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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 53 618




hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 12. Marz 2013 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Zehendner, die Richter Katker und Dipl.-Ing. Rippel sowie die
Richterin Dr.-Ing. Prasch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das Patent DE 196 53 618 mit der Bezeichnung ,Fahrbarer Staubsauger” ist am
20. Dezember 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und

dessen Patenterteilung am 5. Oktober 2006 veroffentlicht worden.

Auf den Einspruch der Beschwerdegegnerin hat die Patentabteilung 15 des Deut-
schen Patent- und Markenamts das Patent mit Beschluss vom 14. Februar 2008
widerrufen. Die Patentabteilung hat zur Begrindung ihrer Entscheidung ausge-
fuhrt, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegentber dem
Stand der Technik nach dem japanischen Geschmacksmuster JP 839 579 (E2)
nicht mehr neu sei. Sie hat zu den vorgelegten Hilfsantragen 1 bis 3 vom
14. Februar 2008 ausgefuhrt, dass auch deren Gegenstdnde nach Anspruch 1
nicht rechtsbestandig, insbesondere nicht neu (Hilfsantrag 3) seien bzw. nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhten (Hilfsantrdge 1 und 2).



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Sie hat schriftsatzlich vorgetragen, dass der Gegenstand des erteilten Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents neu sei, weil aus der E2 zumindest das Merkmal ,bis
maoglichst nahe zum Umfangsrand des jeweiligen Laufrads erstreckt” nicht bekannt
sei. Die ,Left-side view" der E2 offenbare namlich unmittelbar und eindeutig, dass
eine jede ,Anlaufschrage” anders als streitpatentgemald vorgesehen um das je-
weilige Laufrad herumgeflhrt sei, also die Laufrader von den Anlaufschragen ent-

sprechend umschlossen seien.

Sie hat ferner vorgetragen, dass auch das von der Einsprechenden und vom Se-
nat in der mindlichen Verhandlung noch aufgegriffene Geschmacksmuster
GB 204 2835 (E1) nicht alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 aufzeigen
kénne, weil in der Fotographie einer Staubsaugerunterseite an der Innenseite des
Laufrads nur ein stufenformiges Element, aber kein Ausrichtelement mit einer An-
laufschrage zu erkennen sei. Folglich kbnne der Fachmann ausgehend von der E1
auch nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand nach dem erteilten Patentan-
spruchl kommen. Auch die im Beschwerdeverfahren aufgegriffene
DE 7522 384 U (E12) aus dem Prifungsverfahren und parallelen Gebrauchs-
musterléschungsverfahren (vgl. D3 im Beschwerdeverfahren 35 W (pat) 425/10)
konne dem Fachmann die Lehre des Anspruchs 1 nicht nahelegen, da dort zwi-
schen den heckseitigen Radern des Staubsaugers bereits eine grof3e Gleitfla-
che (7) vorgesehen war, so dass fur ihn keine Veranlassung bestand, die kleinen
schragen Gleitflachen (7) an der Aul3enseite der Laufrader an deren Innenseite zu

verlegen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeflhrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf-
rechtzuerhalten,



hilfsweise das Patent mit dem am 7. Méarz 2013 eingegangenen An-
spruch 1 gemanR ,Hilfsantrag",

im Ubrigen (Anspriiche 2 u. 3, Beschreibung, Zeichnung Fig. 1 u. 2)
gemal der Patentschrift beschrankt aufrechtzuerhalten,

weiter hilfsweise das Patent mit den in der mundlichen Verhandlung
eingereichten Ansprichen 1 und 2 gemalf ,Hilfsantrag 2,
im Ubrigen (Beschreibung, Zeichnung Fig. 1 u. 2) gemaf der Patent-

schrift beschréankt aufrechtzuerhalten.

Weiter regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tritt der Anregung der Patentinhaberin auf Zulassung der Rechtsbeschwerde

entgegen.

