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betreffend das européische Patent 2 642 632

(DE 60 2012 043 310)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 9. Mai 2023 durch den Vorsitzenden Richter Voit, den Richter
Dipl.-Ing. Mdiller, die Richterin Werner M.A. und die Richter Dipl.-Ing. Matter sowie
Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 2 642 632 wird mit Wirkung fir das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland teilweise fir nichtig erklart, soweit
es betreffend die angegriffenen Anspriche 1 bis 13 und 18 sowie 19 Uber

folgende Fassung hinausgeht:

6. The system according to one of the preceding claims,

1. A system comprising a wireless power receiver
(1000) and a connecting unit (300), the wireless

power receiver (1000) comprising:

a magnetic substrate (100) configured to
change a direction of a magnetic field received
from a transmission side;

a coil unit (200) including a first connection ter-
minal (210), a second connection terminal (220)
and a coil (230), wherein the coil (230) is con-
figured to wirelessly receive power, wherein the
coil (230) is formed as a conductive pattern on
or inside the substrate (100), and wherein the
first connection terminal (210) is located at one
end of the coil (230) and the second connection
terminal (220) is provided at the other end of the
coil (230),



characterized in that the substrate (100) has a
receiving space formed therein for the connect-
ing unit (300),

wherein the connecting unit (300) includes a first
connection terminal (310) of the connecting unit
(300) for connecting to the first connection ter-
minal (210) of the coil unit (200) and a second
connection terminal (320) of the connecting unit
(300) for connecting to the second connection
terminal (220) of the coil unit (200),

wherein the first connection terminal (210) of the
coil unit (200) is located at a radial outermost
portion of the coil unit (200) and wherein the sec-
ond connection terminal (220) of the coil unit
(200) is located at a radial innermost portion of
the coil unit (200).

2. The system according to claim 1, wherein the sub-

strate (100) is a flexible sheet.

3. The system according to claim 1 or 2, wherein the
coil unit (200) is disposed directly on a top surface
of the substrate (100).

4. The system according to claim 1, wherein the con-
ductive pattern is formed directly on a surface of the
substrate (100).

5. The system according to claim 1 or 2, wherein the

conductive pattern is a conductive layer.

wherein the receiving space has a predetermined shape correspond-

ing to a shape of the connecting unit (300).



Il.  Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

lll. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des jeweils

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des europdischen Patents 2 642 632 (Streitpatent), das
unter Inanspruchnahme zweier sidkoreanischer Prioritaten KR 20120029987 vom
23. Marz 2012 und KR 20120079004 vom 19. Juli 2012 am 30. Oktober 2012 an-
gemeldet worden ist. Die Erteilung des europaischen Patents ist am 28. Feb-
ruar 2018 veroffentlicht worden. Das in englischer Sprache gefasste Streitpatent ist
in Kraft.

Das Deutsche Patent- und Markenamt fihrt das Streitpatent unter dem Aktenzei-
chen 60 2012 043 310.8. Es tragt die Bezeichnung

“Wireless power receiver and method of manufacturing the same”
in der deutschen Ubersetzung
.Drahtloser Energieempfanger und Herstellungsverfahren daftr”.

Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung zwanzig Patentanspriiche, die die
Klagerin mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 7. April 2022 in Umfang der Anspriche
1 bis 13 sowie 18 und 19 angreift. Dabei sind der ein System betreffende unabhéan-
gige Patentanspruch 1 und der ein Endgerat betreffende Patentanspruch 18 einan-
der nebengeordnet und die weiteren angegriffenen Patentanspriche auf Patentan-
spruch 1 mittelbar bzw. unmittelbar riickbezogen.

Der das System betreffende Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung:



1. A system comprising a wireless power receiver
(1000) and a connecting unit (300), the wireless
power receiver (1000) comprising:

a substrate (100) configured to change a direc-
tion of a magnetic field received from a trans-
mission side;

a coil unit (200) including a first connection ter-
minal (210), a second connection terminal (220)
and a coil (230), wherein the coil (230) is con-
figured to wirelessly receive power, wherein the
coil (230) is formed as a conductive pattern on
or inside the substrate (100), and wherein the
first connection terminal (210) is located at one
end of the coil (230) and the second connection
terminal (220) is provided at the other end of the
coil (230),

characterized in that the substrate (100) has
a receiving space formed therein for the con-
necting unit (300),

wherein the connecting unit (300) includes a first
connection terminal (310) of the connecting unit
(300) for connecting to the first connection ter-
minal (210) of the coil unit (200) and a second
connection terminal (320) of the connecting unit
(300) for connecting to the second connection
terminal (220) of the coil unit (200).

Der das Endgerat betreffende Patentanspruch 18 lautet in der erteilten Fassung:

18. A terminal equipped therein with a system according

to one of the claims 1 to 13.

Wegen des Wortlauts der weiteren angegriffenen abhangigen Patentanspriiche 2

bis 13 und 19 wird auf die Akte verwiesen.



