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betreffend das Patent 198 05 901

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 8. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Tauchert sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Meinel,
Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk und Schramm

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Grinde

Das angegriffene Patent 198 05 901 (Streitpatent) wurde unter der Bezeichnung
"Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugdise" am 13. Februar 1998
beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Unter Berucksichtigung des

im Prufungsverfahren ermittelten Standes der Technik gemaf den Druckschriften

- DE-PS 622 376 und
- DE 2846847 A1

wurde das Patent mit Beschluss vom 24. Januar 2002 erteilt und dessen Erteilung
am 27. Juni 2002 verdffentlicht.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 25. Septem-
ber 2002, beim Patentamt samt Anlagen eingegangen am 27. September 2002,
Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerru-
fen, weil der Gegenstand des angegriffenen Patents wegen fehlender Neuheit

oder wegen fehlender erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig sei.



Sie stutzt ihren Einspruch zusatzlich zu den im Prifungsverfahren in Betracht ge-

zogenen Druckschriften auf die Druckschrift

- D1EPO0 125994 A1.

AuRerdem macht die Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung einer Saug-

duse "PT 160" der Firma Wessel geltend und legt hierzu folgende Dokumente vor:

- Fotos der Wessel-Saugdtise "PT 160" - Anlage 3

- Urkunde "Industrie Forum Design Hannover", Marz 1991 - Anlage 4

- Firmenprospekt Polster-Turboduse "PT 160", Wessel-Werk,
Druckvermerk ‘95 - Anlage 5, - im folgenden Druckschrift D2

- Rechnungskopien Uber den Verkauf der Wessel-Saugdise "PT 160"
- Anlage 6

- Aufstellung der 1995 in Verkehr gebrachten Stuckzahlen der Wessel-
Saugduse "PT 160" und Empfanger - Anlage 7

- Rechnung vom 23. Februar 1995 Uber Druck des Firmenprospekts
- Anlage 8

- Fotos der Wessel-Saugduse "PT 160" aus dem Jahre 996 - Anlage 9

Aulerdem wird hinsichtlich der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung

und der Vorverodffentlichung des Firmenprospekts Zeugenbeweis angeboten.

In der mindlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin zur beschrankten Verteidi-
gung des Streitpatents neue Patentanspriiche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag vor-
gelegt und die Auffassung vertreten, dass die Gegenstande der neugefassten Pa-
tentanspruche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sowohl gegenluber den entgegenge-
haltenen Druckschriften als auch gegenuber dem Gegenstand der behaupteten of-
fenkundigen Vorbenutzung neu seien und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruh-

ten.



Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhal-
ten:

Patentanspruch 1, Uberreicht in der mundlichen Verhandlung vom
8. November 2005,

Patentanspruche 2 bis 15, Beschreibung, Zeichnung, Figuren 1

bis 6, jeweils in der erteilten Fassung.

Hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhal-
ten:

Patentanspriche 1 bis 13, Beschreibung, Spalte 2, jeweils Uber-
reicht in der mundlichen Verhandlung vom 8. November 2005,
Beschreibung Spalten 1, 3 bis 5, Zeichnung, Figuren 1 bis 6, je-

weils in der erteilten Fassung.

Der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugdlse, be-
stehend aus einem von einem Disengehause (2) begrenzten
Saugraum (4), der Uber einen Sauganschlussstutzen (3) mit ei-
nem Saugreinigungsgerat verbunden ist und eine sich im we-
sentlichen Uber die Ausdehnung des Saugraums (4) erstrecken-
de Saugoffnung (5) aufweist, mit einer Uber der Saugoff-

nung (5) verschwenkbar gelagerten Gleitsohle (6) zur Auflage



auf einer zu reinigenden Bodenflache (7) und einem in der
Gleitsohle (6) vorgesehenen Saugschlitz (8) zum Eintritt der
schmutzbeladenen Saugluft (13) Uber die Saugoffnung (5) in
den Saugraum (4), wobei die Verschwenkachse (19) der Gleit-
sohle (6) etwa parallel zu dem Saugschlitz (8) liegt, und wobei
im Saugraum (4) des Dusengehauses (2) eine Burstenwal-
ze (25) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,

dass die Gleitsohle (6) den Gehauserand (22) der Saugoff-
nung (5) Ubergreift, wobei der Gehauserand (22) der Saugoff-
nung (5) in der rahmenartigen Gleitsohle (6) liegt und in weitge-
hend allen verschwenkten Betriebslagen der Gleitsohle (6) der
Gehauserand (22) der Saugo6ffnung (5) und der Rand (20,21)
der Gleitsohle (6) einander etwa Uberlappen, wobei zwischen
den Uberlappenden Bauteilen ein Bewegungsspalt (24) zum

Einstromen schmutzarmer Saugluft ausgebildet ist."

