BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL Verkiindet am
21. September 2000

3 Ni 21/99

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das Patent 40 17 721

BPatG 253
9.72



hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 21. September 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Rich-
ters Gruttemann sowie der Richter Dipl.-ing. Kéhn, Dipl.-Iing. Hochmuth, Harrer

und Dipl.-Ing. Frihauf

fur Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in

Ho6he von DM 42 000.-- vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 1. Juni 1990 angemeldeten Pa-
tents 40 17 721 (Streitpatents) mit der Bezeichnung "Teleskopierbares Staubsau-
ger-Saugrohr”, das ein teleskopierbares Rohr zur Verwendung als Staubsauger-

Saugrohr betrifft und 4 Patentanspriiche umfal3t.

Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet:

Teleskopierbares Rohr zur Verwendung als Staubsauger-Saug-
rohr, mit einem Innenrohr und mit einem AufRenrohr von jeweils
zumindest uUberwiegend kreisrundem Querschnitt, mit einer end-
seitig des Innenrohres an diesem im Zwischenraum zwischen In-
nen- und AulRenrohr angeordneten Dichtungshiilse, zu deren Be-
festigung der die Dichtungshilse aufnehmende Bereich des In-
nenrohres querschnittsverengungsfrei ist, wobei die Dichtungs-

hilse eine kreisformig umlaufende, an der Innenumfangsflache



des AuRRenrohrs anliegende Dichtungslippe und einen gegenuber
letzterer zur Stirnflache des Innenrohres axial zuriickverlagerten,
zumindest teilumféanglich innen angeformten, radial nach innen
vorspringenden, die Stirnflache des Innenrohres Ubergreifenden
Stutzring aufweist, dadurch gekennzeichnet, dal die Wand-
starke (a) der aus Polyamid bestehenden Dichtungshilse (10)
dem radialen Passungsspiel (S) zwischen Aul3en- (25) und Innen-
rohr (23) im wesentlichen gleich ist, dal3 die radiale Hohe (f) des
Stutzringes (17) geringer ist als die Wandstérke des Innenrohres
(23) und dal3 die Dichtungshilse (10) an ihrer Innenflache (13)
jeweils von einer fensterartigen Materialverdiinnung (12) umge-
bene, angeformte federnde Rastmittel (14) aufweist, welche in
Rastaussparungen (30) des Innenrohres (23) eingreifen und hier-

bei den freien Querschnitt des Innenrohres (23) freilassen.

Wegen der Unteranspriiche 2 bis 4 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genom-

men.

Mit der Nichtigkeitsklage macht die Klagerin unzuldssige Erweiterung des Gegen-
stands des Patentanspruchs 1 gegentuber den urspringlichen Unterlagen geltend.
Unabhangig davon beruhe sein Gegenstand gegentber dem durch die deutsche
Offenlegungsschrift 28 29 938, die Philips-Zeichnung Nr 4322 001 9236, dessen
Gegenstand offenkundig vorbenutzt sei, und der deutschen Offenlegungsschrift
17 50 399 belegten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Die Klagerin beantragt,

das Patent 40 17 721 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,



die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Klagevorbringen in allen wesentlichen Punkten entgegen.

Entscheidungrinde:

Die zulassige Klage erweist sich als nicht begriindet. Die Voraussetzungen der
von der Klagerin geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde der fehlenden Patentfa-
higkeit und der unzulassigen Erweiterung des Gegenstands (88 22, 21 Abs 1 Nr 1
und 4 PatG) liegen nicht vor.

Das Streitpatent betrifft nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ein telesko-
pierbares Rohr zur Verwendung als Staubsauger-Saugrohr, mit einem Innenrohr
und mit einem Auf3enrohr von jeweils zumindest Uberwiegend kreisrundem Quer-
schnitt, mit einer endseitig des Innenrohres an diesem im Zwischenraum zwischen
Innen- und Auf3enrohr angeordneten Dichtungshulse, zu deren Befestigung der
die Dichtungshilse aufnehmende Bereich des Innenrohres querschnitts-
verengungsfrei ist, wobei die Dichtungshilse eine kreisformig umlaufende, an der
Innenumfangsflache des AufRenrohrs anliegende Dichtungslippe und einen ge-
genuber letzterer zur Stirnflache des Innenrohres axial zuriickverlagerten, zumin-
dest teilumfanglich innen angeformten, radial nach innen vorspringenden, die

Stirnflache des Innenrohres Ubergreifenden Stitzring aufweist.