Die Klagerin ist der Ansicht, das Streitpatent sei im Umfang der Patentanspriiche 1
bis 13 und 18 sowie 19 wegen des Nichtigkeitsgrunds der unzulassigen Erweiterung
gegenuber den urspriinglich eingereichten Unterlagen und der mangelnden Patent-
fahigkeit fur nichtig zu erklaren. Der Gegenstand nach den Anspruchen 1 und 18
sei unzulassig erweitert und gegeniber dem Stand der Technik bereits nicht neu,
jedenfalls nicht erfinderisch. Dartber hinaus seien auch die Gegenstande der an-
gegriffenen abhéngig formulierten Patentanspriche neuheitsschéadlich vorwegge-

nommen oder beruhten zumindest nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Dabei stiitzt die Klagerin ihr Vorbringen auf folgende Entgegenhaltungen:

K7 WO 2011/001 812 A1

K7a Ubersetzung der WO 2011/001 812 Al ins Englische
K8 JP 2011-210 937 A

K8a Ubersetzung der JP 2011-210 937 A ins Englische
K9 JP HO4-51 115 U

K9a Ubersetzung der JP H04-51 115 U ins Englische
K10 US 2011/0 285 348 Al
K11 EP 1 065 627 A2
K12 US 2007/0 069 961 A1
K13 EP 1814 191 A2
K14 US 2009/0 021 212 A1
K15 JP 2010-063 006 A

K15a Ubersetzung der JP 2010-063 006 A ins Englische
K16 TW M424550 Ul
K16a Ubersetzung der TW M424550 U1 ins Englische

K17 JP 2011-072 097 A
Kl7a Ubersetzung der JP 2011-072 097 A ins Englische
K18 US 2008/016 840 Al

K19 US 2005/0 046 573 Al



Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 2 642 632 mit Wirkung fur das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Anspri-
che 1 bis 13, 18 und 19 fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,

hilfsweise, die Klage abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents
nach den Hilfsantragen 1 bis 20, Uberreicht mit den Schriftsatzen
vom 15. Februar 2023 bzw. vom 31. Marz 2023, richtet, die als

geschlossene Anspruchssatze gestellt sind,

weiter hilfsweise, die Klage abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen die Fassung des Streitpatents nach
den Hilfsantragen 4a, 7a bis 13a sowie 18a und 19a richtet, in
denen jeweils Patentanspruch 6 in der Fassung dieser Hilfsan-
trage gesondert jeweils als Hilfsantrag ,a“ zum jeweiligen Hilfs-

antrag verteidigt wird,

wobei nach dem Hauptantrag Hilfsantrag 7a als Erster und so-
dann die weiteren Hilfsantrage in der numerischen Reihenfolge

gepruft werden sollen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und ist der Auffassung,
der Gegenstand des Streitpatents gehe nicht tGber die urspringlich eingereichten
Unterlagen hinaus, sei gegentber dem Stand der Technik neu und beruhe auch auf
einer erfinderischen Tatigkeit. Der Gegenstand des Streitpatents sei wenigstens in

einer der verteidigten Fassungen nach den eingereichten Hilfsantragen schutzfahig.



Wegen des Wortlauts von Hilfsantrag 7a wird auf den Urteilstenor Bezug genom-
men. Wegen des Wortlauts der Anspriiche nach den weiteren Hilfsantragen wird

auf die Akte verwiesen.

Die Klagerin tritt auch den Hilfsantrdgen entgegen und sieht auch die Gegenstande
der Patentanspriche in der Fassung der jeweiligen Hilfsantrage als unzuléssig er-
weitert und nicht patentfahig an, insbesondere auch mit den jeweils hinzugefiigten

Merkmalen als nicht neu und nicht erfinderisch.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis vom 19. Dezember 2022 zugeleitet und

hierin Fristen zur Stellungnahme gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen
den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen, das Protokoll der mindli-
chen Verhandlung vom 9. Mai 2023 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genom-

men.

Entscheidungsgrinde

A.

Die zulassige Klage hat in der Sache nur teilweise Erfolg, und zwar hinsichtlich der
erteilten Fassung des Streitpatents. Denn insoweit ist jedenfalls der Nichtigkeits-
grund der mangelnden Patentfahigkeit gemaR Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG,
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 56 EPU gegeben.

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 7a erweist sich das Streitpatent hingegen als
schutzfahig, so dass die Klage, soweit sie sich auch gegen diese Fassung richtet,
abzuweisen ist. Auf die Frage, ob das Streitpatent auch in der Fassung nach den

weiteren Hilfsantrdgen Bestand hatte, kommt es bei dieser Sachlage nicht mehr an.



I. Zu Gegenstand des Streitpatents (in erteilter Fassung), zur Aufgabe, zum

Fachmann und zur Auslegung

1. Gegenstand des Streitpatents ist ein System (Merkmal 1) mit einem draht-
losen Leistungsempfanger (Merkmal 1.1) und einer Verbindungseinheit (Merkmal
1.2), die die von dem drahtlosen Leistungsempfanger empfangene Leistung an eine
drahtlose Leistungsempfangerschaltung (wireless power receiving circuit) weiterlei-
tet, die wiederum eine AC/DC-Wandlung durchfuhrt, um beispielsweise einen
elektrischen Energiespeicher einer Vorrichtung zu laden (Absétze 0035, 0120). Ob-
wohl zunachst in der Beschreibungseinleitung in einem kurzen historischen Ruick-
blick auch Gerate wie Zahnbursten und Rasierapparate erwahnt werden (Streitpa-
tentschrift Absatz 0002), die mittels elektromagnetischer Induktion geladen werden,
liegt das Hauptanwendungsgebiet der Erfindung auf dem Gebiet der mobilen Da-
tenendgerate (Absatz 0041).

