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betreffend das européische Patent 1 299 988
(DE 501 07 846)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 9. Januar 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Friehe sowie der Richter Jacobi, Dipl.-Ing. Muller, Dipl.-Ing. Matter und
Dr.-Ing. Kapels

fir Recht erkannt:

l. Das Patent EP 1 299 988 wird mit Wirkung fur die Bundesre-
publik Deutschland teilweise fur nichtig erklart, soweit es

Uber folgende Fassung hinausgeht:

1. Horer, welcher Uber zumindest eine Schnittstelle (14)
mit zumindest einem zumindest fur die Ausgabe von
Audiosignalen eingerichteten Gerat verbindbar ist,

- mit zumindest einer Horkapsel (7), welche in einem
Gehause (2) angeordnet ist, und

- mit einem verformbaren Haltebiigel (3) zur lésbaren
Befestigung am Ohr (EAR) eines Benutzers, wobei
der Bugel (3) am Gehause (2) und von diesem weg-
laufend angeordnet ist und das Ohr (EAR) in einem
Bereich der Helix (HEL) mit einem in Richtung des
Gehauses (2) ricklaufenden Bereich (3b) hintergreift,

- wobei der die Helix (HEL) hintergreifende Bereich (3b)
des Bugels (3) einen in befestigtem Zustand an der
Ruckseite des Ohres (EAR) anliegenden Endbereich
aufweist,

- das Gehause (2) an seiner der Aul3enseite des Ohres
(EAR) zugewandten Seite eine Ohrauflageflache (10)
aufweist,



wobei die Ohrauflageflache (10) sowie die Horkapsel
(7) einen Abstand zu der Gehoérgangsoffnung (MEA)
aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Haltebiigel (3) elastisch verformbar ausgebildet
ist,

wobei in befestigtem Zustand der Bigel (3) infolge der
Elastizitdt zumindest bereichsweise gegen die Ruck-
seite des Ohres (EAR) und der Hérer (1) mit der Ohr-
auflageflache (10) zumindest bereichsweise so gegen
die AulRenseite des Ohres (EAR) gedrickt ist, dass
die Horkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters
(CON) und/oder der Gehérgangsoffnung (MEA) des
Ohres angeordnet ist,

und dass der Horer in einem hinteren, dem Bugel (3)
zugewandten Bereich der Ohrauflageflache (10) eine
Erhebung (6) aufweist, welche in befestigtem Zustand
des Horers (1) in einem hinteren, im Wesentlichen der
Antihelix (ANT) zugewandten Bereich des Schall-
trichters (CON) bzw. in dem in die Antihelix (ANT)
Ubergehenden Bereich des Schalltrichters (CON) ab-
gestutzt ist.

Horer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Flache (10) eine Uber die Ausdehnung der
Horkapsel (7) hinausreichende Erstreckung aufweist.

Horer nach einem der Anspriche 1 bis 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bugel (3) C-férmig ausgebildet
ist.

Horer nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem die Helix (HEL) hinter-
greifenden Ende des Bugels (3b) ein sich mit einer
Kontur (4a) an der Ruckseite des Ohres (EAR) abstiit-
zendes Passstlck (4) angeordnet ist

Horer nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die mit der Rickseite des Ohres (EAR) zusam-
menwirkende Kontur (4a) des Passstlickes (4) im We-



10.

11.

12.

13.

14.

sentlichen der Form der Rickseite des Ohres ange-
passt ist.

Horer nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeich-
net, dass das Passstick (4) und der Bugel (3) ein-
stiickig ausgebildet sind.

Horer nach einem der Anspriche 4 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Passstick (4) mit einem
gummiartigen Uberzug versehen ist.

Horer nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erhebung (6) eine im wesentli-
chen abgerundete Kontur aufweist.

Horer nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erhebung (6) einstlckig mit
der Horkapsel (7) ausgebildet ist.

Horer nach einem der Anspriche 1 bis 9,
gekennzeichnet durch zumindest ein Mikrofon (8).

Horer nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest ein Mikrofon (8) in einem vorde-
ren, dem Bugel (3) abgewandten Bereich des Horers
angeordnet ist.

Horer nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass er in einem vorderen, dem Bu-
gel (3) abgewandten Bereich einen ausfahrbaren
Mikrofonarm (11) aufweist, welcher in seinem vorde-
ren Bereich das zumindest ein Mikrofon aufnimmit.

Horer nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dass der Mikrofonarm (11) teleskopartig ausfahrbar
ist.

Horer nach einem der Anspriche 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass er in einem vorderen, dem Ohr
(EAR) abgewandten Bereich eine Abstutzung (13)
zum Abstltzen des Horers in einem unmittelbar vor
dem Ohr (EAR) liegenden Bereich des Kopfes auf-
weist.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Horer nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Abstltzung (13) zumindest bereichsweise mit
einem gummiartigen Uberzug versehen ist.