Die Einsprechende hat vorgetragen, dass nach ihrer Auffassung der Gegenstand
des Anspruchs 1 durch die entgegengehaltene E1 (GB 204 2835) neuheitsschad-
lich vorweggenommen und dem Fachmann in Verbindung mit seinem Fachwissen
nahe gelegt sei, da er Anlaufschragen von der rundlichen Schale um das vordere
Bugrad kenne und er diese Anlaufschrdgen nach hinten tbertragen wirde, um
das seitliche Gleitverhalten an den Heckrddern noch zu verbessern. Aber auch
ausgehend von der E1 in Kombination mit der Lehre der E12 (DE 75 22 384 U)
kénne der Fachmann zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen, ohne erfinde-
risch tatig werden zu muassen.

Der Anspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag hingegen gehe nach ihrer Ansicht
uber den urspringlich offenbarten Schutzbereich hinaus, weil der urspringlich in

Figur 2 gezeigte lineare Zwischenbereich in der Langserstreckung durch den kon-



vexen Verlauf der Enden des Ausrichtelements bis auf Hohe der Mittenachse des
Laufrades im Anspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag nunmehr fehle und die in
Figur 1 und im Anspruch 2 urspriinglich offenbarte Kreisbogenform der Anlauf-
schréage durch den konvexen Verlauf der Anlaufschrage im Anspruch 1 nach dem

ersten Hilfsantrag unzulassig verallgemeinert worden sei.

Hinsichtlich des letzten Merkmals des Gegenstands nach Anspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 2 hat sie ebenfalls Bedenken hinsichtlich dessen urspringlicher
Offenbarung geaul3ert. Jedenfalls aber sei der Gegenstand dieses Anspruchs
durch die malR3gebliche Druckschrift GB 204 2835 (E1) sowie auch in Kombination
mit der DD 124 496 (E6) fur den Fachmann nahe gelegt, da er sowohl der E1 als
auch der E6 eine Gleitschale fur ein Laufrad mit einer als Anlaufschrage wirken-
den Kontur entnehmen konne, die gemall dem Hilfsantrag 2 kreisbogenférmig
verlauft. Damit kbnne er bereits in beiden Druckschriften Hinweise auf einen als
Anlaufschrage wirkenden kreisbogenformigen Konturverlauf an den Ausrichtele-

menten an der Innenseite der Heckrader finden.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen. Sie
ist der Auffassung, dass ein Ausrichtelement mit den Merkmalen des Anspruchs 1
nach dem ersten Hilfsantrag dem Fachmann in den ursprunglichen Figuren 1
und 2 des Streitpatents ausreichend offenbart sei und dass sie weder in der E1
noch in der E6 eine Anregung zu einem Staubsauger finden kénne, wie er in An-
spruch 1 nach Hilfsantrag 2 beschrieben sei, da sie in der E1 die horizontale Fla-
che des stufenférmigen Elements an der Innenseite des Laufrads nicht weglassen
und durch etwas Bogenformiges wie die Gleitschalen mit einer ganz anderen Wir-

kung ersetzen wirde.



Der erteilte Patentanspruch 1 (Hauptantrag) lautet:

.Fahrbarer Staubsauger, an dessen Gehéuse zumindest im Heck-
bereich auf jeder Langsseite des Geh&auses ein Laufrad (4) dreh-
bar angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

im Bereich jedes Laufrades (4) unmittelbar benachbart zu dessen
dem Staubsaugergehduse zugewandten Innenseite (5) am Staub-
saugergehause ein zu dieser Innenseite (5) parallel verlaufendes
spoilerartiges Ausrichtelement (7) vorgesehen ist, das eine von
der dem Laufrad (4) benachbarten Seite ausgehende, zur Langs-
achse des Gehauseunterteils (1) hin ansteigende, als Anlauf-
schrage wirkende Kontur (9) aufweist und sich gegenuber der
Unterseite des Staubsaugergehauses vorstehend bis mdglichst
nahe zum Umfangsrand (8) des jeweiligen Laufrades (4) er-
streckt.”