2. In der Beschreibungseinleitung fuhrt die Streitpatentschrift aus, dass die Auf-
gabe der Erfindung darin bestehe, die Dicke eines drahtlosen Energieempfangers

zu verringern und dessen Herstellung zu vereinfachen (Absatze 0001 und 0004).

3. Der zustandige Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur oder Master
der Elektrotechnik bzw. Physik, der auf dem Gebiet der drahtlosen Leistungsuber-
tragung tatig ist und sich insbesondere auf das Design von drahtlosen Leistungs-
empfangern spezialisiert hat. Er verfugt Gber mehrjahrige praktische Erfahrung in
der Konfiguration, Dimensionierung und Herstellung von drahtlosen Leistungsemp-
fangern, etwa aus der Entwicklungsabteilung eines einschlagigen Unternehmens
und hat Kenntnisse uber die auf seinem technischen Gebiet einschlagigen techni-

schen Standards.

4. Der erteilte Patentanspruch 1 (Hauptantrag) lautet in einer durch die Kla-

gerin gegliederten und umgestellten Fassung:

1. A system comprising

1.1 a wireless power receiver (1000) and



4.
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1.2 a connecting unit (300),
the wireless power receiver (1000) comprising:
2.1 a substrate (100) configured to change a direction of a magnetic field
received from a transmission side;
2.2 a coil unit (200) including
2.2.1 afirst connection terminal (210), wherein the first connection
terminal (210) is located at one end of the coil (230)
2.2.2 asecond connection terminal (220), wherein the second con-
nection terminal (220) is provided at the other end of the coil
(230) and
2.2.3 acaoil (230),
2.2.3.1 wherein the coil (230) is configured to wirelessly re-
ceive power,
2.2.3.2 wherein the coil (230) is formed as a conductive pat-
tern on or inside the substrate (100),
characterized in that
the substrate (100) has a receiving space formed therein for the connect-
ing unit (300),
wherein the connecting unit (300) includes
4.1 afirst connection terminal (310) of the connecting unit (300) for con-
necting to the first connection terminal (210) of the coil unit (200) and
4.2. a second connection terminal (320) of the connecting unit (300) for
connecting to the second connection terminal (220) of the coil unit
(200).

Der erteilte Patentanspruch 18 lautet:

A terminal equipped therein with a system according to one of the
claims 1 to 13.

In deutscher Ubersetzung lautet der erteilte Patentanspruch 1 in gegliederter und

umgestellter Fassung:

Patentanspruch 1

1.

System, das
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1.1 einen drahtlosen Leistungsempfanger (1000) und

1.2 eine Verbindungseinheit (300) umfasst,

wobei der drahtlose Leistungsempfanger (1000) Folgendes umfasst:

2.1 ein Substrat (100), das konfiguriert ist, eine Richtung eines von einer
Sendeseite empfangenen Magnetfeldes zu andern;

2.2 eine Spuleneinheit (200), die
2.2.1 einen ersten Verbindungsanschluss (210) enthalt, der sich an

einem Ende der Spule (230) befindet, und
2.2.2 einen zweiten Verbindungsanschluss (220) enthalt, der an dem
anderen Ende der Spule (230) vorgesehen ist, und
2.2.3 eine Spule (230) enthélt,
2.2.3.1 wobei die Spule (230) konfiguriert ist, drahtlos Leis-
tung zu empfangen;
2.2.3.2 wobei die Spule (230) als ein leitendes Muster auf
dem Substrat (100) oder innerhalb dessen gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Substrat (100) einen Empfangsraum, der in ihm gebildet ist, fur die

Verbindungseinheit (300) besitzt,

wobei die Verbindungseinheit (300)

4.1 einen ersten Verbindungsanschluss (310) der Verbindungseinheit
(300) zum Verbinden des ersten Verbindungsanschlusses (210) der
Spuleneinheit (200) und

4.2.einen zweiten Verbindungsanschluss (320) der Verbindungseinheit
(300) zum Verbinden mit dem zweiten Verbindungsanschluss (220)
der Spuleneinheit (200) besitzt.

Der Patentanspruch 18 lautet in deutscher Ubersetzung gemaf Streitpatentschrift

5.

Endgerat, das in ihm [sic!] mit einem System nach einem der Anspriiche

1 bis 13 ausgestattet ist.