Der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut (Ergan-

zungen gegenuber Patentanspruch 1 nach Hauptantrag unterstrichen):

"Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugduse, beste-
hend aus einem von einem Dusengehause (2) begrenzten Saug-
raum (4), der Uber einen Sauganschlussstutzen (3) mit einem
Saugreinigungsgerat verbunden ist und eine sich im wesentlichen
Uber die Ausdehnung des Saugraums (4) erstreckende Saugoff-
nung (5) aufweist, mit einer Uber der Saugoéffnung (5) verschwenk-
bar gelagerten Gleitsohle (6) zur Auflage auf einer zu reinigenden
Bodenflache (7) und einem in der Gleitsohle (6) vorgesehenen,

sich Uber die gesamte Breite (B) des Diusengehduses (2) erstre-

ckenden Saugschlitz (8) zum Eintritt der schmutzbeladenen Saug-
luft (13) Uber die Saugoffnung (5) in den Saugraum (4), wobei die
Verschwenkachse (19) der Gleitsohle (6) etwa parallel zu dem



Saugschlitz (8) liegt, und wobei im Saugraum (4) des Dusenge-
hauses (2) eine Burstenwalze (25) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet,

dass die Gleitsohle (6) den Gehauserand (22) der Saugo6ffnung (5)
Ubergreift, wobei der Gehauserand (22) der Saugoéffnung (5) in der
rahmenartigen Gleitsohle (6) liegt und in weitgehend allen ver-
schwenkten Betriebslagen der Gleitsohle (6) der Gehause-
rand (22) der Saugoéffnung (5) und der Rand (20,21) der Gleitsoh-
le (6) einander etwa Uberlappen, wobei zwischen den uberlappen-
den Bauteilen ein Bewegungsspalt (24) zum Einstromen schmutz-
armer Saugluft gebildet ist und das Dusengehause (2) sowie der
Rand (20,21) der Gleitsohle (6) im Bereich der Uberlappung teilzy-

lindrisch ausgebildet sind sowie die Gleitsohle (6) an ihren

Schmalseiten (14) Seitenwangen (15) aufweist, welche Uber La-

gerzapfen (17) verschwenkbar an den innenliegenden Gehause-

wéanden gehalten sind."

Hinsichtlich der geltenden - erteilten - Unteranspriuche 2 bis 15 nach Hauptantrag
wird auf die Streitpatentschrift und hinsichtlich der geltenden Unteranspriche 2
bis 13 nach Hilfsantrag sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt ver-

wiesen.

Die Zustandigkeit des (technischen) Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts
fur die Entscheidung Uber den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 1
Nr 1 PatG. Danach ist das Patentgericht zustandig, wenn - wie im vorliegenden
Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und

der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist.



Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulassig. Er ist auch begriundet,
denn die Gegenstande der geltenden Patentanspriche 1 nach Haupt- und Hilfsan-
trag erweisen sich nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung als nicht pa-

tentfahig.

1.) Gegen die Zulassigkeit des Einspruchs bestehen keine Bedenken. Die Ein-
sprechende hat den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend ge-
macht und diesen innerhalb der Einspruchsfrist ausreichend substantiiert. So setzt
sich der Einspruch im Rahmen der Ausfuhrungen zur Neuheit mit samtlichen
Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der Technik
gemald der Druckschrift D1 im einzelnen auseinander, vergleiche Abschnitt Il Sei-

te 3 vorletzter Absatz bis Seite 5 Absatz 1 des Einspruchsschriftsatzes.

Die Zulassigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin im Ubrigen auch nicht

in Frage gestellt worden.