Ein derartiges Staubsauger-Saugrohr wird in der Streitpatentschrift als aus der
deutschen Patentschrift 928 615, die ein Zusatzpatent zu 916 250 zum Gegen-
stand hat, als bekannt bezeichnet. Bei diesem Stand der Technik soll durch die
Verkleinerung des Innenquerschnitts des Innenrohrs im Verhéltnis zum Aul3enrohr
eine geringe Saugleistung erzielt werden. Das aus der deutschen Patentschrift
26 18 065 bekannte Staubsauger-Saugrohr soll den Nachteil einer aufwendigen



Verformungsarbeit aufweisen. Ein offenkundig vorbenutztes teleskopierbares
Staubsauger-Saugrohr (entspricht unstreitig teilweise der zitierten Philips-
Zeichnung) soll ebenfalls zu erheblichen Saugleistungsverlusten fiihren.

Hiervon ausgehend ist in der Streitpatentschrift (Spalte 1 Zeilen 48 bis 53) als
Aufgabe angegeben, ein mit verhaltnismafig geringem Aufwand herstellbares te-
leskopierbares Staubsauger-Saugrohr zu schaffen, welches im Vergleich zum Be-

kannten die erwahnten Saugleistungsverluste véllig eliminiert.

Zur Losung dieses Problems ist in Patentanspruch 1 ein Staubsauger-Saugrohr
mit folgenden Merkmalen vorgesehen:

1.) Teleskopierbares Rohr zur Verwendung als Staubsauger-

Saugrohr

2) mit einem Innenrohr und mit einem Auf3enrohr von jeweils

zumindest Uberwiegend kreisrundem Querschnitt,

3.) mit einer endseitig des Innenrohres an diesem im Zwi-
schenraum zwischen Innen- und AufRenrohr angeordneten

Dichtungshdlse,

4.) zu deren Befestigung der die Dichtungshtlse aufnehmende

Bereich des Innenrohres querschnittsverengungsfrei ist,

5.)  wobei die Dichtungshiilse eine kreisformig umlaufende, an
der Innenumfangsflache des AuRRenrohres anliegende
Dichtungslippe,

6.) und einen gegenuber letzterer zur Stirnflache des Innen-

rohres axial zurtickverlagerten Stitzring aufweist,



7)

8.)

9)

10.)

11.)

12.)

13

der Stitzring zumindest teilumfanglich innen an der Dich-
tungshuilse angeformt ist und radial nach innen vorspringt,

die Stirnflache des Innenrohres tbergreifend

die Wandstéarke der Dichtungshilse ist dem radialen Pas-
sungsspiel zwischen Aul3en- und Innenrohr im wesentlichen

gleich,

die Dichtungshulse besteht aus Polyamid,

die radiale Hohe des Stutzringes ist geringer als die Wand-

starke des Innenrohres,

die Dichtungshilse weist an ihrer Innenflache jeweils von
einer fensterartigen Materialverdinnung umgebene ange-

formte federnde Rastmittel auf,

die federnden Rastmittel greifen in Rastaussparungen des

Innenrohres ein,

und die Rastmittel lassen den freien Querschnitt des Innen-

rohres frei.



Der Gegenstand des Patents geht nicht Gber den Inhalt der Anmeldung in der
Fassung hinaus, in der sie bei der fir die Einreichung der Anmeldung zustandigen

Behdrde urspriinglich eingereicht worden ist.

