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In der Patentnichtigkeitssache
betreffend das européische Patent 2 400 595
(DE 50 2011 006 975)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 19. Februar 2021
durch die Vorsitzende Richterin Friehe, den Richter Dipl.-Ing. Mdiller, die Richterin
Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Matter und Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt
fur Recht erkannt:
l. Das européische Patent 2 400 595 wird im Umfang der Anspriiche
1 bis 4 mit Wirkung flr das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland fur nichtig erklart.

II.  Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

[ll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 % des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

ECLI:DE:BPatG:2021:190221U6Ni51.18EP.0



Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik  Deutschland erteilten europaischen Patents 2 400 595
(Streitpatent), das auf die Anmeldung EP 11004 958.2 vom 17.Juni 2011
zuruickgeht, bei der die Prioritat der deutschen Patentanmeldung 10 2010 024 809

vom 23. Juni 2010 in Anspruch genommen worden ist.

Das Streitpatent ist in Kraft. Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter
dem Aktenzeichen 50 2011 006 975 gefuhrt und tragt die Bezeichnung

LAnschlussklemme®”.
Es umfasst in der erteilten Fassung zehn Patentanspriche, die mit der am
11. Dezember 2018 erhobenen Nichtigkeitsklage im Umfang der Patentanspriiche

1 bis 4 angegriffen werden.

Der angegriffene erteilte unabhéngige Patentanspruch 1 lautet in der

Verfahrenssprache wie folgt:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehause (2) und mit
mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4)
und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem
Isolierstoffgehause (2), wobei die Klemmfeder (4) einen
Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt
anschlieBenden Federbogen (7) und einen sich an den
Federbogen (7) anschlieenden und zum Anklemmen eines
elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3)
ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4)
einen Betatigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung
der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der
Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein



Betéatigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausiibung einer auf den
Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des
Betatigungselementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft
wirkenden Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem
Betatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, dadurch
gekennzeichnet dass der Betatigungsabschnitt der

Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht.

Die ebenfalls angegriffenen Patentanspriiche 2 bis 4 sind auf Patentanspruch 1

unmittelbar oder mittelbar riickbezogen.



Die Klagerin ist der Ansicht, dass das Streitpatent wegen des Nichtigkeitsgrunds
der fehlenden Patentfahigkeit, namlich wegen mangelnder Neuheit und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit, fur nichtig zu erklaren sei. Dies stutzt sie auf die

Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

D1 JP 56-131679 U

D1* deutsche Ubersetzung der D1
D2 DE 202 08 724 Ul

D3 DE 196 11 854 C1

D4 DE 697 03 829 T2

D4* EP 0837 526 Al

D5 US 6,074,241 A

D6 JP 2003-77558 A

D6* deutsche Ubersetzung der D6
D7 DE 30 19 149 C2

D8 Katalog .Leiterplattenanschlusstechnik Elektronikgehause

COMBICON 2007¢, ,MNR 52002249/15.03.2007-00, Printed in
Denmark, ©Phoenix Contact 2007“

Die Klagerin beantragt,

das europadische Patent 2 400 595 im Umfang der
Patentanspriiche 1 bis 4 mit Wirkung fir die Bundesrepublik

Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte hat wiederholt gednderte Antrage eingereicht und beantragt zuletzt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Fassung des
Streitpatents nach dem geanderten Hauptantrag aus dem Schriftsatz
vom 9. Februar 2021 richtet,

hilfsweise die Klage abzuweisen,



soweit sie sich auch gegen eine der drei Fassungen des Streitpatents
nach den Hilfsantrdgen 1 bis 3 aus dem Schriftsatz vom
9. Februar 2021 richtet.

In der mundlichen Verhandlung vom 19. Februar 2021 beantragt die Beklagte

dartber hinaus,

hilfsweise die Klage abzuweisen,
soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach
den Hilfsantragen 4 bis 6 vom 19. Februar 2021 richtet.

Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021

lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehause (2) und mit
mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4)
und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem
Isolierstoffgehduse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen
Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt
anschlieBenden Federbogen (7) und einen sich an den
Federbogen (7) anschlieBenden und zum Anklemmen eines
elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3)
ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4)
einen Betatigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung
der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der
Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausiibung einer auf den
Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betatigungs-
elementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden
Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem

Betatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, dadurch



gekennzeichnet, dass der Betatigungsabschnitt (13) der
Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht,
wobei das Betatigungselement (16, 31, 33, 39) ein
verschwenkbar in dem Isolierstoffgehdause (2) gelagerter
Betatigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist,

um das er verschwenkbar ist.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021

lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehause (2) und mit
mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4)
und einem Stromschienenabschnitt 3) in dem
Isolierstoffgehduse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen
Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt
anschlieBenden Federbogen (7) und einen sich an den
Federbogen (7) anschlieRenden und zum Anklemmen eines
elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3)
ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4)
einen Betatigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung
der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der
Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausiibung einer auf den
Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betatigungs-
elementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden
Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem
Betatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betatigungsabschnitt (13) der
Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht,
wobei das Betatigungselement (16, 31, 33, 39) ein



verschwenkbar in dem Isolierstoffgehdause (2) gelagerter
Betatigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist,
um das er verschwenkbar ist, wobei mindestens ein freies Ende
(10) des Klemmabschnitts (8) in Richtung des Stromschienen-
abschnitts (3) hervorragt, um eine Klemmestelle fir einen in eine
Leitereinfuhrungsoffnung (5) eingefiihrten und unterhalb des
freien Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgefihrten
elektrischen Leiter zu bilden, wobei das Schwenklager (17) des
Betatigungshebels (16) sich oberhalb des Stromschienen-
abschnitts (3) befindet.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021

lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehause (2) und mit
mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4)
und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoff-
gehause (2), wobei die Klemmfeder (4) einen Anlageabschnitt
(6), einen sich an den Anlageabschnitt anschlielenden
Federbogen (7) und einen sich an den Federbogen (7)
anschlieBenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters
gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten
Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4) einen
Betatigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung der am
Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4)
weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausiibung einer auf den
Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betatigungs-
elementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden
Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem



Betatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betatigungsabschnitt (13) der
Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht,
wobei das Betatigungselement (16, 31, 33, 39) ein
verschwenkbar in dem Isolierstoffgehduse (2) gelagerter
Betatigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist,
um das er verschwenkbar ist, wobei mindestens ein freies Ende
(10) des Klemmabschnitts (8) in Richtung des Stromschienen-
abschnitts (3) hervorragt, um eine Klemmestelle fir einen in eine
Leitereinfuhrungsoffnung (5) eingefuhrten und unterhalb des
freien Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgefihrten
elektrischen Leiter zu bilden, wobei das Schwenklager (17) des
Betatigungshebels (16) sich oberhalb des Stromschienen-
abschnitts (3) befindet, wobei der Betatigungsabschnitt (13) vom
Klemmabschnitt (8) aus der Klemmfeder (4) herausgebogen ist
und sich der Betatigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8)
in Richtung einer vom Anlageabschnitt (6) aufgespannten Ebene
erstreckt.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021

lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehause (2) und mit
mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4)
und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoff-
gehause (2), wobei die Klemmfeder (4) einen
Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt
anschlieBenden Federbogen (7) und einen sich an den
Federbogen (7) anschlieRenden und zum Anklemmen eines
elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3)
ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4)



einen Betatigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung
der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der
Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausiibung einer auf den
Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betatigungs-
elementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden
Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem
Betatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betatigungsabschnitt (13) der
Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht,
wobei das Betatigungselement (16, 31, 33, 39) ein
verschwenkbar in dem Isolierstoffgehduse (2) gelagerter
Betatigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist,
um das er verschwenkbar ist, wobei mindestens ein freies Ende
(10) des Klemmabschnitts (8) in Richtung des Stromschienen-
abschnitts (3) hervorragt, um eine Klemmestelle fir einen in eine
Leitereinfuhrungso6ffnung (5) eingefuhrten und unterhalb des
freien Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgefihrten
elektrischen Leiter zu bilden, wobei der Betatigungsabschnitt
(13) vom Klemmabschnitt (8) aus der Klemmfeder (4)
herausgebogen ist und sich der Betatigungsabschnitt (13) vom
Klemmabschnitt (8) in Richtung einer vom Anlageabschnitt (6)

aufgespannten Ebene erstreckt.

Patentanspruch 1 in der Fassung nach den Hilfsantragen 4 bis 6 aus der
mundlichen Verhandlung vom 19. Februar 2021 entspricht jeweils Patentanspruch
1 in der Fassung nach den Hilfsantrdgen 1 bis 3 (4 wie 1, 5 wie 2 und 6 wie 3) vom
9. Februar 2021, wobei in dem dort jeweils zusatzlich aufgenommenen Abschnitt
u. a. der Teil ,wobei mindestens ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) in

Richtung des Stromschienenabschnitts (3) hervorragt, um eine Klemmstelle fur
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einen in eine Leitereinfihrungsoffnung (5) eingefihrten und unterhalb des freien
Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgeftihrten elektrischen Leiter zu bilden,*

wieder gestrichen ist.

Patentanspruch 1 geman Hilfsantrag 4 vom 19. Februar 2021 lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehause (2) und mit
mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4)
und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoff-
gehause (2), wobei die Klemmfeder (4) einen Anlageabschnitt
(6), einen sich an den Anlageabschnitt anschlielenden
Federbogen (7) und einen sich an den Federbogen (7)
anschlieBenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters
gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten
Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4) einen
Betatigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung der am
Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4)
weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausiibung einer auf den
Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betatigungs-
elementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden
Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem
Betatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betatigungsabschnitt (13) der
Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht,
wobei das Betatigungselement (16, 31, 33, 39) ein
verschwenkbar in dem Isolierstoffgehduse (2) gelagerter
Betatigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist,
um das er verschwenkbar ist, wobei das Schwenklager (17) des
Betatigungshebels (16) sich oberhalb des
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Stromschienenabschnitts (3) befindet.

Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 5 vom 19. Februar 2021 lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehause (2) und mit
mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4)
und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem
Isolierstoffgehéduse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen
Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt
anschlieBenden Federbogen (7) und einen sich an den
Federbogen (7) anschlieBenden und zum Anklemmen eines
elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3)
ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4)
einen Betatigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung
der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der
Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausiubung einer auf den
Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betatigungs-
elementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden
Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem
Betatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betéatigungsabschnitt (13) der
Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht,
wobei das Betatigungselement (16, 31, 33, 39) ein
verschwenkbar in dem Isolierstoffgehdause (2) gelagerter
Betatigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist,
um das er verschwenkbar ist, wobei das Schwenklager (17) des
Betatigungshebels (16) sich oberhalb des Stromschienen-
abschnitts (3) befindet, wobei sich der Betatigungsabschnitt (13)
vom Klemmabschnitt (8) in Richtung einer vom Anlageabschnitt
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(6) aufgespannten Ebene erstreckt.

Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 6 vom 19. Februar 2021 lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehause (2) und mit
mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4)
und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem
Isolierstoffgehéduse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen
Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt
anschlieBenden Federbogen (7) und einen sich an den
Federbogen (7) anschlieBenden und zum Anklemmen eines
elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3)
ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4)
einen Betatigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung
der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der
Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das
Betatigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausiubung einer auf den
Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betatigungs-
elementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden
Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem
Betatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betéatigungsabschnitt der
Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht,
wobei das Betatigungselement (16, 31, 33, 39) ein
verschwenkbar in dem Isolierstoffgehdause (2) gelagerter
Betatigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist,
um das er verschwenkbar ist und sich der Betatigungsabschnitt
(13) vom Klemmabschnitt (8) in Richtung einer vom

Anlageabschnitt (6) aufgespannten Ebene erstreckt.
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Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und halt den
Gegenstand des Streitpatents wenigstens in einer der verteidigten Fassungen nach

dem geénderten Hauptantrag bzw. den Hilfsantragen fiir schutzfahig.

Die Klagerin rugt die hilfsweise, erstmals in der mundlichen Verhandlung gestellten
Antrége 4 bis 6 als verspatet. Sie ist zudem der Ansicht, Patentanspruch 1 in der
Fassung der Hilfsantrage sei unklar, erweitere das Patent unzuléassig und sei nicht

patentfahig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 23. November 2020
zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges

Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgrinde

A.

Die Klage ist zulassig und begrindet.

Das Streitpatent erweist sich in der Fassung nach dem geanderten Hauptantrag als
nicht schutzfahig. Dem Streitpatent steht in der Fassung nach dem geanderten
Hauptantrag der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit jedenfalls
wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit geman Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG,
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 54, 56 EPU entgegen. Die Verteidigung
des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsantrédge 1 bis 3 ist
unzulassig. Die Hilfsantrage 4 bis 6 sind verspatet eingereicht und kénnen daher

zur Verteidigung des Streitpatent nicht herangezogen werden.
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1. Das Streitpatent betrifft eine Anschlussklemme mit einem Isolierstoffgehéuse
und mit mindestens einer Federklemmeinheit, die von einer Klemmfeder und einem
Stromschienenabschnitt im Isolierstoffgehduse gebildet wird. Die Klemmfeder hat
einen Anlageabschnitt, einen sich an den Anlageabschnitt anschlie3enden Feder-
bogen und einen sich an den Federbogen anschlieRenden Klemmabschnitt, wobei
der Klemmabschnitt zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Strom-

schienenabschnitt ausgeformt ist (Abs. 0001 der Streitpatentschrift).

Bei derartigen Anschlussklemmen wird ein elektrischer Leiter von dem
Klemmabschnitt durch die Federkraft der Klemmfeder gegen den
Stromschienenabschnitt gedriickt und hierdurch ein elektrisch leitender Kontakt
zwischen dem Stromschienenabschnitt und dem angeklemmten elektrischen Leiter
hergestellt (Abs. 0002).

Zur Entnahme des angeschlossenen elektrischen Leiters muss die Klemmstelle
geodffnet werden, wozu der Klemmabschnitt entgegen der Federkraft vom Strom-
schienenabschnitt wegbewegt werden muss. Dies erfolgt durch Betatigungswerk-
zeuge, wie Schraubendreher, die in geeignete Betatigungsoffnungen eingefihrt
werden oder durch Betatigungsorgane, die im Isolierstoffgehéduse angeordnet sind
(Abs. 0003).

Der Stand der Technik, von dem das Streitpatent ausgeht, wird in den Absétzen
0004 bis 0010 der Streitpatentschrift beschrieben. Dort sind insgesamt sieben
Druckschriften genannt, wobei die in Absatz 0008 genannte Druckschrift
EP 0837 526 A1 [D4*] eine Anschlussklemme mit den Merkmalen nach dem

Oberbegriff des Patentanspruchs 1 zeige.

2. Davon ausgehend ist in der Streitpatentschrift die Aufgabe genannt, eine

verbesserte Anschlussklemme zu schaffen, bei der die Betatigung und die
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Integration eines Betatigungsorgans in einem Isolierstoffgehduse verbessert sei
(Abs. 0011).

Gelost werde diese Aufgabe mit der Anschlussklemme gemaf Patentanspruch 1.

3. Als Fachmann zur Losung dieser Aufgabe ist ein Diplomingenieur (FH) bzw.
Bachelor der Fachrichtung Feinwerk- oder Fertigungstechnik anzusehen, der

elektrische Anschlussklemmen entwickelt.

