ist fiir die Ubertragung von Energie und/oder Informatio-

nen zwischen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerét,

dadurch gekennzeichnet, dass
6. die Ankopplungsstation als Basisplatte (9) ausgebildet ist, die
dazu bestimmt ist, auf einem Boden oder Ful3boden angeordnet

zu werden,

7. die Ankopplungsstation mit mindestens einem hochstehenden

oder ansteigenden Teil (10, 11, 12, 13) versehen ist, von denen
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mindestens ein Teil zur Montage des oder der ersten Ubertra-

qungsteile(s) dient,

8. dass die Ankopplungsstation so angepasst ist, dass das
Arbeitsgerat mit jedem Teil, wie seinen Radern oder seinem Kor-
per, in die Ankopplungsstation fahren kann, insbesondere dann,

wenn

9. das oder die erste(n) Ubertragungsteil(e) (5, 6; 5', 6') der Ankopp-
lungsstation abwarts gerichtet ist bzw. sind und das oder die
zweite Ubertragungsteil(e) (7, 8) des Arbeitsgerats aufwarts

gerichtet ist bzw. sind,

10. das oder die zweiten Ubertragungsteil(e) (7, 8) des Arbeitsgeréts

an der Oberseite des Korpers angeordnet ist oder sind, wéhrend

das oder die erste(n) Ubertragungsteil(e) der Ankopplungsstation
in einem hochstehenden Teil, genannt Ubertragungskopf (11), das
hoher liegt als die Basisplatte (9) und eine moégliche Rampe (10),

angeordnet ist oder sind.

1.4. Die Auffassung der Klagerin, dass der Gegenstand des erteilten Patentan-
spruch 1 Uber  die urspringliche  Anmeldungsfassung nach der
WO 99/038237 (Anlage N3) hinausgehe und unzulassig erweitert sei, weil die feh-
lenden — hier nicht unterstrichenen — Merkmale als erfindungswesentlich nicht
weggelassen und von den ubrigen Merkmalen der urspringlichen Anspriiche 1, 5
und 6 nicht losgel6st angesehen werden konnten, teilt der Senat nicht. Insoweit ist
zunachst zu bertcksichtigen, dass fur die Beurteilung der Erfindungsidentitat von
Vor- und Nachanmeldung der Gegenstand der Erfindung bei der prioritatsbean-
spruchenden Anmeldung bzw. Teilanmeldung aus den Patentanspriichen zu er-
mitteln ist, bei der prioritatsbegrindenden Anmeldung bzw. Stammanmeldung da-
gegen aus der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen (BGH GRUR 2011, 1109 —
Reifenabdichtmittel).
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1.4.1. Der Verzicht auf die im Merkmal 5 der Anlage T4 genannte Variante der
Ubertragung von Information stellt lediglich eine Beschrankung auf eine von zwei
ursprunglich in der Beschreibung genannten Alternativen dar (vgl. S. 1, Z. 12+13

der N3) und kann daher nicht als unzuléassige Erweiterung angesehen werden.

1.4.2. Die Ausbildung der Ankopplungsstation als Basisplatte 9 entsprechend
Merkmal 6 kann ebenfalls weggelassen werden, ohne dass dadurch die urspring-
lich offenbarte Lehre verlassen oder erweitert wird, auch wenn sie z. B. bei einem
unebenen Boden, einen wesentlichen Anteil an der Hoheneinstellung der Ubertra-
gungsteile der Ankopplungsstation hat, insbesondere beim Einfahren des Arbeits-
gerats. Denn die als erfindungsgemal in der Stammanmeldung offenbarte erfin-
dungsgemale Lehre ist nicht auf diese konkrete technische Anweisung be-

schrankt.

Die Basisplatte 9 wird bereits in Beschreibungsteilen erwahnt, die nicht auf die
Kennzeichnung eines bestimmten Ausfihrungsbeispiels des Erfindungsgedan-
kens gerichtet sind (S. 2, Z. 15 -25). Sie kann nach den Ausfiihrungen in der Be-
schreibung z. B. bei einem unebenen Boden, einen wesentlichen Anteil an der
Hoheneinstellung der Ubertragungsteile der Ankopplungsstation, insbesondere

beim Einfahren des Arbeitsgeréats, haben.
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Fur den Senat besteht kein Zweifel, dass der Gesamtoffenbarungsgehalt in der
Stammanmeldung fir den Fachmann dennoch auf ein Ankopplungssystem ge-

richtet ist, welches nicht zwingend eine Basisplatte umfasst.