Horer nach einem der Anspriche 1 bis 15, dadurch
gekennzeichnet, dass er einen hinsichtlich einer
Langsachse (X) symmetrischen Aufbau aufweist.

Horer nach einem der Anspriche 1 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehéuse (2) in einer Auf-
sicht/Unteransicht eine im wesentlichen dreiecksartige
Form aufweist.

Horer nach Anspruch 17, gekennzeichnet durch eine
im Wesentlichen gleichschenkelige oder gleichseitige
dreiecksartige Form.

Horer nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dreiecksseiten (20a, 20b,
20c) im Wesentlichen bogenférmig ausgebildet sind.

Horer nach einem der Anspruche 17 bis 19, gekenn-
zeichnet durch abgerundete Ecken (21a,21b,21c).

Horer nach einem der Anspriche 1 bis 20, dadurch
gekennzeichnet, dass an der dem Ohr (EAR) abge-
wandten Seite ein Betatigungselement (9) zum Entge-
gennehmen und/oder Tatigen von Anrufen vorgese-
hen ist.

Horer nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet,
dass das Betatigungselement (9) Gber eine im Gehau-
seinneren angeordnete Mechanik so mit dem ausfahr-
baren Mikrofonarm (11) verbunden ist, dass bei einer
Betatigung des Elements (9) der Arm (11) aus seiner
eingefahrenen in eine ausgefahrene Position ausge-
fahren wird.

Horer nach einem der Anspriche 1 bis 22, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ohrauflageflache (10) als
Abdeckteil fur die Gehauseunterseite ausgefihrt und
an dieser l6sbar befestigbar ist.



24. Horer nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet,
dass der Abdeckteil aus einem gummiartigen Material
gefertigt ist.

25. Horer nach Anspruch 15 wund 24, dadurch
gekennzeichnet, dass das aus Gummi gefertigte Ab-
deckteil sowie der Gummilberzug fir die Abstitzung
(13) einstiickig ausgebildet sind.

[I.  Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

[ll. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander

aufgehoben.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist seit 21. Dezember 2015 eingetragene Inhaberin des am
2. Juli 2001 international angemeldeten (PCT/AT2001/000214, veroffentlicht als
WO 2002/003662 am 10. Januar 2002) in deutscher Sprache und mit Wirkung fur
die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patents EP 1 299 988 (Streitpatent). Das
Streitpatent nimmt die Prioritat der 6sterreichischen Anmeldung AT 11322000 vom
30. Juni 2000 zugunsten der Fa. S... GmbH,

Wien, in Anspruch. Es wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der
Nummer 501 07 846 geflhrt und ist in Kraft.

Das Streitpatent tragt die Bezeichnung ,Horer” und umfasst in der erteilten Fas-
sung 26 Patentanspriche, die mit der am 29. Juni 2016 eingereichten Nichtig-

keitsklage in vollem Umfang angegriffen werden.



Der angegriffene unabhéngige Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

Horer, welcher Uber zumindest eine Schnittstelle (14) mit zumin-
dest einem zumindest fur die Ausgabe von Audiosignalen einge-
richteten Gerat verbindbar ist, mit zumindest einer Horkapsel (7),
welche in einem Gehause (2) angeordnet ist, und mit einem ver-
formbaren Haltebugel (3) zur I6sbaren Befestigung am Ohr (EAR)
eines Benutzers, wobei der Bugel (3) am Gehéause (2) und von
diesem weglaufend angeordnet ist und das Ohr(EAR) in einem
Bereich der Helix (HEL) mit einem in Richtung des Geh&uses (2)
rucklaufenden Bereich (3b) hintergreift, wobei der die Helix (HEL)
hintergreifende Bereich (3b) des Bulgels (3) einen in befestigtem
Zustand an der Rickseite des Ohres (EAR) anliegenden Endbe-
reich aufweist, das Gehause (2) an seiner der Aul3enseite der Oh-
res (EAR) zugewandten Seite eine Ohrauflageflache (10) aufweist,
wobei in befestigtem Zustand der Bigel (3) zumindest bereichs-
weise gegen die Rickseite des Ohres (EAR) und der Horer (1) mit
der Ohrauflageflache (10) zumindest bereichsweise so gegen die
Aul3enseite des Ohres (EAR) gedruckt ist, dass die Horkapsel (7)
im Nahbereich des Schalltrichters (CON) und/oder der Gehor-
gangsoffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist, wobei die Ohr-
auflageflache (10) sowie die Horkapsel (7) einen Abstand zu der
Gehorgangsoffnung (MEA) aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Haltebugel (3) elastisch verformbar ausgebildet ist.

Die ebenfalls angegriffenen Patentanspriiche 2 bis 26 sind auf Patentanspruch 1
unmittelbar oder mittelbar riickbezogen. Wegen ihres Wortlauts wird auf die Pa-
tentschrift EP 1 299 988 B1 verwiesen.