Die mit den zwei Hilfsantragen verteidigten Fassungen des Anspruchs 1 haben
folgenden Wortlaut, wobei die dem erteilten Anspruch 1 jeweils hinzugefligten

Merkmale unterstrichen gekennzeichnet worden sind:

Patentanspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag lautet:

.Fahrbarer Staubsauger, an dessen Gehause zumindest im Heck-
bereich auf jeder Langsseite des Gehauses ein Laufrad (4) dreh-
bar angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

im Bereich jedes Laufrades (4) unmittelbar benachbart zu dessen
dem Staubsaugergehduse zugewandten Innenseite (5) am Staub-
saugergehause ein zu dieser Innenseite (5) parallel verlaufendes

spoilerartiges Ausrichtelement (7) vorgesehen ist,



das in Aufsicht auf die Unterseite (6) gesehen

langlich ist und

- diese Lange durch zwei Enden des Ausrichtele-

ments (7) begrenzt werden, die konvex verlaufen

und zwar derart,

- dass der Konturverlauf eines jeden konvexen

Endes von der Innenseite (5) ausgehend

sich zur Langsachse des Staubsaugerge-

héauses hin erstreckt und sich auf H6he der

Mittenachse des Laufrades (4) treffen,

- wobei der Konturverlauf eines jeden kon-

vexen Endes nicht bis zum jeweiligen

Umfangsrand (8) des jeweiligen Laufra-

des (4) heranreicht; und

das in Aufsicht auf die Heckseite des Staubsaugers gese-

hen eine

von der dem Laufrad (4) benachbarten Seite ausge-
hende,
zur Langsachse des Staubsaugergeh&uses hin anstei-

gende,

als Anlaufschrage wirkende Kontur (9) aufweist und
sich gegenuber der Unterseite des Staubsauger-
gehéuses vorstehend

bis moglichst nahe zum Umfangsrand (8) des jeweili-
gen Laufrades (4) erstreckt,

- wobei die als Anlaufschrdge wirkende Kontur (9)

- sich bis zur Unterseite (6) erstreckt, diese er-

reicht



- und dabei keine horizontal und keine vertikal ver-

laufende, geradlinige Strecke umfasst

- und dabei konvex verlauft.”

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:

.Fahrbarer Staubsauger, an dessen Gehause zumindest im Heck-
bereich auf jeder Langsseite des Gehauses ein Laufrad (4) dreh-
bar angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

im Bereich jedes Laufrades (4) unmittelbar benachbart zu dessen
dem Staubsaugergehause zugewandten Innenseite (5) am Staub-
saugergehause ein zu dieser Innenseite (5) parallel verlaufendes

spoilerartiges Ausrichtelement (7) vorgesehen ist,

- das in einer Draufsicht auf eine Heckseitenhélfte des

Staubsaugergehauses

- langlich ist und

- diese Lange durch zwei Enden des Ausrichtele-

ments (7) begrenzt wird und zwar derart,

- dass ein jedes Ende nicht bis zum

Umfangsrand des Laufrades (4) heran-

reicht; und

- das eine
- von der dem Laufrad (4) benachbarten Seite ausge-
hende,

- zur Langsachse des Staubsaugergehauses hin anstei-

gende,
- als Anlaufschrage wirkende Kontur (9) aufweist und



- sich gegeniber der Unterseite des Staubsaugergehau-
ses vorstehend

- bis moglichst nahe zum Umfangsrand (8) des jeweiligen
Laufrades (4) erstreckt,

- und die Kontur (9) kreisbogenférmiq verlauft,

- wobei in einer Schnittansicht einer Seitenhalfte des

Heckbereiches des Staubsaugergehauses

- die als Anlaufschrdge wirkende Kontur (9)

- sich bis zur Unterseite (6) erstreckt, diese erreicht

- und dabei keine horizontal und keine vertikal verlau-

fende, geradlinige Strecke umfasst.”

Wegen des Wortlauts der erteilten, riickbezogenen Patentanspriiche 2 und 3 nach
Hauptantrag und dem ersten Hilfsantrag wird auf die Streitpatentschrift und wegen
des Wortlauts des rickbezogenen Patentanspruchs 2 nach Hilfsantrag 2 wird auf
den Patentanspruch 3 der Streitpatentschrift verwiesen. Wegen der weiteren Ein-
zelheiten im Ubrigen wird auf die Patentschrift bzw. den Inhalt der Akten Bezug

genommen.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig. In der Sache ist sie
jedoch nicht begriindet, denn der Patentgegenstand nach Anspruch 1 stellt weder
in der erteilten Fassung (Hauptantrag) noch in der Fassung nach Hilfsantrag 2
gegenuber dem druckschriftlichen Stand der Technik eine patentfahige Erfindung
dar und geht in der Fassung nach dem ersten Hilfsantrag in unzulassiger Weise
Uber den Inhalt der Patentanmeldung hinaus, in der sie urspringlich in der Fas-
sung nach der DE 196 53 618 Al eingereicht worden ist.