2.) Die verteidigten Patentanspriche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind zulassig.
So findet der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag inhaltlich seine Stut-
ze in den erteilten Ansprichen 1 und 6 in Verbindung mit der Beschreibung Spal-
te 1 Zeilen 57 bis 62 (hinsichtlich des Bewegungsspalts zum Einstromen schmutz-
armer Saugluft) und Spalte 1 Zeile 49 (hinsichtlich des Dusengehauses). Der Pa-
tentanspruch 1 nach Hilfsantrag stutzt sich inhaltlich auf die erteilten Anspru-
che 1, 2,4 und 6 in Verbindung mit der Beschreibung Spalte 1 Zeilen 57 bis 62
(hinsichtlich des Bewegungsspalts zum Einstrdomen schmutzarmer Saugluft), Spal-
te 1 Zeile 49 (hinsichtlich des Dusengehauses) und Spalte 3 Zeilen 12 bis 16 (hin-
sichtlich der Erstreckung des Saugschlitzes Uber die gesamte Breite B des Dusen-

gehauses).



Hinsichtlich der urspringlichen Offenbarung der Merkmale der verteidigten Patent-

anspruche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag bestehen ebenfalls keine Bedenken.

3.) Nach den Ausflihrungen der Patentinhaberin in der Beschreibungseinleitung
(Abschnitte [0001] bis [0003]) der Streitpatentschrift bzw im Schriftsatz vom 6. Ju-
ni 2005 (S2 le Abs bis S3 Abs 1) geht die Erfindung von einem aus der
DE-PS 622 376 bekannten Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaug-
duse aus, bei dem relativ zum Dusengehause (Saugkopf 1) eine verschwenkbare
Gleitsohle (Saugmundstick 2) in der Saugoffnung des Dusengehauses ausgebil-
det ist, vergleiche dort insbesondere Figur 2 mit zugehdriger Beschreibung. Als
nachteilig bei dieser bekannten Bodensaugdise wird insbesondere angesehen,
dass sich in dem Bewegungsspalt (Gelenkspalt) zwischen den uberlappenden
Bauteilen im Betrieb Schmutz absetzt, der zu einem Festsetzen der Gleitsohle fuh-

ren kann.

Der Erfindung liegt demgegeniber die Aufgabe zugrunde (Abschnitt [0005]), ein
gattungsgemalies Saugreinigungswerkzeug derart weiterzubilden, dass die Rela-
tivbeweglichkeit bewegter Teile wie die Gleitsohle zum Dlusengehaduse uber eine

lange Betriebszeit gewahrleistet ist.

Geldst wird diese Aufgabe durch die in den verteidigten Patentanspriichen 1 nach

Haupt- und Hilfsantrag genannten Merkmale.

Erfindungswesentlich dabei ist, dass die Gleitsohle mit ihrem rahmenartigen Rand
den Gehauserand der Saugoffnung in weitgehend allen verschwenkten Betriebsla-
gen uberlappend Ubergreift, so dass durch die aufgrund des notwendigen Bewe-
gungsspiels immer gegebenen Spalte zwischen den Uberlappenden Bauteilen
ausschlieRlich schmutzarme Saugluft einstromt, die aus dem oberen Umgebungs-
bereich des Dusengehauses abgesaugt wird, vergleiche hierzu Abschnitt [0007]
der Streitpatentschrift. In diesem letztgenannten Sinne ist auch das - auf diese Of-

fenbarungsstelle gestutzte - Anspruchsmerkmal im kennzeichnenden Teil der An-



spruche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag zu verstehen, wonach zwischen den Uber-
lappenden Bauteilen "ein Bewegungsspalt zum Einstromen schmutzarmer Saug-
luft ausgebildet ist". Durch diese aulere Lagerung der Gleitsohle und der vorgese-
henen Bewegungsspalte durchstromt keine Schmutzfracht die Bewegungsspalte,
so dass die Beweglichkeit der Gleitsohle relativ zum Disengehause Uber eine lan-

ge Betriebszeit gewahrleistet ist (Abschnitt [0008] der Streitpatentschrift).

4.a) Hauptantrag

Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist zwar
gegenuber dem nachgewiesenen Stand der Technik unbestritten neu. Dessen
Lehre beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Vielmehr ergibt sie
sich fur den zustandigen Durchschnittsfachmann, einen mit der Konstruktion und
der Herstellung von Staubsaugerdisen mit Burstenwalzen vertrauten, berufserfah-
renen Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, auf der Grundla-
ge seines allgemeinen Wissens und seines Konnens in naheliegender Weise aus

dem Stand der Technik nach der Firmenschrift D2.