Die Klagerin ist der Ansicht, das Streitpatent sei wegen unzulassiger Erweiterung,
mangelnder Offenbarung und fehlender Patentfahigkeit fur nichtig zu erklaren.



Dies stitzt sie auf die bereits im Prifungsverfahren berticksichtigten Druckschrif-

ten (Nummerierung und Kurzzeichen nach den Schriftsatzen der Klagerin):

D1 US 5903 644
D2 US 5134 655
D3 US 3 862 378
D4 US 4 932 052

sowie auf die weiteren Druckschriften:

NK1 JP 3-051607 U1

NK1-a  deutsche Ubersetzung der NK1
NK1b beglaubigte Ubersetzung der NK1
NK2 US 6 078 825

NK3 CN 1256607 A

NK3-a  englische Ubersetzung der NK3
NK3-b  Translator Certificate bezlglich NK3-a
NK4 US 6 038 329

NK5 US 5881 161

NK6 WO 97/27721

NK7 US 5 729 615

NK8 EP 0 396 300 A2

NK9 US 5 790 683

NK11 US 6 580 800 B1

NK12 JP 3-022911



Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 1 299 988 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen eine der
Fassungen des Streitpatents nach den Hilfsantragen 1 vom
9. November 2018 oder nach den Hilfsantragen 2a, 3a und 10

vom 10. Januar 2019 — in dieser Reihenfolge — richtet.
Hilfsantrag 1 vom 9. November 2018 lautet wie aus dem Tenor ersichtlich.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und erachtet den Ge-
genstand des Streitpatents, hilfsweise zumindest in einer der von ihr mit den Hilfs-
antragen beschrénkt verteidigten Fassungen, fur schutzfahig. Sie verweist auf fol-

gende Dokumente:

NiB1 WO 95/15044
NiB2 Entscheidung des 0Osterreichischen Patentamts (Gz N 2/2006/20)

vom 30. Oktober 2013
NiB3 Urteil des OLG Wien (Az. 34 R 80/14f) vom 11. Dezember 2014

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 13. September 2018

mit Stellungnahmefristen zugeleitet.

Zum Wortlaut der weiteren Anspriiche nach den Hilfsantragen der Beklagten, zum
Wortlaut des qualifizierten Hinweises sowie zu weiteren Unterlagen und den Ein-

zelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die Akte verwiesen.
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Entscheidungsgrinde

A.

Die zulassige Klage ist nur teilweise begrindet. Wahrend das Streitpatent in der
erteilten Fassung fur nichtig zu erklaren ist, weil insoweit der Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit gemaR Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138
Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 54 EPU besteht, ist die Klage abzuweisen,
soweit sie sich auch gegen die beschrankte Fassung nach Hilfsantrag 1 richtet,

weil dieser keine Nichtigkeitsgriinde entgegenstehen.

1. Gegenstand des Streitpatents ist ein (Kopf-)Horer, wobei ausdricklich auch
sogenannte Headsets, also eine Kombination aus Kopfhdéher und Mikrofon um-

fasst sein sollen (Spalte 1, Zeilen 16-22).

Die Erfindung zielt nach der Streitpatentschrift speziell auf solche Kopfhorer, die
nur an einem AuRRenohr befestigt sind. Problematisch sei bei einer Ausfihrung
solcher Kopfhorer, die in den Gehodrgang eingeflihrt werden, dass sie als unhygie-
nisch empfunden und daher meist jeweils nur von einer einzigen Person verwen-
det wirden (Spalte 1, Zeilen 41-58). Ausfihrungen mit einem tber den Kopf rei-
chenden Bugel seien fur den mobilen Einsatz wenig geeignet, da sie unhandlich,
relativ schwer und auf3erdem nach der Benutzung nur schwer zu verstauen seien
(Spalte 2, Zeilen 7-23). Es seien zwar auch schon Horer bekannt geworden, die
nur an einem Ohr eines Benutzers gehalten werden, ohne in den Gehdrgang ein-
gefuhrt zu werden, jedoch komme es bei diesen Headsets zu fur den Benutzer
unangenehmen Druckstellen, und eine guter und stabiler Sitz am Ohr sei bei ra-
schen Bewegungen des Nutzers nicht gewahrleistet (Spalte 2, Zeile 24 — Spalte 3,
Zeile 5).

Vor diesem Hintergrund sei es Aufgabe der Erfindung, einen Hoérer zu schaffen,
der auf einfache, unkomplizierte Weise an einem Auf3enohr eines Benutzers |0s-

bar tragbar ist. Weiter solle der Horer auf konstruktiv einfache Weise herstellbar
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sein und zudem hohen Tragekomfort gewahrleisten und ein sicheres Tragen tber
einen langen Zeitraum ohne das Auftreten von typischen Beschwerden, wie
Druckstellen an dem Ohr des Benutzers, erlauben (Absatze 0011 bis 0013).