4. Der Patentanspruch 1 gemalR geltendem Hauptantrag vom 9. Februar 2021

lautet in gegliederter Fassung:

a)  Anschlussklemme (1) mit
aa) einem Isolierstoffgehduse (2) und
ab) mindestens einer Federklemmeinheit.
b) Die Federklemmeinheit hat
ba) eine Klemmfeder (4) und
bb) einen Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgeh&ause (2).
c) Die Klemmfeder (4) hat
ca) einen Anlageabschnitt (6),
cb) einen sich an den Anlageabschnitt anschlieRenden Federbogen
(),
cc) einen sich an den Federbogen (7) anschlieR3enden und zum
Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den
Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8),
und
cd) einen Betatigungsabschnitt (13).
d) Der Betatigungsabschnitt (13)
da) erstreckt sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8)
wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg,

db) ist zur Beaufschlagung durch ein Betétigungselement (16, 31, 33,
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39) so ausgerichtet, dass das Betatigungselement zur Ausibung
einer auf den Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des
Betatigungselements entgegen der Federkraft wirkenden
Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem
Betatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist.
e) Der Betatigungsabschnitt (13) der Klemmfeder (4) geht von dem
Klemmabschnitt der Klemmfeder ab.
fina Das Betatigungselement (16, 31, 33, 39)
fa)ua ist ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehause (2)
gelagerter Betéatigungshebel (16),

fb)ua der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar

ist.

Der Patentanspruch 1 gem&R Hilfsantrag 1 vom 9. Februar 2021 umfasst alle
Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag auf, an die sich die folgenden

Merkmale anschliel3en:

fc)nizwobei das Schwenklager (17) des Betatigungshebels (16) sich
oberhalb des Stromschienenabschnitts (3) befindet.
ga)xir Mindestens ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) ragt in
Richtung des Stromschienenabschnitts (3) hervor,
gb)niz um eine Klemmstelle fir einen in eine Leitereinfihrungséffnung (5)
eingefuhrten
gc)nin und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4)

hindurchgefiihrten elektrischen Leiter zu bilden.

Der Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 2 vom 9. Februar 2021 basiert auf dem

Hilfsantrag 1 und weist zusatzlich die Merkmale ea)niz und eb)niz auf. Er lautet in

gegliederter Fassung:



b)

d)
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Anschlussklemme (1) mit

aa) einem Isolierstoffgehéuse (2) und

ab) mindestens einer Federklemmeinheit.

Die Federklemmeinheit hat

ba) eine Klemmfeder (4) und

bb) einen Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehause (2).

Die Klemmfeder (4) hat

ca) einen Anlageabschnitt (6),

cb) einen sich an den Anlageabschnitt anschlieRenden Federbogen
(),

cc) einen sich an den Federbogen (7) anschlieRenden und zum
Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den
Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8),
und

cd) einen Betatigungsabschnitt (13).

Der Betatigungsabschnitt (13)

da) erstreckt sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8)
wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg,

db) ist zur Beaufschlagung durch ein Betatigungselement (16, 31, 33,
39) so ausgerichtet, dass das Betatigungselement zur Ausibung
einer auf den Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des
Betatigungselements entgegen der Federkraft wirkenden
Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem
Betatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist.

Der Betatigungsabschnitt (13) der Klemmfeder (4) geht von dem

Klemmabschnitt (8) der Klemmfeder (4) ab,

ea)Hi2 wobei der Betéatigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8)

aus der Klemmfeder (4) herausgebogen ist und
eb)uiz sich der Betatigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) in
Richtung einer vom Anlageabschnitt (6) aufgespannten Ebene

erstreckt.
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flna Das Betatigungselement (16, 31, 33, 39)

fa)na ist ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehause (2)
gelagerter Betéatigungshebel (16),

fb)ua der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar
ist.

fc)nizwobei das Schwenklager (17) des Betatigungshebels (16) sich

oberhalb des Stromschienenabschnitts (3) befindet.

ga)ui1 Ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) ragt in Richtung des

Stromschienenabschnitts (3) hervor,

gb)uiz um eine Klemmstelle fir einen in eine Leitereinfihrungsoffnung (5)

eingefuhrten

gco)Hiz und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4)

hindurchgefiihrten elektrischen Leiter zu bilden.

Der Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 3 vom 9. Februar 2021 lautet in

gegliederter Fassung:

a)

b)

Anschlussklemme (1) mit

aa) einem Isolierstoffgehduse (2) und

ab) mindestens einer Federklemmeinheit.

Die Federklemmeinheit hat

ba) eine Klemmfeder (4) und

bb) einen Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehause (2).

Die Klemmfeder (4) hat

ca) einen Anlageabschnitt (6),

cb) einen sich an den Anlageabschnitt anschlieRenden Federbogen
(),

cc) einen sich an den Federbogen (7) anschlieR3enden und zum
Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den
Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8),

und



d)

f)Ha
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cd) einen Betatigungsabschnitt (13).
Der Betatigungsabschnitt (13)
da) erstreckt sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8)
wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg,
db) ist zur Beaufschlagung durch ein Betatigungselement (16, 31, 33,
39) so ausgerichtet, dass das Betatigungselement zur Ausibung
einer auf den Betatigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des
Betatigungselements entgegen der Federkraft wirkenden
Zugkraft zum Offnen der Klemmfeder (4) mit dem
Betéatigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist.
Der Betatigungsabschnitt (13) der Klemmfeder (4) geht von dem
Klemmabschnitt (8) der Klemmfeder (4) ab,
ea)Hi2 wobei der Betéatigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8)
aus der Klemmfeder (4) herausgebogen ist und
eb)uiz sich der Betatigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) in
Richtung einer vom Anlageabschnitt (6) aufgespannten Ebene
erstreckt.
Das Betatigungselement (16, 31, 33, 39)
fa)ua ist ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehause (2)
gelagerter Betéatigungshebel (16),
fb)na der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar

ist.

ga')Hir Ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) ragt in Richtung des

Stromschienenabschnitts (3) hervor,

gb)niz um eine Klemmstelle fir einen in eine Leitereinfihrungséffnung (5)

eingefuhrten

gc)Hin und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4)

hindurchgefihrten elektrischen Leiter zu bilden.
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1. Ihre Ruge, der geltende Hauptantrag sei verspatet, hat die Klagerin in der
mindlichen Verhandlung am 19. Februar 2021 in Ansehung der Diskussion um die

Patentfahigkeit nicht aufrechterhalten.

