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betreffend das europaische Patent EP ...
(DE ..))

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 8. Dezember 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Sredl sowie der Richter Dipl.-Phys. Lokys, Merzbach, Dipl.-Phys. Brandt und
Dipl.-Phys. Dr. Friedrich

beschlossen:

Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.
Der Streitwert wird auf 150.000,00 Euro festgesetzt.

Grinde

Die Klagerin hat mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2009 Klage auf Erklarung der
Nichtigkeit des deutschen Teils des européischen Patents EP ... (Streit-
patent) eingereicht. Das Streitpatent ist zwischenzeitlich durch Zeitablauf erlo-

schen.

Beide Parteien haben daraufhin im Termin zur muandlichen Verhandlung vom
8. Dezember 2011 den Rechtsstreit in der Hauptsache ubereinstimmend flr erle-

digt erklart und widerstreitende Kostenantrage gestellt.

Die Klagerin ist der Auffassung, die Klage sei bis zum Zeitpunkt des erledigenden
Ereignisses, namlich dem Erléschen des Patents aufgrund Zeitablaufs, zuléssig
und begrindet gewesen. Der Gegenstand des Patents sei Uber den Inhalt der

Anmeldeunterlagen in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgegangen.



Zudem sei er nicht neu gewesen, jedenfalls habe er sich fur den Fachmann in na-
heliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und beruhe daher nicht
auf einer erfinderischen Téatigkeit. Mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2011 (BI. 209 ff.
d. A.) hat sie weiterhin geltend gemacht, dass der Gegenstand der Anspriiche 1,
2, 4 und 5 im Streitpatent nicht so ausreichend offenbart sei, dass ein Fachmann
ihn ausfuhren kdnne. Der Beklagten seien daher die Kosten des Rechtsstreits auf-

zuerlegen.

Die Beklagte auR3ert hingegen bereits Zweifel an der Zulassigkeit der Klage; je-
denfalls sei der Gegenstand des erloschenen Streitpatents schutzfahig gewesen,

so dass die Klage keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe.

Nachdem beide Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache fur erledigt erklart
haben, entscheidet das Gericht unter Beriicksichtigung des bisherigen Sach- und
Streitstandes nach billigem Ermessen nur noch Uber die Kosten des Verfahrens
(899 Abs. 1 PatG i. V. m. 8§ 91 a Abs. 1 Satz 1 und 2 ZPO). Zu beriicksichtigen ist
dabei das gesamte Vorbringen, das bis zur Abgabe der Erledigungserklarungen in
der mundlichen Verhandlung eingegangen ist (vgl. Zoéller-Vollkommer, ZPO,
29. Aufl., 8 91 a Rdrn. 26).

Danach hat die Klagerin die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, da sie ohne Ein-
tritt des erledigenden Ereignisses in dem Rechtsstreit aller Voraussicht nach un-
terlegen ware. Denn die mit der Klageschrift geltend gemachten Nichtigkeits-
grinde der unzuldssigen Erweiterung und der mangelnden Patentfahigkeit lagen
nach Auffassung des Senats aus den im Zwischenbescheid vom 29. Juli 2011 ge-
nannten Grunden, auf die der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug

nimmt, nicht vor.



Das Vorbringen der Klagerin aus dem Schriftsatz vom 14. Oktober 2011 (BI. 209 ff
d. A.), mit dem sie zu dem Zwischenbescheid des Senats Stellung genommen hat,
bietet keinen Anlass fur eine abweichende Beurteilung. In ihrem Schriftsatz vom
14. Oktober 2011 ist die Klagerin auf folgende Punkte eingegangen:

Unter Punkt 1 hat die Klagerin den Fachmann, der im Zwischenbescheid als ,be-
rufserfahrener Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Fachhoch-
schulabschluss, der mit der Entwicklung und Fertigung modularer Automatisie-
rungsgerate, die aus mehreren, untereinander elektrisch verbundenen Baugrup-
pen bestehen, betraut ist‘, angegeben wurde, insoweit abweichend definiert, als
dass der Fachmann mit der Entwicklung und Fertigung unterschiedlicher Bussys-

teme flr zusammengesetzte elektrische Anlagen auf den verschiedenen techni-

schen Gebieten betraut sein soll. Zudem sei der Begriff Automatisierungsgerat un-
ublich.