1.4.2.1. Insoweit ist zun&chst in rechtlicher Hinsicht zu berticksichtigen, dass zum
Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung im Zusammenhang mit der Frage, ob
eine unzulassige Erweiterung vorliegt, zwar nur das zahlt, was den urspringlich
eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, nicht hinge-
gen eine weitergehende Erkenntnis, zu welcher der Fachmann erst aufgrund sei-
nes allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre ge-
langen kann (BGH GRUR 2010, 910 — Falschungssicheres Dokument), dass der
Fachmann sich aber insoweit nicht nur an dem Wortlaut der Unterlagen orientiert,
sondern an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des Stands der
Technik verfolgten Zweck und an dem Lésungsvorschlag mit seinen Elementen
(BGH GRUR 2008, 56 - |Injizierbarer Mikroschaum) wund dass die
Anmeldungsunterlagen nach ihrem ,objektiven“ Gehalt und dem darin unmittelbar
und eindeutig offenbarten allgemeinsten Erfindungsgedanken auszulegen sind;
die etwaigen subjektiven Vorstellungen des Erfinders bzw. Anmelders, wie sie in
der Beschreibung oder in den Ausflhrungsbeispielen zum Ausdruck kommen,
sind danach nicht entscheidend, selbst wenn sie abweichen sollten (BGH
GRUR 2008, 887 — Momentanpol I1).

Entscheidend ist deshalb, ob die urspringliche Gesamtoffenbarung der
Stammanmeldung fur den Fachmann objektiv erkennen liel3, dass der geédnderte
Losungsvorschlag nach Patentanspruch 1 erteilter Fassung von vornherein von
dem Schutzbegehren mit umfasst werden sollte (BGH GRUR 2010, 509 -
Hubgliederungstor). Ein ,breit* formulierter Anspruch kann deshalb unter dem Ge-
sichtspunkt der unzuldssigen Erweiterung jedenfalls dann als unbedenklich zu er-
achten sein, wenn sich ein in der urspringlichen Anmeldung beschriebenes Aus-
fuhrungsbeispiel der Erfindung fur den Fachmann als Ausgestaltung der im An-
spruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre
in der beanspruchten Allgemeinheit fur ihn bereits der Anmeldung — sei es in Ge-
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stalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzu-
sammenhang der Unterlagen — als zu der angemeldeten Erfindung gehérend zu
entnehmen ist (BGH GRUR 2014, 970 - Stent; GRUR 2014, 542 -

Kommunikationskanal; 2012, 1124 — Polymerschaum).

Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss dabei in
einer Weise angewendet werden, die bericksichtigt, dass die Ermittlung dessen,
was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausfihrungsbeispiel der Erfindung
offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschrénkung
des Anmelders bei der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung
vermeidet (BGH GRUR 2014, 542 — Kommunikationskanal). Innerhalb dieses
Rahmens konnen deshalb — wie vorliegend — die Patentanspriiche bis zur Ertei-
lung weiter gefasst werden als in den urspriinglich eingereichten Anmeldeunterla-
gen (BGH GRUR 2010, 910 — Falschungssicheres Dokument, m. w. H.).

1.4.2.2. Bei der Beurteilung des Gesamtoffenbarungsgehalts der Stammanmel-
dung ist deshalb zunachst zu bertcksichtigen, dass diese in den einfihrenden Be-
schreibungsteilen und insbesondere auch bei der Formulierung der Aufgabe auf
ein Ankopplungssystem abstellt, welches sowohl auf glatten als auch auf unebe-
nen Bdden anwendbar ist. So wird in den einfihrenden Beschreibungsteilen be-
reits darauf hingewiesen, dass die erwahnte Bodenplatte (S. 2, Z. 15 -25) einen
wesentlichen Anteil an der Hoheneinstellung der Ubertragungsteile der Ankopp-
lungsstation, insbesondere beim Einfahren des Arbeitsgerats z. B. bei einem un-
ebenen Boden haben kann.