2. Die Formulierung der Merkmale f)Ha sowie fa)na, die gegenlber der erteilten
Fassung erstmals mit Schriftsatz vom 12. Juni 2020 und wiederum mit Schriftsatz
vom 9. Februar 2021 in den Patentanspruch 1 eingefiigt wurden, geht auf den
urspringlich beim europaischen Patentamt eingereichten Patentanspruch 3 zurtck.

Fiar das in Merkmal fb)na genannte Schwenklager gibt es in den urspringlichen
Patentanspruchen keine Stutze, vielmehr nimmt die Beklagte dabei Bezug auf die
Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels geméal? den Figuren 1 bis 4 (Seite 9,
3. Absatz).

In der urspringlichen Beschreibung und gleichermafien in der Patentschrift ist dabei
jedoch offengeblieben, welchem Teil der Anschlussklemme das Schwenklager
zugeordnet ist; eindeutig beschrieben ist lediglich, dass der Betéatigungshebel um
ein Schwenklager verschwenkbar (Anspruch 3) bzw. beweglich (Seite 9, 3. Absatz)

ist. Dieser Sachverhalt ist allerdings bereits durch das Merkmal fa)ua beschrieben.

Die in Rede stehende urspriingliche Formulierung lautet (Seite 9, 3. Absatz;

gleichlautend in Absatz 0032 der Streitpatentschrift):

,Das freie Ende 14 des Betéatigungsabschnitts 13 ist gebogen und ubergreift
teilweise einen Lagerbolzen 15 eines Betéatigungshebels 16, der um das
Schwenklager 17 auf einer Kurvenbahn beweglich ist. Das Schwenklager 17
des Betatigungshebels 16 befindet sich gegeniberliegend  zur
LeitereinfUhrungsoffnung 5 und oberhalb der durch die Stromschiene 3

gebildeten Auffangtasche 23.“
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Allerdings kann der Fachmann der zeichnerischen Darstellung in den Figuren 1, 2
sowie 4 entnehmen, dass es sich bei dem beanspruchten Schwenklager um eine
Welle handelt, die am gehauseseitigen Ende des Betatigungshebels ausgebildet ist.
Weiter entnimmt der Fachmann der zeichnerischen Darstellung, dass es auf den
Lagerbolzen, der in der Beschreibung im Zusammenhang mit dem
Schwenklagergenannt ist, sowie auf dessen Beweglichkeit auf einer Kurvenbahn

nicht ankommit.

Ob der Fachmann nach alledem den urspriinglichen Unterlagen unmittelbar und
eindeutig entnommen hat, dass es sich bei der Ausgestaltung des Endes des
Betatigungshebels als Teil einer Schwenklagerung um ein erfindungswesentliches

Merkmal handelt, kann jedoch dahinstehen, da es darauf nicht ankommt.

Denn der geltende Hauptantrag hat auch unter der Annahme seiner Zulassigkeit,
trotz der vorgenommenen Beschrankung, keinen Erfolg, da sich die Erfindung fur
den Fachmann in naheliegender Weise unter Berlcksichtigung seiner
einschlagigen Kenntnisse aus dem Stand der Technik ergibt und somit nicht als auf

einer erfinderischen Téatigkeit beruhend anzusehen ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaf geltendem Hauptantrag mag neu
sein; jedenfalls beruht er gegeniber den aus den Druckschriften D1 oder D6

bekannten Anschlussklemmen nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit:

Aus der nachfolgenden, mit den Begriffen aus dem erteilten Patentanspruch 1
versehenen Figur 2 der Druckschrift JP 56-131679 U [D1] sowie der Figur 1 der
Druckschrift JP 2003-77558 A [D6] ist ersichtlich, dass die im Patentanspruch 1
nach geltenden Hauptantrag genannten Merkmale a) bis e) durch die dort gezeigten

Anschlussklemmen vorweggenommen sind.
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Figur 2 der Druckschrift JP 56-131679 U [D1] mit ergénzten Bezeichnungen durch den Senat

Betdatigungselement
26

liﬁzﬂfgffgehause

nschienenabschnit

o -

schnitt

Federbogen 0
Anlageabschnitt

Figur 1 der Druckschrift JP 2003-77558 A [D6] mit ergénzten Bezeichnungen durch den Senat

Von diesen Anschlussklemmen unterscheidet sich der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 gemal geltendem Hauptantrag durch die Merkmalsgruppe
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flna Das Betatigungselement (16, 31, 33, 39)
fa)na ist ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehause (2)
gelagerter Betéatigungshebel (16),
fb)ua der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar

ist.

Gemal Druckschrift D1 ist das Betatigungselement zwar ein verschwenkbarer
Betatigungshebel, allerdings ist dieser nicht in dem dortigen Isolierstoffgehéause
gelagert, sondern einstiickig mit diesem verbunden. Somit kann dahinstehen, ob
das in den Figuren 1 und 2 dargestellte Filmscharnier ein Schwenklager im Sinne

des Streitpatents darstellt.