Unter Punkt 2 (vgl. Seite 8 der Eingabe) hat die Klagerin ausgefuhrt, dass die
Begriffe

- .komplementéar* und

- ,Schenkel” sowie

- das Streichen eines Teils der urspringlichen Beschreibung
(S.1,Z.35his S. 2, Z. 20 der Anlage B) und

- die unzutreffende Wirdigung der Druckschrift EP 272 189 A2
in Absatz [0003] der Streitpatentschrift eine unzuléassige Er-

weiterung darstellen.

Unter Punkt 3 hat die Klagerin einen neuen Nichtigkeitsgrund vorgetragen, wo-
nach der Gegenstand der Anspriche 1, 2, 4 und 5 im Streitpatent nicht so ausrei-

chend offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausfihren kénne.



Unter Punkt 4 hat die Klagerin hinsichtlich der Frage von Neuheit und erfinderi-

scher Tatigkeit folgenden zusatzlichen Stand der Technik eingefiihrt:

K6 DE 8435871U1
K7 DE 88 04 649 Ul
K8 US4 384 754

K9 DE 1766070
K10 DE 1855453 U
K11 DE 3740290 Al
K12 DE 36 11187 C2
K13 DT 2 000 864 A
K14 DE 9002 992 Ul

Dazu nimmt der Senat wie folgt Stellung:

Zu Punkt 1:

Wie bereits in dem vorhergehenden Nichtigkeitsverfahren (2 Ni 33/09) ausgefihrt,
handelt es sich bei dem im Streitpatent verwendeten Begriff ,Automatisierungsge-
rat* um eine klare und Ubliche Bezeichnung fur ein Gerat der Automatisierungs-
technik, mit dem Prozesse automatisiert werden, was u. a. durch die Bezeichnung
der Druckschrift K5 (,Automatisierungsgerat®) belegt wird. Demgegeniber ist die
von der Klagerin vorgeschlagene Definition des Fachmanns als ein mit der Ent-
wicklung und Fertigung unterschiedlicher Bussysteme fir zusammengesetzte
elektrische Anlagen auf den verschiedenen technischen Gebieten betrauter Elek-
trotechnikingenieur zu allgemein und bertcksichtigt nicht die dem Streitpatent
zugrunde liegende Aufgabe, einen selbstaufbauenden Bus sowie eine hierfur ge-
eignete Baugruppe zu schaffen, bei welchem der Grundaufwand fiir die Busverbin-
dung moglichst gering gehalten wird und ein nachtragliches Ergdnzen des Auto-

matisierungsgerats mit zusatzlichen Baugruppen mdaglich ist.



Zu Punkt 2:

komplementar:

Der Begriff ,komplementar ist fur die beiden Modulteile entsprechend der Bedeu-
tung von Buchse und Stecker urspringlich offenbart, auch wenn der Begriff in den

ursprunglichen Unterlagen nicht verwendet wird.

Schenkel:

In der ursprunglichen Beschreibung werden die Teile 13’, 13” des Verbindungs-
Modulteils 13 als Schenkel und die Teile 12’, 12” des Baugruppen-Modulteils 12
als Schenkelaufnahme bezeichnet, vgl. in Anlage B auf S. 3, Z. 31 bis S. 4, Z. 17:
~Sowohl das Baugruppen-Modulteil 12 als auch das Verbindungs-Modulteil 13 sind
im wesentlichen U-férmig ausgestaltet und sowohl elektrisch als auch mechanisch
symmetrisch aufgebaut. Damit kann das Verbindungs-Modulteil 13 mit jedem sei-
ner Schenkel 13', 13" in jede der Schenkelaufnahmen 12', 12" eingesetzt werden.

Bei jeder dieser Verbindungsmdoglichkeiten entsteht eine korrekte Busverbindung.