Fig. 1 zeigt eine sol-
che Ankopplungssta-
tion mit Basisplatte 9.
Hintergrund ist die
auch in der Beschrei-
bung neben der The-
matik der Verschmut-
zung erorterte Prob-
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lematik einer mdoglichst exakten Hoheneinstellung der Kontakte bei unebenem
Untergrund. Dies gibt dem Fachmann bereits den Hinweis, dass die Basisplatte
zumindest nicht in jedem Falle, zum Beispiel bei einem ebenen Untergrund,
zwingend den Untergrund fur das Arbeitsgeréat — auch nicht im Zusammenwirken
mit einem anderen oder weiteren Bauteil wie einer Rampe — bieten muss, um zu

einer moglichst exakten Hoheneinstellung der Kontakte beizutragen.

Hinzu kommt, dass Figur3 konkret eine solche erfindungsgeméale
Ankopplungsstation zeigt, in deren Seitenansicht keine Basisplatte (,base plate®)
dargestellt wird. In der Beschreibung heif3t es hierzu (N3, Z. 8 und 9): ,, The inven-
tion will be
described in

closer detail in

€

the following

v/

by way of

various em-

bodiments

thereof  with

S/LDd

reference to

the annexed drawing. )

Das Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 4 zeigt dartiber hinaus Ubertragungsteile (5°,
6') der Ankopplungsstation, die als

abgewinkelte  bzw. abgeknickte,

elastische Blechstreifen (,marked
bend”28) ausgebildet sind (S. 8,
Z. 14 bis 17 der N3) und die eine be-

stimmte federnde Ruckstellkraft auf

das Arbeitsgerat hin ausiben (S. 8,
Z. 18, 19). Dies ist besonders vorteilhaft, wenn die Rader des Arbeitsgerétes nicht
festgestellt (gebremst) sind (S. 8, Z. 19, 20). Somit werden dem Fachmann auch
explizit Zustdnde offenbart, bei denen es auf die genaue horizontale Abstandsein-
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stellung beim Einfahren des Arbeitsgerats in die Ankopplungsstation — und damit
auf das Vorhandensein einer Bodenplatte — erkennbar nicht ankommt, wobei die
Kontakte (Ubertragungsteile) der Ankoppelungsstation ,nach unten“ und die des

Arbeitsgerates ,nach oben” ausgerichtet sind.

1.2.2.3. Der Umstand, dass die Basisplatte bereits in einfihrenden Beschreibungs-
teilen erwahnt wird, die nicht auf die Kennzeichnung eines bestimmten Ausfih-
rungsbeispiels des Erfindungsgedankens gerichtet sind (S. 2, Z. 15 -25),
»The docking system in accordance with the invention is thus es-
sentially characterized in that the docking station is designed as a

base plate, intended to be placed on ground or floor,...”

steht danach als solche nicht der Annahme entgegen, dass der Fachmann bei un-
befangener Betrachtung der Anmeldeunterlagen unmittelbar erkennt, dass die Ba-
sisplatte insbesondere auch zur Losung der in der Stammanmeldung angespro-
chenen Aufgaben, Verschmutzungen der Kontakte zu vermeiden und auf unebe-
nem Untergrund ein sicheres Andocken im Hinblick auf die Hoheneinstellung der
Ubertragungsteile der Ankopplungsstation sicherzustellen, kein unabdingbares Er-
findungsmerkmal des gelehrten Ankopplungssystems ist, wie auch die weiteren

Ausfuhrungen und insbesondere die Figuren 3 und 4 bestatigen.

1.4.2.3. Dies gilt auch fur die Offenbarung der Teilanmeldung zum Streitpatent,
auch wenn dort die Problemstellung konkreter gefasst und ausschlief3lich auf die
Vermeidung von Verschmutzung gerichtet ist. Denn insoweit wird die Lehre von
Patentanspruchl erteilter Fassung bereits durch identische Fassung des dortigen
Patentanspruchsl offenbart.

1.4.3. Auch die mit dem Wegfall des Merkmals 8 verbundene Verallgemeinerung
ist Teil der in der Stamm- und Teilanmeldung offenbarten erfindungsgemalen
Lehre. Denn die dort als erfindungsgemalf offenbarte Lehre ist nicht darauf redu-

ziert, dass die Ankopplungsstation so angepasst ist, dass das Arbeitsgerat mit je-
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dem Teil, wie seinen Radern oder seinem Karper, in die Ankopplungsstation fah-

ren kann.