Das umstrittene Merkmal 8 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, wonach "die
Wandstéarke der Dichtungshiilse dem radialen Passungsspiel zwischen Auf3en-
und Innenrohr im wesentlichen gleich ist", ist aus Seite 6, Absatz 2 der urspriing-
lichen Beschreibung abzuleiten. Die Formulierung der beiden Textstellen unter-
scheidet sich lediglich dadurch, dafd im Patentanspruch 1 das Passungsspiel als
“radial” und in der urspringlichen Beschreibung als "lblich" bezeichnet wird. Die-
ses Passungsspiel wird an anderen Stellen der urspringlichen Beschreibung auch
als "normal" bezeichnet (vgl S 2, letzter Abs, Z 3 bzw S 3 Abs 1 Z 2). Der fachkun-
dige Leser erkennt aus diesen Textstellen ohne weiteres, dal’ bei dem in Patent-
anspruch 1 des Streitpatents angegebenen Passungsspiel das jenige
Passungsspiel gemeint ist, das bei einem teleskopierbaren Rohr Ublicher oder

normaler Weise zwischen Aul3en- und Innenrohr vorzusehen ist.

Das aulRerdem umstrittene Merkmal 11 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents,
das lautet, "die Dichtungshilse weist an ihrer Innenflache jeweils von einer fen-
sterartigen Materialverdiinnung umgebene, angeformte federnde Rastmittel auf”
ergibt sich aus einer gemeinsamen Betrachtung des urspringlichen Patentan-
spruchs 2, in dem es heif3t "die Dichtungshulse weist an ihrer Innenumfangsflache
angeformte Rastmittel auf' mit den Beschreibungstextteilen auf Seite 3, Absatz 3,
wo die Ausbildung der Rastmittel dahingehend erlautert wird, "dal® die Mantelfla-
che der Dichtungshulse im Bereich um die Rastmittel herum eine Materialverdin-
nung aufweist, die auf vorteilhafte Weise bewirkt, dal3 die Rastmittel federnd zu-
rickweichen kénnen". Aul’erdem wird die Materialverdinnung auf Seite 4, Ab-
satz 5, Zeile 5 bzw Seite 5 Absatz 3, Zeile 3 der urspringlichen Beschreibung

dahingehend naher erlautert, dal3 diese Materialverdiinnung fensterartig ist.



Die von der Klagerin beanstandete Anderung der urspriinglich offenbarten
"Innenumfangsflache” in "Innenflache" ist zulassig, da es sich fur den fachkundi-
gen Leser aufgrund der zylindrischen Form der Dichtungshilse bei der

"Innenflache" nur um die "Innenumfangsflache" handeln kann.

Das teleskopierbare Rohr nach Patentanspruch 1 des Streitpatents ist gegenlber

dem von der Klagerin genannten Stand der Technik patentfahig.

Die Neuheit des Patentgegenstandes ist von der Kléagerin nicht bestritten worden.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht auch gegenuber
dem von der Klagerin genannten Stand der Technik auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit, da dieser Stand der Technik in seiner Gesamtheit dem Durchschnitts-
fachmann, hier einem Entwicklungsingenieur auf dem Gebiet der Staubsauger mit
mehreren Jahren Berufserfahrung keine Anregung zum Auffinden des Gegen-
standes des Patentanspruchs 1 geben kann, ohne dal} er hierbei erfinderisch tatig

wird.

Durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 wird ein teleskopierbares Rohr ge-
schaffen, bei dem der vorhandene Zwischenraum zwischen Innen- und Aul3en-
rohr, also das normale Passungsspiel, fur den Einbau einer entsprechend ge-
stalteten Dichtungshilse genutzt wird. Durch diese Dichtungshilse wird der
durchstréomte Innenquerschnitt des Innenrohres nicht verringert, wodurch eine

ungehinderte Durchstromung des Innenrohres sichergestellt ist.

Zu einer derartigen Vorgehensweise kann die von der Klagerin geltend gemachte
Vorbenutzung kein Vorbild abgeben. Die Klagerin hat zur behaupteten Vorbenut-
zung lediglich eine Werkstattzeichnung eines "DUST RING's" vorgelegt, jedoch
hat die Beklagte anerkannt, dal’ dieser "dust ring" den Dichtungsring fir ein un-



streitig vorbenutztes teleskopierbares Rohr darstellt, wie es in der Beschreibungs-
einleitung der Patentschrift zum Stand der Technik Spalte 1, Zeile 32 bis 39 be-
schrieben ist. Der Dichtungsring bei diesem bekannten teleskopierbaren Rohr wird
an der Innenmantelflache des Innenrohres verrastet und weist ein aus dem
Innenrohr herausragendes Teil mit einer derartigen Durchmessererweiterung auf,

dai3 er den Ringraum zwischen Innen- und Auf3enrohr abdichtet.