Das Baugruppen-Modulteil 12 ist derart ausgestaltet, dass die Schenkelaufnah-

men 12', 12" unabhangig von der Breite der Baugruppen, z. B. der Baugruppe 5,

stets den gleichen Abstand zur nachstliegenden Seitenwand, z. B. den Seiten-
wéanden 5', 5" der Baugruppe 5, aufweisen. Das Verbindungs-Modulteil 13 ist der-

art ausgestaltet, dass es genau den Abstand zwischen zwei Schenkelaufnahmen

12', 12" zweier benachbarter Baugruppen Uberbriickt. Die Schenkel 13', 13" wei-

sen hierzu einen Abstand auf, der gleich dem Doppelten des Abstands der Schen-
kelaufnahmen 12', 12" von den Seitenwanden der Baugruppen, z. B. den Seiten-
wéanden 5', 5", ist. Die Busverbindung wird also dadurch aufgebaut, dass abwech-
selnd je ein Baugruppen-Modulteil 12 und ein Verbindungs-Modulteil 13 elektrisch

und mechanisch miteinander verbunden sind.”

Diese Fundstelle offenbart aber ebenso wie der urspriingliche Anspruch 7, dass
beide Modulteile im wesentlichen U-formig ausgebildet sind. Eine im wesentlichen
U-formige Ausbildung der Modulteile offenbart aber zwangslaufig, dass beide Mo-

dulteile Schenkel aufweisen, ansonsten waren sie nicht U-férmig. Gemall dem



letzten Merkmal der erteilten Anspriiche 1 und 4 greifen die Schenkel des Verbin-
dungsmodulteils 13 in die Schenkel des Baugruppen-Modulteils 12 mechanisch
ein. Dies ist gerade das Merkmal, dass die Schenkel 12’, 12" des Baugruppen-
Modulteils 12 Schenkelaufnahmen sind. Somit ist auch dieses Merkmal urspring-

lich offenbart.

Streichen der urspr. S. 1, Z. 35 bis S. 2, Z. 20:
Diese urspringlichen Beschreibungsteile geben die urspr. abhéngigen Anspri-

che 2 bis 4, 6 und 9 wieder. Ein Streichen dieser Beschreibungsteile hat keine un-

zulassige Erweiterung zur Folge.

Wirdigung der Druckschrift EP 272 189 Al:

Das Streitpatent beschreibt in Abs. [0003], dass ein selbstaufbauender Bus ge-
mafd dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus Druckschrift EP 272 189 A1 bekannt
sei. In vorhergehenden Entscheidungen wurde dem gegentber jedoch ausgefihrt,

dass diese Druckschrift keinen selbstaufbauenden Bus und damit nicht den Ober-
begriff des Anspruchs 1 offenbare. Entgegen der Auffassung der Klagerin wird
durch diese unzutreffende Wiurdigung der EP 272 189 Al das Streitpatent jedoch
nicht in unzulassiger Weise erweitert. Denn in Abs. [0016] der Streitpatentschrift
(vgl. S. 5 der urspr. Anmeldung) ist der Begriff selbstaufbauender Bus dadurch
definiert, dass ein Aufbausystem geschaffen wird, das seinen Rickwandbus
selbsttatig aufbaut und daher ohne an einem Baugruppentrdger vormontierten
Ruckwandbus auskommt. Auf den Begriff ,Bus® geht das Streitpatent nicht ndher
ein, denn die Erfindung bezieht sich nicht auf eine spezielle Art des Busses (daisy-
chain oder Sammelleitung), sondern besteht im Kern darin, dass der Bus zum ei-
nen selbstaufbauend ist und dass zum anderen das Baugruppen- und Verbin-
dungs-Modulteil im wesentlichen U-formig ausgestaltet sind, wobei die Schenkel
des Verbindungs-Modulteils durch das Aufschwenken der Baugruppe in die
Schenkel des Baugruppen-Modulteils mechanisch eingreifen und dadurch die
elektrische Verbindung benachbarter Baugruppen hergestellt wird. Fir einen sol-

chen Busaufbau gibt die EP 272 189 Al keinen Hinweis, so dass der Fachmann



ohne weiteres erkennt, dass die hierzu gegensatzliche Angabe in der Beschrei-

bungseinleitung des Streitpatents unzutreffend ist.