2. Der zur Lésung dieser Aufgabe berufene Fachmann ist ein Produktdesig-
ner, der unter Beachtung der Anatomie des menschlichen Ohres einen verbes-
serten Kopfhorer fir den mobilen Einsatz entwickeln soll. Zur technischen Umset-
zung seiner Vorgaben zieht er einen Maschinenbauingenieur mit Fachhochschul-

ausbildung zu Rate.

3.1 Die Losung besteht gemal} erteiltem Streitpatent in einem Horer, dessen

Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1. Horer, welcher Gber zumindest eine Schnittstelle (14) mit zumindest
einem zumindest fur die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten
Gerat verbindbar ist,

2. mit zumindest einer Horkapsel (7), welche in einem Gehéuse (2)
angeordnet ist,

3. und mit einem verformbaren Haltebiigel (3) zur I6sbaren Befestigung
am Ohr (EAR) eines Benutzers,

4. wobei der Bugel (3)

4.1 am Gehause (2) und von diesem weglaufend angeordnet ist
und

4.2 das Ohr (EAR) in einem Bereich der Helix (HEL) mit einem in
Richtung des Gehauses (2) rucklaufenden Bereich (3b) hin-
tergreift,

5. wobei der die Helix (HEL) hintergreifende Bereich (3b) des Bugels
(3) einen in befestigtem Zustand an der Rickseite des Ohres (EAR)
anliegenden Endbereich aufweist,

6. das Gehause (2) an seiner der AuR3enseite des Ohres (EAR) zuge-
wandten Seite eine Ohrauflageflache (10) aufweist,

7. wobei in befestigtem Zustand
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7.1 der Bugel (3) zumindest bereichsweise gegen die Rickseite
des Ohres (EAR)

7.2 und der Horer (1) mit der Ohrauflageflache (10) zumindest be-
reichsweise so gegen die Aul3enseite des Ohres (EAR) ge-
drickt ist, dass die Horkapsel (7) im Nahbereich des Schall-
trichters (CON) und/oder der Gehdrgangsoffnung (MEA) des
Ohres angeordnet ist,

8. wobei die Ohrauflageflache (10) sowie die Horkapsel (7) einen Ab-
stand zu der Gehdrgangsoffnung (MEA) aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass

9. der Haltebugel (3) elastisch verformbar ausgebildet ist.

4. Der Fachmann versteht die erlauterungsbedurftigen Angaben in den ange-

griffenen Patentanspruchen wie folgt:

4.1 Als Gegenstand des Streitpatents ist ein (Kopf-)Horer angegeben, wobei
ausdricklich auch sogenannte Headsets, also eine Kombination aus Kopfhéher
und Mikrofon umfasst sein sollen (Spalte 1, Zeilen 16 - 22). Die Patentanspriiche
zielen offenbar auf solche Kopfhorer, die nur an einem Aul3enohr befestigt sind,
also nicht auf Kopfhorer, bei denen zwei Hérmuscheln mittels eines Bugels mitei-
nander verbunden sind. Eine eindeutige Beschrankung auf nur einen Hoérer ist je-

doch in keinem Patentanspruch genannt.

4.2 Die in den Patentansprichen angegebenen Richtungsangaben sind nicht
aus sich heraus verstandlich, da kein Bezugssystem angegeben ist, auf das sich
diese beziehen. Insgesamt erkennt der Fachmann aber aus der Gesamtheit der
Patentschrift, dass sich die Richtungsangaben auf einen aufrecht sitzenden oder
stehenden Benutzer beziehen.

»LAulBenseite” des Ohres meint zweifelsfrei die vom Kopf abgewandte Seite der
Ohrmuschel. Demzufolge kann die ,Rickseite” die dem Kopf zugewandte Oberfla-
che der Ohrmuschel sein — zumindest ist dies eine Lesart, die die Patentschrift



-13 -

zulasst. Darauf, dass mit der ,Rlckseite” des Ohres der Teil der Ohrmuschel ge-
meint ware, mit dem diese am Kopf angewachsen ist, konnten allenfalls die Anga-
ben im Absatz 0047 deuten. Eine zweifelsfreie Aussage, dass der Schutzbereich
des Patents auf dieses Verstandnis beschrénkt sein soll, kann der Fachmann die-

ser Textpassage jedoch nicht entnehmen.

4.3 Im Patentanspruch 1 des Streitpatents ist nicht angegeben, dass zwischen
der Angabe im Merkmal 9,
der Haltebtigel (3) sei elastisch verformbar ausgebildet einerseits
und der Wirkung andererseits,
wobei in befestigtem Zustand der Bugel (3) zumindest bereichsweise gegen
die Riickseite des Ohres (EAR) und der Hérer (1) mit der Ohrauflagefldche
(10) zumindest bereichsweise so gegen die Aul3enseite des Ohres (EAR)
gedrickt ist, dass die Horkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters
(CON) und/oder der Gehorgangsoffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist;
ein kausaler Zusammenhang bestinde. Vielmehr kénnten die vorstehend ge-

nannten Wirkungen durch jeden beliebig verformbaren Haltebtigel bewirkt sein.