Entsprechend den in den Figuren 1 bis 4 gezeigten Ausflihrungsbeispielen kann
zwar das Arbeitsgerat zumindest mit einem kleinen, vorderen Teil seines Korpers
in die Ankopplungsstation fahren. Allerdings héalt die schriftliche Offenbarung nach
N3 fur den Fachmann eine Vielzahl anderer Lésungen bereit, von denen der
Fachmann unmittelbar erkennt, dass sie nicht unter der vorgenannten Pramisse
des Merkmals 8 stehen, wie z. B. Kontakte an einer ,mehr vertikalen Oberflache®
(,more vertical surface forwards“ - S. 8, Z. 5 ff.) oder Kontakte (Ubertragungsteile)
seitwarts zur Mitte ausgerichtet an dem ansteigenden Teil der Ankopplungsstation,
denen auf einem nach oben gerichteten Teil des Arbeitsgerdtes angeordnete
Kontakte gegentber stehen (S.7, Z.25ff). Zumindest bei derartigen
Ausgestaltungen schliel3t die Lehre ein frontales Heranfahren des Arbeitsgeréts
an die Ankopplungsstation ein, ohne in diese einzufahren, wobei die zweiten
Ubertragungsteile (Kontakte) des Arbeitsgerates trotzdem noch — wie in Merk-
mal 7. des angegriffenen Anspruchs 1 gefordert — an der oberen Seite des Kor-
pers des angeordnet sein kénnen.

1.4.4. Auch das Weglassen des Merkmals 9, welches sich auf die Ausrichtung der
ersten und zweiten Ubertragungsteile bezieht, wie im urspriinglichen Anspruch 5
gemal N3 beschrieben, fihrt nicht zu einer unzuldssigen Verallgemeinerung der
ursprunglich als erfindungsgemald offenbarten Lehre, denn die Gesamtoffenba-
rung der N3 schliel3t lasst auch andere Ausgestaltungen der Ausrichtung ein, z. B.
bei der die ersten Ubertragungsteile 5, 6 und zweiten Ubertragungsteile 7, 8 von
Ankopplungsstation 2 und Arbeitsgerat 3 auch zur Seite zeigen und miteinander in
Kontakt kommen (S. 7, Z. 19 ff. — ,The first and the second transmission parts 5-8
of the docking station and the tool could thus preferably be turned sideways,...").

1.4.5. SchlieBlich fuhrt auch das Fortlassen des 2. Teils des Merkmals 10 t nicht
zu einer unzulassigen Erweiterung der urspriingliche Offenbarung, da das Merk-
mal der Anordnung der ersten Ubertragungsteile der Ankopplungsstation in einem



-21 -

hochstehenden Teil dieser Ankopplungsstation direkt aus Merkmal 6 des erteilten
Anspruchs 1 hervorgeht und daher nicht noch einmal wiederholt werden muss. Fur
den Fachmann bedarf es dabei auch keiner ausdricklichen Erwahnung, dass ei-
nerseits ein ,hochstehendes Teil* einer Ankopplungsstation héher liegen muss als
andere Teile dieser Ankopplungsstation, andererseits aber auch weitere Teile die-
ser Station vorhanden sein mussen, welche ihrerseits tiefer liegen. Diese Informa-
tion entnimmt der Fachmann ebenfalls bereits aus dem Merkmal 6 des erteilten
Anspruchs 1, wo von einer Ankopplungsstation die Rede ist, die ,mit (mindestens
einem) hochstehenden ...Teil versehen ist...”, also zumindest noch weitere, u. a.

auch nicht hochstehende und somit tiefer liegende Teile umfassen muss.

2. Die Klagerin vermochte den Senat nicht davon zu Uberzeugen, dass das
streitpatentgemélle Ankopplungssystem nach dem Patentanspruch 1 gemaR
geltendem Hauptantrag durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik,

insbesondere durch die K5 neuheitsschadlich vorweggenommen ist.

Die N5 offenbart ein Ankopplungssystem fur eine selbstfahrende automatische

Reinigungsvorrichtung 1 zur

FIG.10

Reinigung eines Bodens, mit

einem Reinigungsvorrichtung-
150 23
i korper (,cleaner body*

R I Fig. 1, Spalte3, Z.7+8; -

Merkmale 1 und 2) und eine

_; : y.