Daher zieht eine bzgl. der Bedeutung des Begriffs ,selbstaufbauender Bus* unzu-
treffende Wirdigung der Druckschrift EP 272 189 Al keine unzulassige Erweite-

rung nach sich.

Zu Punkt 3:

Eine Erfindung ist ausfihrbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthal-
tenen Angaben dem fachmannischen Leser so viel an technischer Information
vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkdnnen in der Lage
ist, die Erfindung erfolgreich auszufiihren. Es ist nicht erforderlich, dass mindes-
tens eine praktisch brauchbare Ausfihrungsform als solche unmittelbar und ein-
deutig offenbart ist (BGH Xa ZR 126/07 - Klammernahtgerat).

Somit muss das Streitpatent die genaue Ausgestaltung der Modulteile und des
Bussystems nicht naher ausfiihren, denn im vorliegenden Fall vermittelt die Pa-
tentschrift dem fachmé&nnischen Leser so viel an technischer Information, dass er
mit seinem Fachwissen und seinem Fachkdnnen in der Lage ist, die Erfindung
erfolgreich auszufuhren, vgl. die umfangreichen Anspriche 1 und 4, sowie die

Ubersichtliche Figur.

Zu Punkt 4.
Fur den Senat ist auch nicht erkennbar, dass eine der neu eingeflihrten Druck-

schriften den Streitpatentgegenstand vorwegnimmt oder nahelegt.

Druckschrift K6:

Die Druckschrift K6 beschreibt einen U-férmigen Kurzschlussstecker, mit dem eine

elektrische Verbindung zwischen zwei Buchsen hergestellt wird. Ein U-férmiges

Gegenstuck zum Stecker ist dieser Druckschrift ebenso wenig zu entnehmen wie



ein Bussystem, ein Automatisierungsgerat oder eine Aufschwenkbarkeit des Ste-

ckers.

Druckschrift K7:
Druckschrift K7 offenbart Schaltgerate (12, 13), die an einer Tragschiene (28) an-
gebracht sind und Uber Verbindungsstecker (40) mit Kontaktstlicken (41, 42), die

in die Vorderseite der Schaltgerate eingesteckt werden, miteinander verbunden
werden. Aus Druckschrift K7 ist somit kein selbstaufbauender Bus, bei dem durch
das Aufschwenken einer Baugruppe die Schenkel eines U-férmigen Verbindungs-
Modulteils in die Schenkel eines U-formigen Baugruppen-Modulteils mechanisch

eingreifen, bekannt.

Druckschrift K8:

Druckschrift K8 zeigt einen Steckverbinder (connector) fur Platinen, der es erlaubt,

auf die Verwendung eines Motherboards zu verzichten (Sp. 3, Zn. 25 bis 28).
Dazu sind an den Platinen (20) zusatzliche Kopfgehause (12) befestigt, in die seit-
lich U-férmige Klemmen (14) eingeschoben werden, die tber ein Steckergehause
(16), in das U-férmige Klammern (18) eingebracht sind, klemmend kontaktiert
werden. Somit kann Druckschrift K8 dem Fachmann zwar einen Hinweis auf einen
rickwandigen und selbstaufbauenden, d. h. nicht vormontierten Bus geben (vgl.
Sp. 1, Zn. 50 bis 54), der Steckverbinder mit U-formigen Klemmen und Klammern
aufweist. Jedoch offenbart Druckschrift K8 keine Baugruppe mit einem ruckseiti-
gen U-férmigen Baugruppen-Modulteil mit mehreren Buskontakten, das mit einem
ebenfalls U-férmigen Verbindungsteil elektrisch verbindbar zusammenwirkt und
wobei durch Aufschwenken der Baugruppe die Schenkel des Verbindungs-Mo-
dulteils in die Schenkel des Baugruppen-Modulteils mechanisch eingreifen, denn
weder das Kopfgehéuse (12) mit den Klemmen (14) noch das Steckergehduse
(16) mit den Klammern (18) ist U-formig oder schwenkbar ausgebildet. Vielmehr
haben das Kopfgehause (12) sowie das Steckergehduse (16) eine quaderformige
Form, wobei letzteres zusatzlich mit einem Griff (50), einer Mehrzahl von Monta-
gefiiBen (52, 54) und einer zentralen Offnung (44) versehen ist. Dabei ergibt sich
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aus den MontagefulRen (52, 54), den dort angebrachten Rastnasen (58) und der
entsprechenden Fuhrung (32) in dem Kopfgehause (12) zwangslaufig, dass das
Steckergehause (16) nur von oben in das Kopfgehause gesteckt werden kann, je-
doch ein Aufschwenken nicht moglich ist.