4.4  Soweit in den Patentansprichen Angaben Uber die Anatomie des menschli-
chen Ohres gemacht sind, legt der Fachmann dem lediglich die Bedeutung bei,
dass der Horer so beschaffen sein muss, dass er in der angegebenen Weise be-

festigt werden kann.

4.5 Die Angabe, dass die Ohrauflageflache (10) sowie die Horkapsel (7) einen
Abstand zu der Gehdrgangsoffnung (MEA) aufweisen, versteht der Fachmann
unter Bericksichtigung der Formulierung, wonach der Hérer (1) mit der Ohr-
auflageflache (10) zumindest bereichsweise so gegen die Aul3enseite des Ohres
(EAR) gedruckt ist, dass die Horkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters
(CON) und/oder der Gehoérgangsoffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist, dahin-
gehend, dass die Horkapsel zwar teilweise im Schalltrichter platziert sein kann,

jedoch nicht bis zur Gehdrgangsoffnung reicht.
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4.6 Die Angabe ,elastisch verformbar® versteht der Fachmann im Sinne der
allgemeingultigen Definition des Begriffes Elastizitat als ,die Eigenschaft eines
Korpers oder Werkstoffes, unter Krafteinwirkung seine Form zu verandern und bei
Wegfall der einwirkenden Kraft in die Ursprungsform zurtickzukehren®. Die Patent-
schrift gibt dem Fachmann keinen Anlass, etwas davon Abweichendes anzuneh-
men. Somit misst der Fachmann der Angabe, der Haltebiigel (3) sei elastisch
verformbar ausgebildet, nur die Bedeutung bei, dass der Halteblgel aus einem
Material besteht, das bis zu einer nicht naher bestimmten Belastungsgrenze elas-
tisch ist, bei einer darlber hinausgehenden Krafteinwirkung jedoch plastisch ver-
formt wird. Mangels einer konkreteren Angabe fallen unter diese Definition sehr
viele Materialien; wenigstens die meisten Metalle, die gebrauchlichen technischen
Kunststoffe (PVC, VPE, Polyamide, PTFE) oder auch Holz.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung (Hauptan-
trag) ist bei Beachtung der vorstehenden Auslegung gegenuber dem aus der
Druckschrift CN 1256607 A [NK3] bekannten Horer nicht neu und daher nicht pa-
tentfahig (Artikel Il 8 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU
i. V. m. Art. 52, 54 EPU):

Aus der Druckschrift NK3 ist hinsichtlich des Gegenstands des Patentanspruchs 1
gemall Hauptantrag Folgendes bekannt (Bezugnahmen auf die NK3a, eine

Ubersetzung der NK3 ins Englische): Ein
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Fig. ba der WK3

Horer (acoustic transducer), welcher Uber zumindest eine Schnitt-

stelle mit zumindest einem zumindest fiir die Ausgabe von Audiosig-

nalen eingerichteten Gerat verbindbar ist (reproducing sounds from

electric signals outputted by a sound apparatus) (Seite 1, Zeilen 4-8);

mit zumindest einer Horkapsel (electroacustic transducer 9), welche

in einem Gehause 1 angeordnet ist (Anspruch 1, Figur 6a);

und mit einem verformbaren Haltebtigel 2 zur l6sbaren Befestigung

am Ohr E eines Benutzers (Figur 6a),

wobei der Blgel 2

4.1 am Gehause 1 und von diesem weglaufend angeordnet ist
(Figur 6a) und

4.2 das Ohr E in einem Bereich der Helix mit einem in Richtung
des Gehéuses 1 riucklaufenden Bereich 2a hintergreift (Fi-
gur 6a),

wobei der die Helix hintergreifende Bereich 2a des Blgels 2 einen in

befestigtem Zustand an der Rickseite des Ohres E anliegenden

Endbereich 2a, 2c1 aufweist (Fig. 6b, 8),

das Gehause 1 an seiner der Aul3enseite des Ohres E zugewandten

Seite eine Ohrauflageflache 4a aufweist (Fig. 6b, 7),

wobei in befestigtem Zustand

7.1 der Bugel 2 zumindest bereichsweise gegen die Rickseite
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des Ohres E (Seite 23, Zeilen 23-27),

7.2 und der Horer 1 mit der Ohrauflageflache 4a zumindest be-
reichsweise so gegen die Aullenseite des Ohres E gedrickt
ist, dass die Horkapsel 9 im Nahbereich des Schalltrichters
und/oder der Gehdérgangsoffnung EH des Ohres angeordnet
ist (Seite 7, Zeilen 8 bis 16; Seite 13, Zeilen 27 bis 31;
Seite 23, Zeile 29 bis Seite 24, Zeile 1; Figur 6b, 7);

8. wobei die Ohrauflageflache 4a sowie die Horkapsel 9 einen Abstand

zu der Gehorgangso6ffnung EH aufweisen (Figur 6b, 7),

wobei

9. der Halteblgel 2; 2b, 2c zumindest in dem Bereich 4d elastisch ver-
formbar ausgebildet ist (vgl. Figur 8b i. V. m Seite 23, Zeilen 9 bis

27).