Druckschrift D6 offenbart keinen verschwenkbaren Betatigungshebel, vielmehr ist
das dortige Betatigungselement ein verschiebbar im Isolierstoffgehause gelagerter

Betatigungsschieber.

Bei der Ausgestaltung des Betatigungselements als ein um eine Achse
verschwenkbarer Betatigungshebel, sowie bei der Lagerung der Schwenkachse im
Isolierstoffgehause der Anschlussklemme, handelt es sich jedoch um Mal3nahmen,
die am Prioritatstag bei Anschlussklemmen gang und gabe waren, wie dem Senat

in eigener Sachkenntnis bekannt ist.

Dementsprechend sind auch in dem Produktkatalog COMBICON 2007 [D8]
Federkraftklemmen mit Betatigungshebel erwahnt (Seite 94, linke Spalte, Mitte:
Hebeloffner) und auch bildlich wiedergegeben (Seite 95, obere Bildreihe, Mitte:
FFKDS/H1-5,08 Federkraftklemme mit Hebeloffner, Leiteranschluss horizontal zur

Leiterplatte).

Es lag somit ihm Rahmen des routinemafigen Handelns des Fachmanns, bei der
aus der Druckschrift D1 bekannten Anschlussklemme den mit dem

Betatigungsabschnitt der Klemmfeder zusammenwirkenden Teil des
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Betatigungshebels sowie dessen Schwenkachse nach dem Vorbild der Druckschrift
D8 ins Innere des Isolierstoffgehduses zu verlagern, um den erforderlichen
Berthrschutz zu gewahrleisten oder bei der aus der Druckschrift D6 bekannten
Anschlussklemme den geradlinig bewegbaren Dricker durch einen fur den

Benutzer besser zu handhabenden Schwenkhebel zu ersetzen.

Die ebenfalls mit der Klage angegriffenen, auf den Patentanspruch 1 gemafd
geltendem Hauptantrag riickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 4 teilen dessen
Schicksal, da die Beklagte die Patentanspriiche 1 bis 4 gemal3 Hauptantrag als

geschlossenen Anspruchssatz verteidigt.

Deshalb erweist sich der auf fehlende Patentfahigkeit gerichtete Nichtigkeitsangriff
nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a), 54 und 56 EPU als

begriindet.

IV.  Zu den Hilfsantragen 1 bis 3

Entgegen der Ansicht der Beklagten hat das Streitpatent auch in der nach den
Hilfsantragen 1 bis 3 verteidigten Fassungen keinen Bestand, da die Verteidigung

sich insoweit als unzuldssig erweist.

1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsantrage 1 bis
3 unterscheidet sich von der erteilten sowie mit geltendem Hauptantrag verteidigten

Fassung u.a. durch folgende weitere Merkmale:

ga')Hir Ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) ragt in Richtung des
Stromschienenabschnitts (3) hervor,

gb)uiz um eine Klemmstelle fir einen in eine Leitereinfihrungsoffnung (5)
eingefuhrten

gc)nin und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4)
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hindurchgefiihrten elektrischen Leiter zu bilden.

Das Merkmal ga‘)Hi ist zumindest zum Teil dem mit der Klage nicht angegriffenen
Unteranspruch 5 entnommen. Bei den weiteren Merkmale gb)nii sowie gC)Hi1
handelt es sich um eine funktionelle Erlauterung der konstruktiven Ausgestaltung
geman Merkmal ga‘)Hi.

2. Die beschrankte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage
angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht
angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines insoweit
nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzuldssig (so schon BGH, Urteil vom
24. Juni 1960 — | ZR 109/55, Liedl, 395, 410 — Schwingungswalze; Urteil vom
11. November 2003 - X ZR 61/99, Rn. 27 - Humanmedizinische

Abschabungsvorrichtung).

Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur in dem Umfang beschrankt verteidigt
werden, in dem es vom Nichtigkeitsklager angegriffen wird. Mit der beschrankten
Verteidigung eines teilweise angegriffenen Patents durch Kombination eines
angegriffenen Anspruchs mit einem auf diesen riickbezogenen, aber mit der
Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruch wird das Streitpatent der
Sache nach im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs zur gerichtlichen
Uberprifung gestellt. Die Mdglichkeit, das Patent beschrankt zu verteidigen, dient
aber allein der Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten gegeniber dem vom
Nichtigkeitsklager gefiihrten Angriff auf die Wirksamkeit des Patents und nicht auch
der gerichtlichen Uberprifung des Patents im Ubrigen (s. a. BGH, Urteil vom
1. Méarz 2017 — X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 Rn. 28 f.- Ankopplungssystem).

Fur eine solche beschrankte Verteidigung ist ein Rechtsschutzbedtirfnis selbst dann
nicht anzuerkennen, wenn der Nichtigkeitsklager die Rechtsbestandigkeit des mit
der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruchs in Zweifel zieht. Denn die

beschrankte Verteidigung gegeniber einer Teilnichtigkeitsklage auch im Umfang
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eines nicht angegriffenen Unteranspruchs hatte im Wesentlichen die Wirkung einer
Widerklage des Patentinhabers gegentber dem Nichtigkeitsklager auf Feststellung
der Rechtsbestandigkeit des Streitpatents im Umfang des nicht angegriffenen
Unteranspruchs. Eine solche Klage ist aber im Gesetz nicht vorgesehen und kann
deshalb auch nicht Gegenstand einer beschrankten Verteidigung des
Nichtigkeitsbeklagten sein.