Der Fachmann versteht die Lehre des Streitpatents und die Merkmale des

Patentanspruchs 1 erteilter Fassung wie folgt:
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5.1 Damit die Gesamtanordnung aus Substrat (100), Spuleneinheit (200) und
Verbindungseinheit (300) durch die Verbindungseinheit (300) nicht dicker wird,
weist das Substrat (100) eine Aussparung (130) bzw. einen Empfangsraum auf, in
die die Verbindungseinheit (300) eingesetzt wird (Merkmal 3). Die Verbindungsein-
heit (300) ist Uber ihre beiden Verbindungsanschlisse elektrisch mit der Spulenein-
heit (200) verbunden (Merkmale 4, 4.1, 4.2), wie aus der nachfolgend wiedergege-

benen Figur 11 ersichtlich:

\ 210 220 230

| | 200
330 310 320

300

FIG.11

5.2 In den Patentansprichen ist nicht angegeben, aus welchem Grund die Ver-

bindungseinheit (300) als separates Teil ausgefihrt ist.

Nach den Angaben in den Absatzen 0035 und 0120 verbindet die Verbindungsein-
heit (300), wie es ihre Bezeichnung andeutet, die drahtlose Leistungsempfanger-
schaltung (wireless power receiving circuit) mit der Spuleneinheit (200). Danach ist
die drahtlose Leistungsempfangerschaltung nicht Bestandteil der Verbindungsein-
heit (300).

Dem Absatz 0178 der Streitpatentschrift entnimmt der Fachmann, die Verbindungs-
einheit (300) habe eine Verdrahtungsschicht, die die drahtlose Leistungsempfan-
gerschaltung mit Gleichrichter, Storfilter und einen integrierten Schaltkreis zur
Durchfihrung des drahtlosen Leistungsempfangs (raumlich) einschlie3e. Damit

Ubereinstimmend umfasst die Verbindungseinheit (300) nach den Angaben in den
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Absatzen 0032 bis 0034 u. a. eine Leiterplatte (330), welche eine Verdrahtungs-

schicht und eine Empfangerschaltung aufweist.

5.3  Fir das Substrat (100) ist angegeben, dass es die Richtung eines von der

Sendeseite empfangenen Magnetfeldes andert (Merkmal 2.1).

Die Wirkung, die Richtung eines Magnetfeldes zu &ndern — entsprechende raumli-
che Anordnung vorausgesetzt — haben alle elektrisch und/oder magnetisch leitfahi-

gen Materialien.

In der Beschreibung ist durchgéangig von einem magnetischen Substrat (,magnetic

substrate”) die Rede, wobei das magnetische Substrat (100) den Anteil des nach
aulR3en austretenden Magnetfelds reduziere, indem es die Richtung des von der
Ubertragungsseite empfangenen Magnetfelds andere. Insbesondere @ndere das
magnetische Substrat (100) die Richtung des von der Ubertragungsseite in die seit-
liche Richtung Ubertragenen Magnetfelds, sodass das Magnetfeld starker auf die
Spuleneinheit (200) konzentriert werden konne (Abs. 0018, 0019).

5.4  Laut Merkmal 2.2.3.1 soll die Spule (230) konfiguriert sein, kontaktlos Leis-
tung zu empfangen. Das ist eine Eigenschaft, die grundsatzlich jeder elektrischen
Spule innewohnt. Abgesehen davon liest der Fachmann bereits bei den Angaben
2wireless power receiver und ,coil* mit, dass die Spule der kontaktlosen Leistungs-
bzw. Energietbertragung dient.

Daher misst der Fachmann der Angabe ,configured” keine besondere Bedeutung
bei, die eine Unterscheidung zu anderen Spulen ermdglichen kdnnte.

5.5 Inden Merkmalen 4.1 bzw. 4.2 sind ein erster sowie ein zweiter Verbindungs-
anschluss genannt, wobei die Art der Verbindung offengelassen ist. In der Beschrei-
bung ist angegeben, die Verbindung zwischen der Spuleneinheit und der Verbin-
dungseinheit kdnne durch ein Loétmittel (,solder”) erreicht werden (Absatze 0039,
0049, 0061, 0093, 0124, 0146, 0208).
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II. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

Die zulassige Klage hat in der Sache teilweise Erfolg, und zwar hinsichtlich der er-
teilten Fassung des Streitpatents. Denn diesbezuglich ist jedenfalls der Nichtigkeits-
grund der mangelnden Patentfahigkeit gemaR Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG,
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 54, 56 EPU gegeben.

Insoweit kann dahinstehen, ob der Gegenstand gemal3 Patentanspruch 1 in der er-
teilten Fassung gegeniber den urspringlich eingereichten Unterlagen unzulassig
erweitert ist, denn jedenfalls beruht er gegenuber der Druckschrift K7
(WO 2011 /001 812 A1) entsprechend der Ubersetzung nach K7a in Verbindung
mit dem Fachwissen des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

1. Aus der Druckschrift WO 2011 / 001 812 Al (Bezugnahmen auf K7a) ist hin-
sichtlich des erteilten Patentanspruchs 1 (Hauptantrag) Folgendes bekannt:
Ein
1. System (coil 10; coil modulel; terminal 15), das
1.1 einen drahtlosen Leistungsempfanger (Absatz 0054: ,non contact
power transmission such as a wireless charging device [...] coils and
coil modules in a power-receiving device®) und

1.2 eine Verbindungseinheit (Absatz 0078: ,terminal 15*) umfasst,

31 22
{ {

4 |
(c) ) | |

(- /

Figur 13c der WO 2011 /001 812 Al
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2 wobei der drahtlose Leistungsempfanger Folgendes umfasst:

2.1 ein Substrat (resine structure 3, Absatz 0078), das konfiguriert ist, eine
Richtung eines von einer Sendeseite empfangenen Magnetfeldes zu an-
dern (Anspruch 1: ,a flat plate-shaped resin structure containing a mag-
netic material®),

2.2 eine Spuleneinheit (coil 10 [...] wires 21 and 22 [...] spiral-shaped conduc-
tor 2; Absatz 0079), die
2.2.1 einen ersten Verbindungsanschluss (Absatz 0079: ends 25 [...] of

the wires 21]...]),
2.2.2 einen zweiten Verbindungsanschluss (Absatz 0079: ends [...] and
25 of the wires [...] 22) und,
2.2.3 eine Spule 2 enthalt,
2.2.3.1 wobei die Spule 2 konfiguriert ist, drahtlos Leistung zu
empfangen (Absatz 0003: ,to perform efficient power
transmission, the inductance characteristics in each coil
must be further improved to decrease the loss of electro-
magnetic coupling between the coil of the power-transmit-
ting device and the coil of the power-receiving device so
that electromagnetic induction can be efficiently performed
between the coils®);
2.2.3.2 wobei die Spule 2 als ein leitendes Muster auf-dem-Sub-
strat- 3-eder innerhalb dessen des Substrats 3 gebildet ist
(Absatz 0065: ,the spiral-shaped conductor 2 is provided
internally in the resin structure 3)
wobei

3. das Substrat 3 einen Empfangsraum, der in ihm gebildet ist, fir die Ver-
bindungseinheit 15 besitzt (Figur 13c i. V. m. Absatz 0078: ,The coil 10 il-
lustrated in Fig. 13(c) has a terminal 15 internally provided in the resin

structure 3%).

Der Figur 13c der Druckschrift K7 sind keine Einzelheiten zur Ausgestaltung der
Verbindung zwischen der Verbindungseinheit 15 und der Spuleneinheit 10, 2, 21,

22 zu entnehmen.
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Aus einem anderen Ausfuhrungsbeispiel (Figur 12) der Druckschrift K7 ist eine
4. Verbindungseinheit 12
4.1 einen ersten Verbindungsanschluss der Verbindungseinheit 12 zum
Verbinden des ersten Verbindungsanschlusses 25 der Spuleneinheit 2
(Figur 12 i. V. m. Absatz 0077: The coil 10 illustrated in FIG. 12 has a
terminal 12 internally provided in the resin structure 3, this terminal
electrically connecting to both ends 25 and 25 of the wires 21 and 22.)
und
4.2.einen zweiten Verbindungsanschluss der Verbindungseinheit 15 zum
Verbinden mit dem zweiten Verbindungsanschluss 25 der Spulenein-
heit 2.
bekannt.

Insofern ist der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 und damit auch der
Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 18 gegentiber dem aus der Druckschrift
K7 bekannten System zwar neu. Jedoch beruht der Gegenstand des erteilten

Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Figur 12 einerseits und die Figur 13c der Druckschrift K7 anderseits geben zwar
unterschiedliche Ausfuhrungen wieder, dennoch fehlt es dem Gegenstand des
erteilten Patentanspruchs 1 gegenuber dem Offenbarungsgehalt dieser Druckschrift
an erfinderischer Tatigkeit, da in der Figur 13c zwar nicht im Detail gezeigt ist, wie
die Enden der Spule mit der Verbindungseinheit verbunden werden. Es liegt fir den
Fachmann aber zumindest nahe, die in der Figur 12 derselben Druckschrift gezeigte
Moglichkeit zur internen Verbindung der Spulendréhte mit der Verbindungseinheit

15 in Erwdgung zu ziehen.

Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 18, der auf ein Endgerat
gerichtet ist, der ein System nach Patentanspruch 1 umfasst, ist aus den zum Pa-
tentanspruch 1 dargelegten Grinden ebenfalls nicht patentfahig, zumal in der
Druckschrift K7 explizit die Verwendung in einem Mobiltelefon erwahnt ist (Absatz
0116). Da das Streitpatent als geschlossener Anspruchssatz verteidigt wird, gilt dies

entsprechend auch fur die Unteranspriche.
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lll. Zur Fassung nach Hilfsantrag 7a

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 7a erweist sich das Streitpatent hingegen als
schutzfahig, so dass die Klage, soweit sie sich auch gegen diese Fassung richtet,

abzuweisen ist.

1. Mit Hilfsantrag 7a verteidigt die Beklagte das Streitpatent ausschlie3lich mit
Patentanspruch 6 nach Hilfsantrag 7 vom 31. Marz 2023.