= 24 automatischen Ladestation 30
1 T~

j § S (,automatic charging means*
6 18 29 — Fig. 10, Spalte 3, Z. 39-50)

fur die Reinigungsvorrich-
tung 1 (Merkmal 2). Die automatische Ladestation 30 und die Reinigungsvorrich-
tung 1 stehen durch Ultraschallwellensignale miteinander in Kontakt, wodurch die
Reinigungsvorrichtung 1 (bei Absinken der Batterieleistung der Reinigungsvorrich-
tung 1 unter einen bestimmten Pegel) in die automatischen Ladestation 30 fahren
kann (Spalte 8, Z. 44 bis 62 — Merkmal 4). Die automatische Ladestation 30 ist mit
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einem Gleichstromanschluss 156 (,direct current applying plug®) und die
Reinigungsvorrichtung 1 mit einer mit dem Anschluss 156 kooperierenden
Buchse 31 (,receptacle®) fur die Aufladung der von der Reinigungsvorrichtung 1
mitgefiihrten Batterie (26, Fig. 1) versehen. (Spalte 3, Zeilen 39 bis 46 und
Spalte 8, Zeilen 18 bis 22 — Merkmal 5). Die automatische Ladestation ist dabei
mit einem hochstehenden Teil versehen (vgl. Figur 10), an dem unter
Bertcksichtigung der Auslegung des Patentanspruchs 1 der Gleichstroman-
schluss 156 angeordnet ist (Merkmal 6). Das Ankopplungssystem nach dem
geltenden Patentanspruch 1 unterscheidet sich von diesem Stand der Technik
darin, dass die mit dem Gleichstromanschluss 156 kooperierende Buchse 31 der
Reinigungsvorrichtung 1 nicht entsprechend dem Merkmal 7 an der Oberseite,

sondern an einer Seitenflache des Reinigungsvorrichtungskérpers angeordnet ist.

Nach Auffassung der Klagerin stellen der auf der Oberseite des Arbeitsgerétes
angeordnete Navigationssensor 23 und der Ultraschalloszillator 150 an der
Ankopplungsstation die erfindungsgemaRen Ubertragungsteile fir die Ubertragung
von Energie zwischen der Arbeitsstation und dem Arbeitsgerat dar. Dieser Auffas-
sung kann nicht gefolgt werden, da der Navigationssensor 23 und der
Ultraschalloszillator 150 der erfindungsgemafen Signallibertragung entsprechend
Merkmal 4 dienen und nicht der Ubertragung der Versorgungsenergie fir das Ar-
beitsgerat entsprechend der Merkmale 5 bis 7 (siehe Il 3 zu Merkmal 5). Der

Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist daher neu gegentiber der N5.

3. Die Klagerin vermochte den Senat auch nicht davon zu Uberzeugen, dass sich
die Lehre nach Patentanspruch 1 fir den Fachmann in naheliegender Weise aus
dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik ergab.

Fur die Frage der Bewertung der erfinderischen Tatigkeit ist nach st. Rspr.
entscheidend, um welche Leistung der Stand der Technik bereichert wird, was die
Erfindung also gegeniber diesem tatsachlich leistet (BGH GRUR 2009, 382 —
Olanzapin; GRUR 2009, 1039 — Fischbissanzeiger), wobei mdglicherweise ver-
schiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein kdnnen (GRUR 2004, 317
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— Programmartmitteilung) und zu fragen ist, ob der Fachmann Veranlassung

hatte, diesen Stand der Technik zu andern.