Soweit die Beklagte darauf abstellen mochte, dass sie die in die Hilfsantrage 1 bis
3 aufgenommenen Merkmalsgruppe ga’), gb), gc) nicht dem erteilten
Patentanspruch 5, sondern den Absétzen 0030 und 0032 der Beschreibung
entnimmt, fuhrt dies zu keiner anderen Entscheidung, da dies nichts an der
Tatsache andert, dass es sich dabei um die Verteidigung des Patents ausgehend
von einer Ausgestaltung handelt, die durch den nicht angegriffenen Patentanspruch
5 unter Schutz gestellt ist.

IV.  Zu den Hilfsantragen 4 bis 6

Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung nach den Hilfsantragen 4 bis 6
aus der mundlichen Verhandlung vom 19. Februar 2021 ist unzulassig. Die Klagerin

hat ihr nicht zugestimmt; sie kann auch nicht als sachdienlich angesehen werden.

Die von der Beklagten erst in der mindlichen Verhandlung am 19. Februar 2021
eingereichten geanderten Hilfsantrage 4 bis 6, in denen sie erklartermal3en u. a. die
— nach Uberzeugung des Senats auf den Unteranspruch 5 erteilter Fassung
zurickgehende — zunédchst aufgenommene Merkmalsgruppe ga‘), gb) und gc)
wieder gestrichen hat, waren nach 8§ 83 Abs. 4 PatG als verspatet zurtickzuweisen

und bleiben deshalb unberiicksichtigt.

1. 883 PatG mit den in das Nichtigkeitsverfahren eingefiihrten Préklusionsregeln

sieht grundsétzlich die Mdglichkeit vor, verspatetes Vorbringen zurtckzuweisen.
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Voraussetzung hierfur ist nach 8 83 Abs. 4 PatG, dass das Vorbringen unter
Versaumung der nach 8§ 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei
die Verspatung nicht gentigend entschuldigt und die Beriicksichtigung des neuen

Vortrags eine Vertagung des Termins zur miundlichen Verhandlung erfordert héatte.

2. Diese Voraussetzungen fur eine Zurtickweisung sind vorliegend gegeben:

a) Die erstmalig in der mindlichen Verhandlung am 19. Februar 2021
eingereichten geanderten Hilfsantrdge 4 bis 6 sind erst nach Ablauf der mit dem
Hinweis des Senats vom 23. November 2020 gesetzten letzten Frist
(29. Januar 2021), uber deren Versaumnisfolgen die Parteien belehrt worden waren
(8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG), ohne hinreichende Entschuldigung (§ 83 Abs. 4

Satz 1 Nr. 2 PatG) seitens der Beklagten eingereicht worden.

b) Die Zulassung der genannten Hilfsantrage hatte eine Vertagung der
mundlichen Verhandlung erforderlich gemacht (8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG).

Die jeweiligen Patentanspriiche 1 in der Fassung der ge&nderten Hilfsantrage 4 bis
6 unterscheiden sich vom Patentanspruch 1 erteilter Fassung u. a. dadurch, dass
die durch die Hilfsantrage 1 bis 3 vorgenommene Beschrankung durch das Einfigen
der Merkmalsgruppe ga‘)xi1 , gb) wiz und gc) Hin
,wobei mindestens ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) in
Richtung des Stromschienenabschnitts (3) hervorragt, um eine
Klemmstelle fiir einen in eine Leitereinfihrungsoffnung (5) eingefihrten
und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4)
hindurchgefiihrten elektrischen Leiter zu bilden,”

rickgangig gemacht ist.

Durch die Streichung dieser Merkmale beansprucht die Beklagte die jeweiligen
Patentanspriiche 1 nunmehr in Fassungen, die gegenuber den Hilfsantrdgen 1 bis

3 jeweils weiter sind. In einer Fassung entsprechend den Hilfsantrdgen 1 bis 3 ohne
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die Merkmale ga‘)niz, gb)niz und gc)Hiz hat die Beklagte ihr Patent im bisherigen
Verfahren noch nicht verteidigt.

Da der Streitgegenstand im Nichtigkeitsverfahren allein der vom Patentinhaber mit
den Patentanspriichen konkret begehrte Schutz (Art. 84 Satz 1 EPU) ist, handelt es
sich bei der mit den geanderten Hilfsantragen 4 bis 6 begehrten Anspruchsfassung
mithin um ein neues Verteidigungsmittel der Beklagten i. S. d. 8 83 Abs. 4 Satz 1
PatG. Die damit nunmehr beanspruchten Merkmalskombinationen war zuvor zu
keinem Zeitpunkt streitgegenstandlich. Daher musste sich die Klagerin, die in der
mindlichen Verhandlung dementsprechend auch die Verspatung dieser
Hilfsantrage gertgt hat, bislang auf sie und den mit ihr nunmehr begehrten
Patentschutz mit einer solchen Merkmalskombination nicht einstellen. Da es gerade
das Bestreben der Beklagten ist, sich mit dem Hilfsantrag von dem bereits im
Verfahren befindlichen Stand der Technik abzusetzen, kann auch nicht erwartet
werden, dass die Klagerin allein anhand des vorhandenen Standes der Technik eine
abschlieBende Bewertung der Schutzfahigkeit der neuen Anspruchsfassung
vornimmt. Vielmehr ware der Klagerin insbesondere dazu Gelegenheit zu geben
gewesen, hinsichtlich der Frage der Patentfahigkeit der neuen Anspruchsfassung
eine neue Recherche durchfihren zu kénnen, zu der sie bislang, wie bereits
ausgefuhrt, mangels Streitgegenstandlichkeit dieser neuen Anspruchsfassungen
keine Veranlassung hatte. Mit einem bloRen Schriftsatznachlass (8 99 Abs. 1 PatG
. V.m. 8283 ZPO) konnte diesem berechtigten Begehren der Klagerin nicht
Rechnung getragen werden, denn zu einem (zu unterstellenden) neuen Vorbringen
der Klagerin in einem nachgelassenen Schriftsatz misste dann wiederum der
Beklagten rechtliches Gehoér gewahrt werden, was nur mittels einer neu
anzusetzenden mundlichen Verhandlung méglich ware. Die Zulassung der neuen
Hilfsantrdge wiuirde daher eine Vertagung der miuindlichen Verhandlung
unumganglich machen, was das Gesetz aber mit der Regelung nach § 83 Abs. 4