2. Der allein verteidigte Patentanspruch 6 gemal Hilfsantrag 7a vom
9. Mai 2023 lautet in gegliederter Fassung mit seinen Rickbeziigen entsprechend
Patentanspruch 6 nach Hilfsantrag 7 vom 31. Méarz 2023 (Unterstreichungen hinzu-
gefugt zur Kenntlichmachung der Unterschiede zur erteilten Fassung):

The system according to one of the preceding claims,
1. A system comprising
1.1 a wireless power receiver (1000) and
1.2 a connecting unit (300),
2. the wireless power receiver (1000) comprising:
2.1hio a magnetic substrate (100) configured to change a direction of a
magnetic field received from a transmission side;
2.2 a coil unit (200) including
2.2.1 afirst connection terminal (210), wherein the first connection
terminal (210) is located at one end of the coil (230)
2.2.2 asecond connection terminal (220), wherein the second con-
nection terminal (220) is provided at the other end of the coil
(230)
2.2.3 acaoil (230),
2.2.3.1 wherein the coil (230) is configured to wirelessly re-

ceive power,
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2.2.3.2 wherein the coil (230) is formed as a conductive pat-
tern on or inside the substrate (100), and
characterized in that
3. the substrate (100) has a receiving space formed therein for the connect-
ing unit (300),
4. wherein the connecting unit (300) includes
4.1  afirst connection terminal (310) of the connecting unit (300) for con-
necting to the first connection terminal (210) of the coil unit (200),
and
4.2  asecond connection terminal (320) of the connecting unit (300) for
connecting to the second connection terminal (220) of the coil unit
(200),

5.1i2 wherein the first connection terminal (210) of the coil unit (200) is located

at a radial outermost portion of the coil unit (200) and wherein the second

connection terminal (220) of the coil unit (200) is located at a radial inner-

most portion of the coil unit (200),

3.1Hiz0 Wherein the receiving space has a predetermined shape corresponding

to a shape of the connecting unit (300).

3. Der Patentanspruch nach Hilfsantrag 7a unterscheidet sich von der erteilten
Fassung des Patentanspruchs 1 auf3er der Beschréankung durch den Patentan-
spruch 6 dadurch, dass an den erteilten Patentanspruch 1 folgendes Merkmal an-
gefugt ist (Die Bezeichnungen der gegeniber der erteilten Fassung geénderten
bzw. hinzugefugten Merkmale ist aus dem qualifizierten Hinweis von 19. Dezem-

ber 2022 Gbernommen und basiert auf den damals vorliegenden Hilfsantragen):

5.1i2 wherein the first connection terminal (210) of the coil unit (200) is located
at a radial outermost portion of the coil unit (200)
and wherein the second connection terminal (220) of the coil unit (200) is

located at a radial innermost portion of the coil unit (200);

sowie dadurch, dass das Merkmal 2.1 durch folgende Fassung ersetzt ist:
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2.1nio @ magnetic substrate (100) configured to change a direction of a mag-

netic field received from a transmission side.

Gegenuber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 6 ist der Teilsatz ,wherein
the receiving space corresponds to a shape of the connecting unit (300)” durch fol-

gende Fassung ersetzt:

3.1lnizo wherein the receiving space has a predetermined shape corresponding

to a shape of the connecting unit (300).

4. Hilfsantrag 7a ist zulassig:

4.1 Entgegen der Ansicht der Klagerin geht das hinzugefugte Merkmal 5wi2 nicht
in unzulassiger Weise Uber die urspringlich eingereichten Unterlagen hinaus und

ist so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann es ausfuihren kann.

Die Ortsangaben in Merkmal 5.+i2 ,a radial outermost portion of the coil unit“, sowie
»,a radial innermost portion of the coil unit” versteht der Fachmann aufgrund der Tat-
sache, dass ihm auch Spulen bekannt sind, die eine weitgehend rechteckige Kontur
haben, dahingehend, dass die Spuleneinheit keine Bereiche aufweist, die weiter
aul3en bzw. weiter innen angeordnet sind als die besagte ,radial outermost portion*

bzw. ,radial innerrmost portion®.

Den Figuren 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 26 sowie 27 der urspringlichen Anmeldung
entnimmt der Fachmann ausnahmslos, dass der erste Verbindungsanschluss 210
das radial ul3erste Ende und der zweite Verbindungsanschluss 220 das radial in-
nerste Ende der Spuleneinheit 200 ist. Dadurch ist diese Konkretisierung fiir den

Fachmann unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehdrend zu erkennen.

Eine Lesart dahingehend, dass der zweite Verbindungsanschluss auf dem raumli-
chen Zentrum des magnetischen Substrats 100 angeordnet ist, lAsst das Merkmal
5.ni2 nicht zu, da ausdrucklich auf die Spuleneinheit 200 Bezug genommen ist, die

aus der Spule 230 sowie den beiden Verbindungsanschliissen 210 und 220 besteht.
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Auch die Tatsache, dass es Ausfiihrungsformen der Erfindung mit zwei Spulenein-
heiten gibt, fihrt den Fachmann nicht zu einer Lesart nach der die beiden in Merk-
mal 5.1i2 genannten Verbindungsanschlisse unterschiedlichen Spuleneinheit zuge-
ordnet sein konnten, da in Merkmal 5.1i2 wie auch in den erteilten Patentansprichen

1 bis 5 ausdrucklich von einer Spuleneinheit die Rede ist.