Die Klagerin hat vorgetragen, dass ein Bus auch aus einer einzigen Leitung be-
stehen kann und betrachtet eine Klemme 14 als U-formiges Baugruppenmodulteil
und eine Klammer 18 als U-formiges Verbindungs-Modulteil, deren Schenkel me-

chanisch ineinandergreifen.

Dieses Verstandnis verkennt jedoch, dass gemal der Lehre des Streitpatents das
Kontaktierungsteil ein Baugruppen-Modulteil mit mehreren Buskontakten ist. Zu-
dem sollen nicht die einzelnen Pins der Modulteile U-formig ausgebildet sein, son-
dern das Verbindungs-Modulteil sowie das Baugruppen-Modulteil an sich. Damit
der Fachmann bezulglich dieser Ausbildung der Modulteile aus Druckschrift K8 ei-
nen Hinweis erhalten kdnnte, mussten demnach in Druckschrift K8 auch das Ste-
ckergehause 16 und das komplementare Kopfgehause 12 U-férmig mit ineinan-
dergreifenden Schenkeln ausgebildet und zudem schwenkbar sein, was jedoch

nicht der Fall ist.

Druckschrift K9:

Gemald Druckschrift K9 werden mehrere Hochfrequenzverstarker (3 bis 5) tber

Verbindungskabel (12) miteinander verbunden. In den Verstarkern selbst erfolgt
die Verbindung zu den benachbarten Baugruppen uber eine Durchschleifleitung,
die aus zwei Querkapazitaten (15, 16) und einem Leitungsstiick (14) besteht. Die
beiden Querkapazitdten sind dabei aus einem kupferkaschierten und U-fGrmig

ausgebildeten Isolierstoffplattchen hergestellt.

Im Gegensatz dazu sind gemal3 den erteilten Patentanspriichen 1 und 4 die bei-
den komplementaren Modulteile in ihrer aufl3eren Gestalt U-férmig ausgebildet, so

dass die Schenkel des Verbindungs-Modulteils in die Schenkel des Baugruppen-



-11 -

Modulteils mechanisch eingreifen. Dieses Ineinandergreifen von Schenkeln U-
férmiger Modulteile ist jedoch weder den Figuren noch der Beschreibung oder den

Ansprichen der Druckschrift K9 zu entnehmen.

Druckschrift K10:

Druckschrift K10 befasst sich mit Verstarkeranordnungen, deren eine Seitenwand

eine Buchsenanordnung (4) und deren andere gegeniberliegende Seitenwand an
einer entsprechenden Stelle Stecker aufweist. Bei der Montage auf einem Rah-
men (1) greifen der Stecker und die Buchsenanordnung ineinander, so dass die
Anordnungen Uber den seitlich hinaus stehenden Stecker miteinander verbunden
sind. Eine U-Form der Stecker und Buchsen mit mechanisch ineinander greifen-

den Schenkeln wird nicht offenbart.

Druckschrift K11:
Druckschrift K11 offenbart eine Baugruppe (1) fir die Prozesssteuerung, die Uber

eine ruckseitig angeordnete Messerleiste an die Federleiste (8) eines Bus-Sockel-
Moduls (7), das an Tragschienen angebracht ist, angeschlossen wird. Die Bus-
Sockel-Module (7) werden dabei Uber eine riickseitige Messerleiste (27) mit der
Federleiste (24) des benachbarten Bus-Sockel-Moduls verbunden. Jedoch weisen
weder die Bus-Sockel-Module noch die Ruckseiten der Baugruppen eine U-Form
auf. Somit ist aus Druckschrift K11 kein im wesentlichen U-férmiges Verbindungs-
Modulteil, das in den Schenkel eines im wesentlichen U-férmigen Baugruppen-

Modulteils eingreift, bekannt.