PatG gerade ausdriicklich ausschlief3t.
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Der Beklagten war spatestens aus dem gerichtlichen Hinweis mit dem dortigen
Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 1. Marz 2017 — X ZR 10/15,
GRUR 2017, 604 — Ankopplungssystem bekannt, dass der Senat eine Verteidigung
der Gegenstand von Patentanspruch 1 in einer Fassung unter Bertcksichtigung von

Merkmalen eines nicht angegriffenen Unteranspruchs als unzuléassig betrachtet.

Wenn flr die Parteien, wie hier, erkennbar ist, dass eine bestimmte Auslegungs-
bzw. Rechtsfrage flir die gerichtliche Entscheidung erheblich ist, missen sie sich
mit ihrem Vortrag und ihren prozessualen Erklarungen unmittelbar darauf einstellen.
Dies hat die Beklagte hier demnach wissentlich versaumt, als sie erstmals in der
mindlichen Verhandlung am 19. Februar 2021, weit nach der im gerichtlichen
Hinweis gesetzten Frist, neue Hilfsantrage 4 bis 6 eingereicht hat, in denen sie die,
auf den Unteranspruch 5 zurickgehende, zunachst aufgenommene Merkmals-
gruppe ga‘), gb) und gc) wieder gestrichen hat. Die EinrAumung einer weiteren
Gelegenheit zur Stellungnahme, die zur Verzégerung des Rechtsstreits fuhren

wurde, war ihr nicht zu gewéhren.

C) Die Beklagte hat die Vorlage des geanderten Patentanspruchs 1 nach den
geanderten Hilfsantradgen 4 bis 6 nicht gentigend entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Satz 1
Nr. 2 PatG). Die vorgesehenen Anderungen sind weder durch entsprechende
Ausfuhrungen des Senats in der mundlichen Verhandlung noch durch das
Vorbringen der Klagerin in ihrer Stellungnahme auf den Hinweis des Senats
veranlasst. Nachdem die Beklage bereits auf die Hilfsantrdge vom 12. Juni 2020 hin
im gerichtlichen Hinweis vom 7. Dezember 2020 darauf hingewiesen wurde, dass
sich die damaligen Hilfsantrage 1 bis 3 aufgrund der Merkmale ga‘)xi1, gb)riz und
gc)wir als unzulassig erweisen kénnten, war die spate Vorlage der Hilfsantrage 4 bis
6 nicht erst durch den Verlauf der mundlichen Verhandlung am 19. Februar 2021

verursacht.

Soweit sich die Beklagte in der mindlichen Verhandlung zur Entschuldigung darauf

berufen hat, es handele sich um die Streichung der aus dem nicht angegriffenen
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Unteranspruch 5 stammenden Merkmale ga‘), gb) und gc), nachdem der Senat eine
Verteidigung mit Merkmalen aus nicht angegriffenen Unteranspriichen fir
unzulassig halt, und sie die schon im gerichtlichen Hinweis zitierte Entscheidung
des Bundesgerichtshofs insbesondere deren Rn. 31 und 30 insoweit nicht so

restriktiv verstanden habe, verhilft dies nicht.

Fur die Parteien war erkennbar, dass der Senat seine Rechtsauffassung auf die
genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs stlitzt. Selbst wenn die Beklagte
eine Lesart der Entscheidung praferiert, nach der ausschliel3lich die komplette
Ubernahme von nicht angegriffenen Unteransprichen in den angegriffenen
Patentanspruch unzuldssig ware, hatte sie aus prozessualer Sorgfalt heraus ihre
Verteidigung auch darauf einrichten missen, dass der Senat Rn. 27 der
Entscheidung streng nach deren Wortlaut (,Die beschrankte Verteidigung eines mit
einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination ...
mit einer von mehreren Varianten eines insoweit nicht angegriffenen

Unteranspruchs ist unzulassig.”) versteht.

B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatGi. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG

I.V.m. 8§ 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
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Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Mal3gabe der
Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen 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 Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen 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
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die
Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der
Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftich beim Bundesge-
richtshof, HerrenstralR3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) Ubertragen werden. Die Berufungsfrist
beginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens
aber mit dem Ablauf von funf Monaten nach der Verkindung. Die Frist ist nur

gewabhrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe Muller Werner Matter Dr. Haupt
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