Die Beklagte argumentiert zwar, die ,Haken“ 2b und 2c seien im Sinne des Streit-
patents nicht Teil des Bigels, sondern entsprachen dem Passstick 4 des Streit-
patents, das ab dem erteilten Patentanspruch 5 ausgestaltet werde. Da jedoch
eine Ausgestaltung — hier die Unterscheidung zwischen Buigel und Passstick - auf
die ein nachrangiger Patentanspruch gerichtet ist, im Regelfall nicht bereits bei der
Auslegung des Patentanspruchs 1 mitzulesen ist, sind analog zu dem Ausfih-
rungsbeispiel geman Streitpatent (siehe beispielsweise die dortige Figur 4), auch
die Haken 2b, 2c des aus der NK3 bekannten Hérers im Sinne des Patentan-
spruchs 1 in der erteilten Fassung als Teile des Bigels 2 zu betrachten, der in
zwei Enden auslauft. Somit befindet sich der elastische Teil (elastic member) 4d

im Verlauf des Bugels.

Im Ubrigen ist dem vorrangig mafRgeblichen Wortlaut des erteilten Patentan-
spruchs 1 weder zu entnehmen, dass der Haltebtigel nur ein einziges Ende hat
(Merkmal 5), noch dass die Wirkung gemaf den Merkmalen 7.1 und 7.2 durch die
Eigenschaft ,elastisch verformbar* (Merkmal 9) verursacht wird. Daher ist unbe-
achtlich, dass gemal Druckschrift NK3 die Wirkung, dass der Blugel 2 zumindest
bereichsweise gegen die Ruckseite des Ohres E gedrickt ist, durch eine Wen-
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delfeder 10 (Fig. 4a) bewirkt wird.

Somit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung gegen-

Uber dem Kopfhérer gemaf Druckschrift NK3 nicht neu.

6. Demgegenuber kann die Beklagte das Streitpatent erfolgreich mit der Fas-
sung nach Hilfsantrag 1 verteidigen, weil diese Fassung zulassig ist und ihr keine
Nichtigkeitsgriinde nach Art. Il § 6 Abs. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 EPU

entgegenstehen.

6.1 Gegeniber der erteilten Fassung sind beim Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 1 die Merkmale in ihrer Reihung umgestellt, das Merkmal 7.1 ist kon-
kretisiert und die im erteilten Patentanspruch 2 genannten Merkmale wurden hin-
zugefigt, so dass der kennzeichnende Teil folgende Fassung hat:

9. der Haltebugel (3) elastisch verformbar ausgebildet ist,

7. wobei in befestigtem Zustand

7.1hi1 der Bugel (3) infolge der Elastizitdt zumindest bereichsweise
gegen die Rickseite des Ohres (EAR)

7.2 und der Horer (1) mit der Ohrauflageflache (10) zumindest be-
reichsweise so gegen die Aul3enseite des Ohres (EAR)
gedrickt ist, dass die Hoérkapsel (7) im Nahbereich des
Schalltrichters (CON) und/oder der Gehérgangsoffnung
(MEA) des Ohres angeordnet ist,

10.4i1 und dass der Horer in einem hinteren, dem Bulgel (3) zugewandten

Bereich der Ohrauflageflache (10) eine Erhebung (6) aufweist, wel-

che in befestigtem Zustand des Hérers (1) in einem hinteren,

im Wesentlichen der Antihelix (ANT) zugewandten Bereich des
Schalltrichters (CON)

bzw. in dem in die Antihelix (ANT) Ubergehenden Bereich des
Schalltrichters (CON)

abgestutzt ist.
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Die Fassung des Merkmals 7.1y;; geht auf den ersten Satz der Seite 9 der ur-
sprunglichen Unterlagen zurlick, wie sie in der Druckschrift WO 02/03662 A2
[ST3] veroffentlicht wurden und der unveréndert in den Absatz 0045 der Streitpa-

tentschrift ibernommen worden ist.

Der in diesem Zusammenhang von der Klagerin erhobene Vorwurf, den urspring-
lichen Unterlagen sei nicht zu entnehmen gewesen, dass es allein auf die Elasti-
zitdt des Bugels ankomme, ist nach Erkenntnis des Senats unbegriindet, da zum
einen im Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 weder gefordert ist, dass der Bu-
gel ausschlief3lich durch seine Elastizitdt gegen die Rickseite des Ohres gedrtickt
ist, zum anderen bereits in den urspringlichen Unterlagen als besonders vorteil-
haft betont ist, wenn der Bugel elastisch verformbar ist (Seite 8, letzter Satz der
Druckschrift ST3).