3.1. Ausgehend von dem sich fir den Fachmann objektiv stellenden und auch im
Streitpatent angesprochenen Problems eines verbesserten Ankopplungssystems,
welches gegen Verschmutzung besser geschutzt ist, und/oder bei unebenen Fla-
chen eine sichere bzw. zuverlassige Ankopplung ermdglicht, fand der Fachmann
im Prioritatszeitpunkt bei Suche nach einer Lésung und Anregungen in der auch
seitens der Klagerin herangezogenen N5 einen vielversprechenden Ausgangs-
punkt. Wie bereits ausgefihrt, entspricht das dort offenbarte Ankopplungssystem
fur eine selbstfahrende automatische Reinigungsvorrichtung 1 zur Reinigung eines
Bodens mit den Merkmalen 1 bis 6 des Anspruchs 1. Zum Wiederaufladen der
Batterie fahrt die Reinigungsvorrichtung horizontal in die Ladestation ein und stellt
mit einem Ankopplungssystem einen elektrischen Kontakt zwischen auf der der
Frontseite angeordneten Buchse 31 mit Kontaktfedern 31A und dem Steckkontakt-
stift 156 der Ladestation her. Dabei wird das Finden der beiden korrespondie-
renden Kontakte 156 und 31 zueinander durch Magnetfeldsensoren unterstitzt.
Die Buchse 31 an der Frontseite der Reinigungsvorrichtung 1 und der Steck-
kontaktstift 156 an der Ladestation 30 sind etwa in mittlerer Héhe zwischen Boden
und Oberseite des Gehauses der Reinigungsvorrichtung angeordnet, wobei die
Kontaktfedern 31a der Buchse 31 unter dem Gehé&use der Reinigungsvorrichtung

liegen.

Das Ankopplungssystem nach diesem Stand der Technik unterscheidet sich dem-
nach vom Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 darin, dass die mit dem Gleich-
stromanschluss 156 kooperierende Buchse 31 der Reinigungsvorrichtung 1 nicht
an der Oberseite, sondern an einer Seitenflache des Reinigungsvorrichtungskor-

pers angeordnet ist.
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a. Ausgehend von der Aufgabe, ein Ankopplungssystem zu schaffen, das vor
Schmutz geschuitzt ist, ist diese bereits im Hinblick auf die Anordnung der
Buchse 31 des Steckkontaktstifts 156 im deutlichen Abstand zum Boden sowie
der geschutzten Lage der Kontaktfedern 31a (vgl. Figur 12) nach der N5 bereits
gelost. Eine Anregung oder ein naheliegender Anlass, die konkrete erfindungsge-
maRe Losung zu wahlen, ist auch unter Einsatz weiterer fachmannischer Uberle-

gungen nicht ersichtlich oder von der Klagerin dargetan.

Die Klagerin fuhrt dazu zwar unter Hinweis auf die aktuelle Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (GRUR 2014, 647 —
Farbversorgungssystem) aus, dem
Fachmann seien die Mdglichkeiten der
Anordnung von Ubertragungsteilen am

Korper selbstfahrender Arbeitsgerate

bekannt, namlich an deren Unterseite,

Vorderseite, Oberseite, Ruckseite

162 56 und/oder an deren Seitenflachen, wobei

der Fachmann wegen der

Verschmutzungsgefahr von einer Anordnung an der Unterseite absehen wirde.
Aufgrund seiner Kenntnisse gehe der Fachmann weiterhin davon aus, dass die
Ubertragungsteile am Korper des Arbeitsgeréats so angeordnet sein miissten, dass
sie mit den Ubertragungsteilen der Andockstation kontaktieren konnten. Daher sei
fur den Fachmann eine Anordnung der Ubertragungsteile an der Riickseite des
Arbeitsgerats ausgeschlossen, wenn dieses mit der Vorderseite in der
Andockstation einfahrt. Als mdgliche Alternativen blieben ihm daher nur die
Vorderseite, die Oberseite und die Seitenflachen des Arbeitsgerats. Wenn, wie
nach dem Patentanspruch vorgesehen und aus der N5 bekannt, die Ubertra-
gungsteile der Andockstation an einem hochstehenden Teil angeordnet sind,
wirde der Fachmann die Ubertragungsteile des Arbeitsgerats an dessen Korper
so anordnen, dass sie beim Einfahren des Arbeitsgerats in die Andockstation mit
dessen Ubertragungsteilen kontaktieren. Dabei wiirde er beriicksichtigen, an wel-
cher Stelle der Andockstation sich das hochstehende Teil befindet und wo sowie
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auf welche Weise daran die Ubertragungsteile angeordnet sind. Abhangig davon
sowie abhangig von der Gestaltung und der Form des Korpers des Arbeitsgerats
wirde der Fachmann die korrespondierenden Ubertragungsteile entweder an des-
sen Vorderseite, an dessen Oberseite oder an dessen Seitenflachen entspre-
chend platzieren. Fur den Fachmann wére diese eine Selbstverstandlichkeit. Der
Fachmann wiirde hierzu weder in irgendeiner Weise erfinderische Uberlegungen

noch Anregungen aus dem Stand der Technik benétigen.

Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschlie3en. Es ist zwar zutref-
fend, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ,Farbversorgungs-
system® eine maschinenbautechnische Lésung als ein generelles, fir eine Vielzahl
von Anwendungsféallen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allge-
meinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehort, die Veranlassung
zu ihrer Heranziehung bereits dann besteht, wenn sich die Nutzung ihrer Funktio-
nalitat in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmafig darstellt
und keine besonderen Umstande feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachli-
cher Sicht als nicht moéglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich
erscheinen lassen. Auch in der Entscheidung ,Kollagenase |“ hat der Bundesge-
richtshof unter Verzicht auf einen Beleg Handlungsweisen als naheliegend be-

ricksichtigt, weil sie zum arztlichen Standard-Repertoire gehdrten.

Diese Voraussetzungen sieht der Senat vorliegend als nicht erfllt an. Insoweit ist
zu beachten, dass diese Rechtsprechung Ausnahmen von der grundsatzlichen
erforderlichen und vom Klager nach allgemeinen Grundsétzen der Darlegungs-
und Beweislast zu belegenden Veranlassung bildet, die nach der st. Rspr. des
BGH auch bei der Hinzuziehung von Fachwissen angewendet wird.

Denn um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden
Lésungswegs nicht nur als méglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzuse-
hen, bedarf es — abgesehen von den Fallen, in denen fir den Fachmann auf der
Hand liegt, was zu tun ist — in der Regel zusatzlicher, Uber die Erkennbarkeit des
technischen Problems hinausreichender Anstdf3e, Anregungen, Hinweise oder



- 26 -

sonstiger Anlasse dafir, die Losung des technischen Problems auf dem Weg der
Erfindung zu suchen (BGH GRUR 2009, 746 — Betrieb einer Sicherheitseinrich-
tung). In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anre-
gungen im StdT bendétigt, um eine bekannte Losung in bestimmter Weise weiter-
zuentwickeln, ist eine Frage des Einzelfalls. Insoweit kdnnen auch Eigenarten des
in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbil-
dung von Fachleuten, die Ubliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neue-
rungen, technische Bedirfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwen-
dung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische
Vorgaben eine Rolle spielen (BGH GRUR 2012, 378 — Installiereinrichtung 1l; BGH
GRUR 2014, 647 — Farbversorgungssystem).

Allerdings belegt der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts
zum allgemeinen Fachwissen gehort, noch nicht, dass es fur den Fachmann na-
hegelegen hat, sich bei der Lésung eines bestimmten technischen Problems die-
ser Kenntnis zu bedienen (BGH GRUR 2009, 743 — Airbag-Auslosesteuerung ).

So ist es vorliegend, da sich die erfindungsgemaRe Lésung nicht als eine belie-
bige oder zum Standard-Repertoire gehdérende Losung gegentiber dem Stand der
Technik zahlt, auf welche der Fachmann ohne weiteres aufgrund seines allgemei-
nen Fachwissens zurlckgreift. Der Senat kann weder Umstande erkennen noch
hat die Klagerin trotz Hinweises des Senats Umstande vorgetragen, welche die
Annahme rechtfertigen, dass die vorliegend in Rede stehende erfinderische Aus-
gestaltung der Anordnung der Ubertragungsteile auf der Oberseite des Korpers
zur Ankopplung mit korrespondierenden Ubertragungsteilen an der Ankopplungs-
station unter Wegfall der Basisplatte einem solchen Stand-Repertoire entsprechen
bzw. einem in einer Vielzahl von Anwendungsféllen selbstverstandlichen ,generi-
schen® Fachwissen entsprach und der Fachmann diese deshalb als eine objektiv
zweckmalRige bzw. vorteilhafte oder alternative Lésung ohne weitere Veranlas-

sung oder Anregung in Erwéagung zog.
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So hat die Klagerin auch keine einzige erfindungsgeméafRe maschinenbautechni-
sche Ldsung aus vergleichbaren Problemstellungen aufgezeigt, die als Ausgangs-
punkt eine Lehre vermittelt, welche nur noch des Einsatzes eines solchen Stand-
Repertoires im Prioritatszeitpunkt bedurfte, um zur erfindungsgemal3en Lésung zu
gelangen. Insoweit ist es trotz geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes auch nicht
Aufgabe des Senats, mittels eigenstéandiger Recherchen einen derartigen Stand
der Technik oder ein derartiges Fachwissen zu belegen (BGH GRUR 2013, 1272
— Tretkurbeleinheit).