Druckschrift K12:
In Druckschrift K12 wird eine Vorrichtung zum Durchschalten von Sammelschie-

nen-Leitungen aneinanderreihbarer elektrischer Baugruppen beschrieben. Dabei
liegt Druckschrift K12 als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen
Steckverbinder zum Durchschalten von Sammelschienen-Leitungen ohne unan-
gemessenen konstruktiven Aufwand so weiterzubilden, dass neben der elektri-

schen Verbindung zwischen Baugruppen auch eine mechanische Verbindung her-
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stellbar ist und dass diese Verbindungen zwischen beliebigen, benachbarten Bau-
gruppen einer Reihe auch wieder leicht I6sbar sind, ohne alle Baugruppen von der
Befestigungsflache |6sen zu missen. Dazu weisen die einzelnen Baugruppen an
der Vorderseite Steckkontakte (12, 16) und Schwalbenschwanzstege (14) auf.
Uber Steckverbinder (20) mit Kontaktbriicken (25), Steckkontakten (24) und
Schwalbenschwanznuten (22), die von oben in die Steckkontakte (12, 16) und
Schwalbenschwanzstege (14) der Baugruppen eingreifen, werden die Baugruppen
elektrisch und mechanisch miteinander verbunden. Jedoch ist auch Druckschrift
K12 kein Hinweis zu entnehmen, ein im wesentlichen U-férmiges Verbindungs-
Modulteil, das durch das Aufschwenken der Baugruppe in den Schenkel eines im

wesentlichen U-formigen Baugruppen-Modulteils eingreift, vorzusehen.

Druckschrift K13:

Mit den in Druckschrift K13 erlauterten Halterahmen fir elektrische Schaltungs-

platten sollen die Schaltungsplatten auch nach der Entnahme aus der Maschine
und wahrend des Transports vor Beschadigung geschutzt sein (vgl. S. 3, le. Abs.).
Dazu wird ein Halterahmen aus zwei auf3eren (11, 15) und einer inneren (13)
Halteplatte vorgeschlagen, wobei sich jeweils eine Schaltungsplatte (17, 19) zwi-
schen zwei Halteplatten (11, 13, 15) befindet. Vor dem Transport werden die
Kontaktleisten (75) der Schaltungsplatten (17, 19) mit einer Querverbindungsplatte
(85) versehen (Fig. 3), die jedoch vor dem Einbau entfernt wird und somit dem
Transportschutz dient. Insbesondere das Merkmal 7c der Anspriche 1 und 4 ist

auch dieser Druckschrift nicht zu entnehmen.

Druckschrift K14:

Druckschrift K14 befasst sich mit einer Tragervorrichtung fur steckbare Baugrup-

pen, wobei mindestens eine der Baugruppen fur die Stromversorgung des Sys-
tems vorgesehen ist. Einen Hinweis bezlglich der U-férmigen Ausgestaltung von

Verbindungs- und Baugruppen-Modulteilen gibt diese Druckschrift ebenfalls nicht.
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Aus den genannten Grinden hétte das Streitpatent daher auch unter Beriicksich-
tigung des Vorbringens der Klagerin aus dem Schriftsatz vom 14. Oktober 2011
aller Voraussicht nach ohne Eintritt des erledigenden Ereignisses Bestand gehabit.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf 8§ 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. §51
GKG. Insoweit sieht der Senat vor dem Hintergrund, dass das Streitpatent zwi-
schenzeitlich erloschen ist, zwischen den Parteien kein Verletzungsrechtsstreit in
Bezug auf das Streitpatent anhangig war oder ist und die Beklagte gegeniber der
Klagerin zudem mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2011 (Bl. 254 d. A.) auf Anspri-
che aus dem Streitpatent gegentber der Klagerin verzichtet hat, bei der Streit-

wertfestsetzung einen Betrag von

150.000,- €

als angemessen an.

Sred| Lokys Merzbach Brandt Friedrich

pro