Das Merkmal 10.4;; geht wortlich auf den urspringlichen Patentanspruch 9 zurick,

der von der erteilten Fassung des Patents als Patentanspruch 2 umfasst war.

Somit geht der Patentanspruch 1 gemalf} Hilfsantrag 1 weder Uber das in den ur-
sprunglichen Unterlagen Offenbarte hinaus, noch wird durch diesen der Schutzbe-
reich gegenuber der erteilten Fassung erweitert (Artikel Il 8 6 Absatz 1 Nr. 3 und
Nr. 4 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢) und d) EPU).

6.2  Auch der Vorwurf, das europaische Patent offenbare die Erfindung nicht so
deutlich und vollstéandig, dass ein Fachmann sie ausfihren kdnne (Art. 1l 86
Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 b) EPU) ist unbegriindet, da fir die
Nacharbeitbarkeit der Erfindung nicht die Formulierung der Patentanspriiche
malfdgeblich ist, die teilweise aufgabenhaft formuliert sein mdgen, sondern das
Patent als Ganzes, also einschlief3lich der Beschreibung und der Zeichnung.

Hinsichtlich der Gestalt des Hoérers ist dem Fachmann durch die zeichnerische
Darstellung ein deutliches Beispiel gegeben, wie ein erfindungsgemalier Horer
aussehen kann. Auch wenn in der Beschreibung keine konkreten Angaben utber
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die zu verwendenden Materialien gemacht sind, ist der Fachmann zur Uberzeu-
gung des Senats in der Lage, unter den gangigen Materialien diejenigen auszu-
wéahlen, mit denen die erwlinschte Wirkung erzielbar ist, ohne dass er dabei erfin-

derisch tatig werden muss.

6.3 Der Horer gemald Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gilt gegenuber dem
Gegenstand der Druckschrift NK3 als neu:

6.3.1 Da dem Wortlaut des gegenuber der erteilten Fassung zusatzlich in den
Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmals 10.4; hinsichtlich der dort genann-
ten Erhebung 6 weder eine konkrete Gestalt Erhebung

1

Antihelix

noch eine Ausdehnung genannt ist, sondern

E
lediglich die Wirkung, dass die Erhebung in J/f
befestigtem Zustand des Horers in einem hinte- 3 —
. . . . '-_.H
ren, im Wesentlichen der Antihelix zugewandten
Bereich des Schalltrichters bzw. in dem in die
Figur 6b der Druckschrift NK3
Antihelix Ubergehenden Bereich des Schall- mit Erganzungen durch den Senat

trichters abgestitzt sei, mag auch die in den Figuren 6 und 7 der Druckschrift NK3
dargestellte Form l1a der Hormuschel (ear pad 4a) eine Erhebung aufweisen, die
sich in einem hinteren, im Wesentlichen der Antihelix zugewandten Bereich des
Schalltrichters bzw. in dem in die Antihelix Ubergehenden Bereich des Schall-
trichters abstltzt, zumal keine Grenzen des Bereichs, mit dem die Erhebung zu-

sammenwirken soll, genannt sind.

6.3.2 Aus der Druckschrift NK3 ist jedoch nicht bekannt, dass der Bugel infolge
seiner Elastizitdt gegen die Ruckseite des Ohres gedriickt ware (Merkmal 7.1y;1).
Vielmehr entnimmt der Fachmann der Druckschrift NK3 die Lehre, dass der Bugel
infolge der Kraft einer Feder 10a gegen die Ruckseite des Ohres gedrtckt wird
(Seite 17, Zeilen 10 bis 18; Seite 19, Zeilen 25 bis 28; Patentanspriiche 2 sowie
4).
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Somit gilt der Horer gemal Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gegentber dem

Gegenstand der Druckschrift NK3 als neu.

6.4  In der Druckschrift JP 3-051607 U1 [NK1] ist keine Erhebung entsprechend
Merkmal 10.4;; gezeigt, so dass schon aufgrund dieses Unterschieds die Neuheit
des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1 gegentber dem
aus der NK1 bekannten Hoérer gegeben ist.

6.5 Die Druckschrift US 6 038 329 A [NK4] mag zwar eine Erhebung (backing)
56 zeigen (vgl. Figur 2), die in befestigtem Zustand des Horers die in einem hinte-
ren, im Wesentlichen der Antihelix zugewandten Bereich des Schalltrichters bzw.

in dem in die Antihelix Gbergehenden Bereich des Schalltrichters abgestitzt ist.

Selbst wenn man, der Auslegung der Klagerin folgend, bei der in den Zeichnungen
der Druckschrift NK4 dargestellten Einzelheit mit der Bezugsziffer 30, die als Laut-
sprecher (speaker) bezeichnet ist, ein Gehause im Sinne des Merkmals 2 des
Patentanspruchs 1 gemalf Hilfsantrag 1 mitlesen wirde, wére dennoch ein Horer
mit allen im Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 1 genannten Merkmalen nicht
durch die Druckschrift NK4 vorweggenommen, da die Erhebung 56 nicht an dem
Lautsprecher 30 sondern an einem Ohrenschitzer (earmuff) 54 angebracht ist
(Spalte 3, Zeilen 55 bis 60).