Der vorliegende, dem Streitpatentgegenstand inhaltlich nachstliegende Firmen-
prospekt D2, der den Druckvermerk "95 tragt und zu dem die Einsprechende eine
Rechnung der Druckerei vom 23. Februar 1995 vorgelegt hat (Anlage 8), wonach
dieser Firmenprospekt in einer Stlickzahl von 25x520 (= 13.000) gedruckt worden
ist, ist - von der Patentinhaberin unbestritten - als vorveroffentlichte Druckschrift zu
werten. Denn nach den Grundsatzen des Anscheinsbeweises (prima facie) ist vor-
liegend mangels substantiierter entgegenstehender Anhaltspunkte von einer vor
dem Anmeldetag des Streitpatents (= 13. Februar 1998) erfolgten Verteilung des
Firmenprospekts an einen erheblichen Teil der interessierten Fachkreise auszuge-
hen (vgl BPatG GRUR 1991, 821 Ls - "Hochspannungstransformator").
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Aus dieser Firmenschrift D2 ist - von der Patentinhaberin unbestritten - ein Saug-
reinigungswerkzeug, insbesondere eine Bodensaugduse ("Polster-Turboduse fur
textile Wand- und Bodenbelage") mit samtlichen Merkmalen des Oberbegriffs des
verteidigten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag bekannt, vergleiche dort das
aufklappbare, aus Oberteil und Unterteil bestehende Dlsengehause, dessen
Saugraum Uber einen Sauganschlussstutzen mit einem Saugreinigungsgerat ver-
bunden (verbindbar) ist (vgl die dortige Arretierhllse), ferner die Uber der Dusen-
gehause-Saugoffnung verschwenkbar gelagerte Gleitsohle mit Saugschlitz
("schwenkbarer Saugmund" bzw "Saugkanal"), wobei die Verschwenkachse der
Gleitsohle (vgl die durch die "Burstenwalzenlager" festgelegte Achse) etwa parallel
zu dem Saugschlitz liegt, sowie die hinter dem Saugschlitz im Saugraum des Du-
sengehauses angeordnete Burstenwalze, vergleiche die beiden Prospektseiten.
Darlber hinaus ist bei dieser bekannten Bodensaugdise, wie flir den Fachmann
ohne weiteres ersichtlich, - in Ubereinstimmung mit weiteren Merkmalen des kenn-
zeichnenden Teils des Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag - in weitgehend
allen verschwenkten Betriebslagen der Gleitsohle der Gehauserand der Saugoff-
nung und der Rand der Gleitsohle einander etwa Uberlappend ausgebildet, wobei
zwischen den Uberlappenden Bauteilen aufgrund des notwendigen Bewegungs-
spiels ein Bewegungsspalt gebildet ist. Hierzu sind - insoweit auch entsprechend
der weitergehenden Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag - das Dusen-
gehause sowie der Rand der Gleitsohle im Bereich der Uberlappung ersichtlich
teilzylindrisch ausgebildet, wobei die Gleitsohle an ihren Schmalseiten Seitenwan-
gen aufweist, welche Uber Lagerzapfen ("Burstenwalzenlager") verschwenkbar an

den Gehausewanden gehalten sind.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1
nach Hauptantrag von der bekannten Bodensaugduse nur noch dadurch, dass die
verschwenkbare rahmenartige Gleitsohle ("schwenkbarer Saugmund") den Ge-
hauserand der Saugo6ffnung Ubergreift, dh durch die auere Lagerung der Gleit-
sohle im Unterschied zu der inneren Lagerung der Gleitsohle beim Stand der
Technik.
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Diese konstruktive Abwandlung kann aber die Patentfahigkeit des Gegenstandes

des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht begrunden.