4.2 In der Fassung gemal Hilfsantrag 7a (Merkmal 2.1ni9) muss das Substrat
zwingend ein magnetisches sein. Durch diese einschrankende Ergénzung ist das
Merkmal 2.1 auf den Wortlaut der urspringlichen Patentanspriche 1, 3, 5, 7, 9, 10,

11 sowie 14 zurtckgefuhrt.

Aufgrund der angegebenen Wirkung, dass ein empfangenes magnetisches Feld
durch das magnetische Substrat umgelenkt wird, liest der Fachmann mit, dass es
sich dabei um kein dauermagnetisches Material handelt, sondern um ein weichmag-

netisches Material.

4.3  In Merkmal 3.1ri10, dessen Wortlaut auf den urspringlichen Patentanspruch
5 zurlickgeht, ist zwar nicht angegeben, in welcher Hinsicht die Kontur des Aufnah-
meraums des Substrats (100) mit der Kontur der Verbindungseinheit (300) korres-
pondiert, der Fachmann liest jedoch mit, dass sowohl Substrat (100) als auch Ver-
bindungseinheit (300) diinne und flache Scheiben sind, wobei die Innenkontur des
Aufnahmeraums des Substrats (100) so gewabhlt ist (,predetermined”), dass sie mit
der AulRenkontur der Verbindungseinheit (300) zumindest im Wesentlichen tiberein-

stimmt.

5. Das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 7a erweist sich als patent-

fahig.

5.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs gemal Hilfsantrag 7a erweist sich ge-
genuber dem aus der Druckschrift K7 (WO 2011 /001 812 A1) entsprechend der
Ubersetzung nach K7a bekannten System als neu und auf erfinderischer Tatigkeit

beruhend.
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Uber die bereits im Patentanspruch 1 erteilter Fassung genannten Merkmale ist aus
der Druckschrift K7 in Ubereinstimmung mit Merkmal 2.1+is bekannt, dass das Sub-
strat magnetisierbares Material enthalt (K7a, Abséatze 0010, 0055; Anspruch 1: ,a

flat shaped resin structure containing a magnetic material®).

Weiter ist durch die Druckschrift K7 ausweislich der zeichnerischen Darstellung
gemal Figur 13c auch das Merkmal 3.1ui10 vorweggenommen, wonach die Kontur
des Aufnahmeraums im Substrat 3 mit der Aul3enkontur der Verbindungseinheit 15
Ubereinstimmt (Figur 13c i. V. m. Absatz 0078: ,wherein a terminal is provided

internally in the resin structure 3 of the coil 10%).

Schlief3lich ist aus der Druckschrift K7 auch bekannt, dass sich der
Verbindungsanschluss fur das eine Spulenende (Draht 22) am radial &uf3ersten Teil
der Spuleneinheit 10 befindet (Abséatze 0056, 0092: ,At the same time, the wire 22
drawn from the exterior has no portion overlapping the flat portion of the spiral-

shaped conductor 2.”)

Aus der Druckschrift K7 ist aber nicht bekannt, dass sich der Anschluss fur das
andere Spulenende (Draht 21) am radial innersten Teil der Spuleneinheit befindet.
Im Gegenteil befindet sich auch dieser Verbindungsanschluss am radial auf3ersten
Teil der Spuleneinheit 10 (Abséatze 0056, 0092: “Therefore, the wire 21 drawn out
from the interior of the spiral-shaped conductor 2 has a portion overlapping the flat
portion of the spiral-shaped conductor 2.“). Auch keiner der anderen
Ausfuhrungsformen der Druckschrift K7 ist ein Anschluss fur ein Spulenende am
radial innersten Teil der Spuleneinheit entnehmbar.

Somit ist das Merkmal 5.1i2 lediglich zum Teil aus der Druckschrift K7 bekannt.

Daher ist der Gegenstand des Patentanspruchs gemanR Hilfsantrag 7a gegenuber

dem aus der Druckschrift K7 bekannten System neu.
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Die Druckschrift K7 gibt dem Fachmann keinen Anlass, auch fir das innere Ende
der Spule am radial innersten Teil der Spuleneinheit einen Verbindungsanschluss
vorzusehen. Im Gegenteil entnimmt er dieser Druckschrift durchgangig die Lehre,
alle Verbindungsanschliisse an den Rand des Substrats oder zumindest in dessen

Néahe zu legen.

5.2  Auch durch den weiteren streitgegenstandlichen Stand der Technik ist der
Gegenstand des Patentanspruchs gemalf} Hilfsantrag 7a weder vorweggenommen

noch nahegelegt.

5.2.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs gemal3 Hilfsantrag 7a erweist sich
gegenuber dem aus der Druckschrift EP 1 065 627 A2 [K11] bekannten System als

neu und auf erfinderischer Tatigkeit beruhend.

Aus der Druckschrift EP 1 065 627 A2 [K11] ist zwar eine IC-Karte 10 bekannt, die
eine Spuleneinheit aufweist, die aus einer Spule (plane coil 52), sowie zwei
Verbindungsanschlissen (bumps 20 / terminal sections 52a) besteht, wobei sich
einer der Verbindungsanschlisse im Sinne des Merkmals 5.2 am radial innersten
Teil der Spulenanordnung sowie der andere am radial auf3ersten Teil der
Spuleneinheit befindet (Fig. 1, 3).