6.6  Durch keine der weiteren im Verfahren in Bezug genommenen Druckschrif-
ten ist ein Horer mit allen im Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 genannten
Merkmalen vorweggenommen. Auch die Klagerin hat gegeniber dem Hilfsan-

trag 1 nichts anderes geltend gemacht.

7. Aus der Druckschrift NK3 ergibt sich dem Fachmann der Gegenstand des

Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 auch nicht in naheliegender Weise.

7.1  In der Druckschrift NK3 ist zwar flr die federnde Verbindung zwischen den

beiden Haken 2b, 2c als zueinander alternative Ausgestaltungsmadglichkeiten be-
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ansprucht, entweder die Verbindung aus elastischem Material 4d auszufuihren
oder eine separate Feder 10b vorzusehen (siehe den dortigen Patentanspruch 5
in Verbindung mit den Figuren 4 und 8).

Anders als die Klagerin meint, wurde der Fachmann dadurch offensichtlich nicht
dazu angeregt, auch fur die federnde Ausgestaltung des Bugels hinsichtlich des
Anpressdruckes auf die Ruckseite der Ohrmuschel, auf die ihm zweifellos be-

kannte Materialelastizitat zuzugreifen.

In diesem Zusammenhang ist nicht die Frage nach etwaigen Hinderungsgriinden
zu stellen, deren Fehlen in der Druckschrift NK3 von der Klagerin als Indiz far
fehlende erfinderische Téatigkeit gewertet wird, vielmehr musste ein spezifischer
Anlass gegeben sein, der den Fachmann dazu hatte bewegen kdnnen, von der in
sich geschlossenen Losung gemafd Druckschrift NK3 abzuweichen und das
Federgelenk im Bugel durch etwas anderes zu ersetzen.

Somit hat sich dem Fachmann der Horer mit den im Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 1 genannten Merkmalen nicht in naheliegender Weise aus der Kennt-
nis der Druckschrift NK3 ergeben.

7.2  Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich auch nicht aus der Zu-
sammenschau der Druckschrift NK3 mit der Druckschrift JP 3-051607 U [NKL1]:

In der Druckschrift NK1 sind zwar fur die federnde Abspreizbarkeit des Biigels
gleichermalRen ein Federgelenk 4 (Figuren 1 oder 2) als auch eine elastische
Ausgestaltung des Biigels 11 selbst (Figur 3 i. V. m. Absatz 0015 der Ubersetzun-
gen [NK1a] bzw. [NK1b] ins Deutsche) offenbart.

Da der Fachmann ausgehend von der Druckschrift NK3 diese Alternativen kannte
und dennoch nicht ergriffen hat (siehe die Ausfihrungen unter Gliederungspunkt
7.1) war er offenbar der Uberzeugung, dass bei einem Horer, dessen Ohrauflage-
flache einen Abstand von der Gehérgangsoffnung aufweisen soll (Merkmal 8), es
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nicht moglich ist, den erforderlichen Druck auf die Rickseite des Ohres (Merkmal

7.14i1) durch eine elastische Ausgestaltung des Buigels (Merkmal 9) zu erzielen.

Die Uberwindung dieses Vorurteils ist nach Erkenntnis des Senats als erfinderi-

sche Tatigkeit anzuerkennen.

7.3 Da auch die weiteren verfahrensgegenstandlichen Druckschriften dem
Fachmann keinen Anlass geben, ausgehend von der Druckschrift NK3 das mit
einer Feder beaufschlagte Gelenk durch eine elastische Ausgestaltung des Blgels
Zu ersetzen, gilt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 auf
einer erfinderischen Téatigkeit beruhend.

8. Da die ubrigen Unterlagen bis auf die Umnummerierung der Patentanspri-
che sowie die daraus resultierende Anderung der Riickbeziige gegeniiber der er-
teilten Fassung des Streitpatents unverandert geblieben sind, war kein Raum fir
eine Uber die Konkretisierung des Patentanspruchs 1 hinausgehende redaktionelle

bzw. klarstellende Uberarbeitung der Streitpatentschrift.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8 92 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
8 709 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftich beim Bundesge-
richtshof, HerrenstralR3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument nach Mal3gabe der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr
beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom
24. August 2007 (BGBI. | S. 2130) in die elektronische Poststelle des Bundesge-
richtshofes (www.bundesgerichtshof.de/erv.html) Ubertragen werden. Die Beru-
fungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils,

spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkindung.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesre-
publik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeich-
net oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektro-
nischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur
Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Be-
zeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklarung
enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungs-
schrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils

vorgelegt werden.

Friehe Jacobi Muller Matter Dr. Kapels

pro
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