b. Auch bei Zugrundelegung der urspringlich in der Stammanmeldung N3 noch
angegebenen Aufgabe, ein Ankopplungssystem zu schaffen, welches sowohl auf
rauem Grund als auch auf ebenen Bdéden anwendbar ist, ergibt sich keine andere
Bewertung. Denn wie die N5 zeigt, wird dort das horizontale Einfiihren des Steck-
kontaktstift 156 in die Buchse 31 entsprechend der N5 zwar durch die leicht
trichterformige Form der Buche 31 unterstutzt (vgl. Figur 12), ist aber trotz dieser
Formgebung nur bei einem geringen Hohenversatz von Buchse und Steckkontakt-
stift mdglich. Ein Einsatz ware, wenn gewilnscht, bereits auch auf rauem Unter-
grund mdglich, da die Reinigungsvorrichtung in der Ankopplungsposition vollstan-
dig auf die Bodenplatte der Ladestation auffahrt und dadurch in ihrer vertikalen
Lage definiert ausgerichtet wird, unabhangig vom Untergrund unter bzw. neben

der Ladestation.

Da das Ankopplungssystem der Reinigungsvorrichtung entsprechend der N5 so-
wohl ausreichend gegen Verschmutzung geschutzt ist als auch daftir geeignet ist,
sowohl auf rauem Grund als auch auf ebenen Bdden eingesetzt zu werden, liefert
diese dem Fachmann daher keinerlei Veranlassung, die Lage der Buchse 31 von
der Frontseite der Reinigungsvorrichtung 1 auf deren Oberseite unter Verzicht auf

die Bodenplatte zu verlegen.



- 28 -

3.2 Gleiches gilt fur die N4. Aus der N4 ist ebenfalls ein Ankopplungssystem, das
aus einer Ankopplungsstation und einem Roboter zur Durchfihrung radiologischer

Untersuchungen als

selbst fahrendem Arbeits-

gerat besteht, mit den
Merkmalen 1 bis 6 des

Patentanspruchs 1 be-

kannt. Der Roboter ist da-

bei sowohl fir den Einsatz

N1~ in geschlossenen R&u-
22

\ E® o~ .
U/ /T S

ZL men als auch im Freien

geeignet. Das Ubertragungsteil (,charging socket”60) des Roboters ist jedoch
analog zur N5 an einer Frontseite des Roboters und nicht an der Oberseite
angeordnet. Da die Ausfuhrungen des Ankopplungssystems der N4 mit dem
Kontaktstift (,charging prong“126) an der Ladestation 120 und der Buchse 60 am
Roboter prinzipiell dem Ankopplungssystem der N5 entsprechen, gelten hier die
Ausfuhrungen zur N5 sinngemal3. Auch die N4 liefert dem Fachmann unter Ein-
satz seines Fachwissens keinerlei Veranlassung, die Lage der Buchse 60 von der

Frontseite des Roboters auf dessen Oberseite zu verlegen.

3.3. Die von der Klagerin ergdnzend herangezogene N6 zeigt eine Stromversor-
gungseinheit fir eine elektrische Grasschneidevorrichtung, bei der der Rasenma-
her Uber einen Ladegerat-Anschluss verfugt, der an der Oberseite des Gehauses
angeordnet ist. Der Rasenmaher der N6 ist jedoch weder selbstfahrend noch ver-
fugt er Uber eine Ladestation, die er selbststandig anfahrt, sondern wird bei ent-
leerten Batterien manuell Uber einen Stecker mit einem Ladegerat verbunden.
Aufgrund des vollig anderen Betriebs- und Stromversorgungskonzeptes wirde die
N6 daher vom Fachmann ausgehend von der N5 zur Lésung seiner Aufgaben-

stellung nicht herangezogen werden.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist daher patentfa-
hig und die Klage deshalb abzuweisen.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO, die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG
I. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim  Bundesgerichtshof,  Herrenstral3e 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von
funf Monaten nach der Verkindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert wer-

den.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Engels Dr. Huber Rippel Kopacek Brunn
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