Im Gegensatz zur patentgemaflen Anordnung der Dichtungshilse im Raum zwi-
schen Innen- und Aul3enrohr ist der bekannte Dichtungsring an der Innenmantel-
flache des Innenrohres angeordnet, ragt deshalb in den Stromungsquerschnitt des

Innenrohres hinein und vermindert diesen.

Auch die Steckverbindung nach der deutschen Offenlegungsschrift 28 29 938
kann keine Anregung zum Auffinden des Gegenstandes des Patentanspruchs 1
geben, da in dieser Druckschrift kein teleskopierbares Rohr beschrieben ist.

Die beiden dort zu verbindenden Rohre weisen etwa sich entsprechende Innen-
durchmesser auf (vgl Patentanspruch 1, Z 6 bis 11). Uber dem Ende des einen
Rohres ist eine Hilse befestigt. Das Ende des anderen Rohres geht tber eine
abgesetzte Schulter in einen erweiterten Rohrabschnitt Gber, dessen freier End-
abschnitt konisch nach aul3en verbreitet ist. Die lichte Weite dieses erweiterten
Rohrabschnitts zwischen Schulter und Endabschnitt ist geringfugig kleiner als der
gro3te AuRendurchmesser der in dieses erweiterte Ende einzufiihrende Hulse, so
dal3 die Rohrteile zur sicheren Befestigung gegeneinander verspannt sind (vgl S 6,
letzter Abs bis S 7 Abs 1).

Die beiden Rohre werden nicht in beliebige Stellungen zueinander gebracht, wie
das bei einem teleskopierbaren Rohr nach Streitpatent der Fall ist, sondern wer-
den lediglich an ihren Enden miteinander verspannend verbunden und verbleiben
in dieser Stellung wahrend des gesamten Betriebes. Aus einer derartigen Anord-
nung kann der Fachmann keine Anregung zur Losung der Frage erhalten, wie er

zwei in beliebige Stellungen zueinander verschiebbare Einzelrohre gegeneinander
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abdichten soll, denn diese dirften nicht gegeneinander verspannen und die

jeweiligen Einzelrohre haben tber ihre gesamte Lange denselben Durchmesser.

Die deutsche Offenlegungsschrift 1 750 399, die von der Klagerin in ihrem Klage-
schriftsatz genannt worden ist, hat in der Verhandlung keine Rolle mehr gespielt.

Die dort beschriebenen, gegeneinander teleskopartig ausziehbaren Einzelrohre
werden in der anschlagbegrenzten Auszugendstellung durch zwei in dieser Stel-
lung aufeinander auflaufende konische Klemmflachen an den beiden Einzelrohren
gegeneinander gefesselt (vgl Patentanspruch 1). Es geht also bei diesen aus-
ziehbaren Einzelrohren weder darum, die beiden Rohre in unterschiedliche Stel-
lungen zueinander zu bringen, wie dies beim Gegenstand des Patentanspruchs 1
des Streitpatents ein wesentliches Funktionsmerkmal ist, noch darum den Zwi-
schenraum zwischen den beiden Einzelrohren abzudichten. Es ist deshalb nicht
erkennbar, welche Anregung der Durchschnittsfachmann zum Auffinden des Ge-
genstandes des Patentanspruchs 1 des Streitpatents aus dieser Druckschrift ent-

nehmen koénnte.

Da aus den einzelnen zum Stand der Technik von der Klagerin genannten Ge-
genstanden kein Hinweis darauf entnehmbar ist, bei einem teleskopierbaren Rohr
in den Zwischenraum zwischen den beiden das teleskopierbare Rohr bildenden
Einzelrohren eine Abdichtung zwischen diesen vorzusehen, kann auch eine Zu-
sammenschau dieser Gegenstande den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht

nahelegen.

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents hat daher Bestand und mit ihm als Un-

teranspriche die Patentanspriiche 2 bis 4.

Die Klage war somit abzuweisen.
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.

Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs 1
PatG iVm § 709 ZPO.

Grittemann Kohn Hochmut Harrer Fruhauf

Hu/Na