Weiter ist aus der Druckschrift K11 eine Verbindungseinheit (wiring board 18) zur
Kontaktierung der Spule 52 bekannt, die in ein Substrat (adhesive layer 60a)

eingebettet ist (Fig. 1, 3).
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Es kann dahinstehen, ob der Fachmann in der vollstindigen Einbettung der
Verbindungseinheit 18 in das Substrat 60a eine Ubereinstimmung von Konturen im

Sinne des Merkmals 3.1Hi10 Sieht,
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denn jedenfalls handelt es\sich bei der Spulenanordnung einer IC-Karte um keinen
Leistungsempfanger im Sinne des Streitpatents, sondern um einen Empfanger fur
die Nahfeldkommunikation. Weiter weist das Substrat, in das die Spuleneinheit
vollstandig eingebettet ist, kein magnetisierbares Material auf, das fur die

Nahfeldkommunikation ohnehin stérend ware.

Somit sind zumindest die Merkmale 1.1, 2.1hio sowie 2.2.3.1 aus der Druckschrift
K11 nicht bekannt.

Zur Uberzeugung des Senats liegt es nicht nahe, dass der Fachmann durch eine
IC-Karte angeregt wird, den aus der Druckschrift K7 bekannten Empféanger fur
induktive Leistungsibertragung umzugestalten. Weder aus der Druckschrift K7
heraus ist ein Anlass gegeben, an der Kontaktierung der Spule etwas zu andern,
noch kann die Druckschrift K11 den Fachmann veranlassen, Anwendungen fur die
dort gezeigte Kontaktierung der Spule zu suchen, die auf einem anderen

Anwendungsgebiet liegen.
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5.2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs gemalR Hilfsantrag 7a erweist sich
auch gegenuber den weiteren von der Klagerin genannten Entgegenhaltungen K9,
K10 sowie K8, K12 bis K19 und K21 als neu und auf erfinderischer Tatigkeit beru-
hend.

Weitere Beispiele von planaren Spulen, bei denen das radial innere Ende nicht unter
Kreuzung der Spulenwicklung nach auf3en gefihrt ist, sind zwar als solche aus dem
Stand der Technik bekannt, so beispielsweise aus der Druckschrift JP H0O4-51115 U
[K9] (Figur 1; K9a Seite 2, 2. Absatz: ,a substrate is disposed in the substrate
mounting groove, and terminals of coils are connected to the substrate.”). Auch in
der Figur 6 der US 2011/0 285 348 Al [K10]) ist eine Spuleneinheit 110 gezeigt,
deren erster Verbindungsanschluss 110c sich am radial duRersten Teil befindet und
deren zweiter Verbindungsanschluss 110b sich am radial innersten Teil befindet,
(siehe auch Absatz 0062).

Jedoch hat der Fachmann weder einen Anlass aufgrund einer dieser Druckschriften
an dem drahtlosen Leistungsempfanger gemaR Druckschrift K7 eine Anderung
vorzunehmen, noch gibt die Druckschrift K7 — selbst unter der Annahme, dass der
Fachmann die Druckschriften K9 oder K10 kennt — Anlass, Einzelheiten aus einer
dieser Druckschriften aufzugreifen und auf den Leistungsempfanger geman K7 zu
Ubertragen. Auch die Klagerin hat weder schriftsatzlich noch in der mundlichen
Verhandlung dementsprechendes behauptet. Gleiches gilt flr die weiteren von der
Klagerin in Bezug genommenen Druckschriften K8 sowie K12 bis K19 und K21, die
vom Gegenstand des Patentanspruchs nach Hilfsantrag 7a noch weiter ab liegen
als die Druckschriften K11, K9 oder K10.

5.3 Die Druckschriften CN 102709686 A [K22] sowie CN 202434688 U [K23]
sind erst nach dem Prioritdtsdatum des Streitpatents verodffentlicht worden und
daher fur die Prufung auf Patentfahigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs

gemal Hilfsantrag 7a nicht zu beachten.
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B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatGi. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Dabei hat der Senat beriicksichtigt, dass der als schutzfahig verbleibende Patent-
gegenstand in der beschrankt verteidigten Fassung nach Hilfsantrag 7a gegenuber
demjenigen der erteilten, sehr allgemein gehaltenen Fassung einerseits zwar eine
deutliche Einschrankung erfahrt, andererseits jedoch alle Ausfiihrungsformen, die
bereits durch das erteilte Patent geschitzt waren (Figuren 10 bis 13, 26 bis 28) auch
vom Schutzbereich des Patentanspruchs gemalf Hilfsantrag 7a umfasst sind.

Diese Beschrankung entspricht nach Ansicht des Senats dem Wert des verbleiben-

den Teils des Streitpatents.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach MalRgabe der Ver-
ordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bun-
despatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130) einge-
reicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet oder
im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signa-

tur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des
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gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch
das jeweilige Gericht eignet. 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 Ausferti-

gung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge-
richtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundes-
gerichtshof.de/erv.html) Ubertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zu-
stellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem
Ablauf von funf Monaten nach der Verkindung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die

Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Voit Mller Werner Matter Dr. Haupt