Fir den Fachmann ist ohne weiteres ersichtlich, dass fur die Lagerung zweier ver-
schwenkbarer, Uberlappender Bauteile, wie hier der Gleitsohle mit dem Dusenge-
hause, prinzipiell zwei Moglichkeiten bestehen, namlich die innere Lagerung der
Gleitsohle, indem das Dusengehause die Gleitsohle Ubergreift - insoweit entspre-
chend der bekannten Bodensaugduse - oder die auldere Lagerung der Gleitsohle,
bei der der Rand der Gleitsohle das Dusengehause uUberlappend Ubergreift, wie
dies im Ubrigen bei der aus der Druckschrift D1 bekannten Bodensaugdiise
(suceur d’aspirateur a galet ou a patin) ohne Burstenwalze zwischen der ver-
schwenkbaren Gleitsohle (semelle 12, cage 2,3 - Fig 1) und dem Dlisengehause
(buse basculante 5) realisiert ist (vgl Fig 1 mit zugehoériger Beschreibung S 4
Abs 1 und 2). Welche von diesen beiden Moglichkeiten der Fachmann im konkre-
ten Anwendungsfall wahlt, wird er im Rahmen fachméannischer Uberlegungen un-
ter Abwagung der jeweiligen Vor- und Nachteile entscheiden (vgl hierzu
BGH GRUR 1996, 857 Ls 1, 860 - "Rauchgasklappe"). So wird der Fachmann, der
den Vorteil der inneren Lagerung der Gleitsohle bei der bekannten gattungsgema-
Ren Bodensaugdise mit einem die verschwenkbare Gleitsohle Ubergreifenden
Dusengehause, aber auch den zwangslaufigen Nachteil des innerhalb der Saug-
offnung liegenden und damit schmutzgefahrdeten Bewegungsspaltes erkennt,
demgegenuber auch den Vorteil der alternativen auf3eren Lagerung der Gleitsohle
erkennen, bei der durch den dort aulRerhalb der Saugoffnung liegenden Bewe-
gungsspalt ersichtlich nur schmutzarme Saugluft einstromen kann. Soweit die Pa-
tentinhaberin in der mundlichen Verhandlung in diesem Zusammenhang geltend
gemacht hat, der Fachmann brauche zur Vermeidung des im Bewegungsspalt
sich festsetzenden Schmutzes bei der bekannten Bodensaugduse nur den Bewe-
gungsspalt zu vergrofRern, so kann dem nicht gefolgt werden. Denn der Fachmann
wird eine solche Losung ausschlieen, da in diesem Fall durch den am Bewe-
gungsspalt sich ergebenden Falschluftweg die Saugkraft an dem vor der Blrsten-

walze liegenden Saugschlitz wesentlich reduziert ware.
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Der Fachmann gelangt somit ausgehend von der bekannten Bodensaugduse nach
Firmenschrift D2 ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des verteidigten Pa-

tentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

Das Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugdise nach Anspruch 1

gemal Hauptantrag ist daher nicht patentfahig.

b.) Hilfsantrag

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von der Fassung des
Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag lediglich dadurch, dass sich zum einen der
Saugschlitz Uber die gesamte Breite (B) des Dusengehauses erstreckt (vgl den
Oberbegriff) und zum anderen das Disengehause (2) sowie der Rand (20,21) der
Gleitsohle (6) im Bereich der Uberlappung teilzylindrisch ausgebildet sind sowie
die Gleitsohle (6) an ihren Schmalseiten (14) Seitenwangen (15) aufweist, welche
uber Lagerzapfen (17) verschwenkbar an den innenliegenden Gehausewanden

gehalten sind (vgl den kennzeichnenden Teil).

Ein erfinderischer Gehalt kann jedoch weder in diesen zusatzlichen Merkmalen fur
sich noch in einer Kombination mit den Ubrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1
nach Hauptantrag gesehen werden. Denn auch bei der aus der Firmenschrift D2
bekannten Bodensaugduse sind - wie dargelegt - das Dusengehause sowie der
Rand der Gleitsohle im Bereich der Uberlappung teilzylindrisch ausgebildet und
die Gleitsohle weist - wie ohne weiteres ersichtlich - an ihren Schmalseiten Seiten-
wangen auf, welche Uber Lagerzapfen verschwenkbar an den Gehausewanden
gehalten sind; zum anderen erstreckt sich auch dort der Saugschlitz - soweit dies
jedenfalls durch die innere Lagerung der Gleitsohle moglich ist - Uber die gesamte
Breite des DUsengehauses. Der verbleibende Unterschied, dass die Seitenwan-

gen Uber die Lagerzapfen an den innenliegenden Gehausewanden gehalten sind

und dass sich der Saugschlitz Uber die gesamte Breite des Disengehauses er-
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streckt, ist lediglich eine zwangslaufige Folge der auRenliegenden Lagerung der

Gleitsohle im Sinne des Streitpatents.

Das Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugdise nach Anspruch 1

gemal Hilfsantrag ist daher ebenfalls nicht patentfahig.

5.) Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag fallen - auf-
grund der Antragsbindung (BGH GRUR 1997, 120 Ls, 122 - "Elektrisches Spei-
cherheizgerat" mwNachw) - notwendigerweise auch die jeweils darauf zurickbe-
zogenen geltenden Unteranspruche.

Dr. Tauchert Dr. Meinel Dr. Gottschalk Schramm
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