1. Gegenstand des Streitpatents ist ein fahrbarer Staubsauger.

Das Streitpatent betrifft einen fahrbaren Staubsauger, an dessen Geh&use zumin-
dest im Heckbereich auf jeder Langsseite des Gehauses ein Laufrad drehbar an-
geordnet ist (Absatz [0001] der Streitpatentschrift). Als Stand der Technik nimmt
die Streitpatentschrift u. a. Bezug auf die EP 0 319 700 B1 und beschreibt nach
den Ausfihrungen in Absatz [0002], dass derartige Staubsauger in der Regel noch
mit einem an einem Drehteller drehbar gelagerten Bugrad ausgeristet seien,
wodurch sich das Bugrad bei Ausiibung einer Zugkraft auf den Staubsauger in
jegliche gewlnschte Richtungen ohne groRRen Kraftaufwand verschieben lasse,
dass sich im Heckbereich dagegen durch die auf einer starren Achse angeordne-
ten Laufrader ein sehr hoher Widerstand beim seitlichen Verschieben ergebe, ins-

besondere dann, wenn das Gehause auf einem Teppich verschoben werden soll.

Davon ausgehend bezeichnet es die Streitpatentschrift geméaf Absatz [0009] als
Aufgabe, einen Staubsauger der eingangs beschriebenen Art derart weiterzubil-
den, dass sich dieser auch im Heckbereich seines Gehauses ohne grof3en Kraft-

aufwand leicht verschieben lasst.

Zur Lo6sung der Aufgabe beschreibt der Patentanspruch 1 in erteilter Fassung

(Hauptantrag) einen fahrbaren Staubsauger mit folgenden Merkmalen:

1. An dem Gehause des Staubsaugers ist zumindest im
Heckbereich auf jeder Langsseite des Gehauses ein Laufrad

drehbar angeordnet;

2. Im Bereich jedes Laufrades (4) ist unmittelbar benachbart zu
dessen dem Staubsaugergehduse zugewandten Innensei-
te (5) am Staubsaugergehause ein zu dieser Innenseite (5)
parallel verlaufendes spoilerartiges Ausrichtelement (7) vor-

gesehen,;



2.1 Das Ausrichtelement weist eine von der dem Lauf-
rad (4) benachbarten Seite ausgehende, zur Langs-
achse des Gehauseunterteils (1) hin ansteigende, als
Anlaufschrage wirkende Kontur (9) auf;

2.2 Das Ausrichtelement erstreckt sich gegentber der
Unterseite des Staubsaugergehauses vorstehend bis
maoglichst nahe zum Umfangsrand (8) des jeweiligen
Laufrades (4).

An dem Gehause des Staubsaugers sind geméafd Merkmal 1 zumindest im Heck-
bereich auf jeder Langsseite des Gehauses ein Laufrad (4) drehbar angeordnet,
wie die Figuren 1 und 2 jeweils fiur eine Heckseite zeigen. Nach Merkmal 2 ist im
Bereich jedes Laufrades (4) unmittelbar benachbart zu dessen dem Staubsauger-
gehause zugewandten Innenseite (5) am Staubsaugergehause ein spoilerartiges
Ausrichtelement vorgesehen, welches das wesentliche Merkmal des streitpatent-
gemalRen Staubsaugers bildet, da es das seitliche Verschieben der Laufrader er-
leichtern soll. Wéahrend es zu der Innenseite (5) des Laufrades parallel verlaufen
soll, wie in Merkmal 2 noch ausgefuhrt ist, soll es auf der anderen Seite eine von
der dem Laufrad (4) benachbarten Seite ausgehende, zur Ladngsachse des Ge-
hauseunterteils (1) hin ansteigende Kontur aufweisen, die als eine Anlaufschrage
wirken soll (Merkmal 2.1). Dabei kommt der als Anlaufschrage wirkenden Kontur
eine wesentliche Bedeutung des Ausrichtelements zu, wie sich bereits aus dem
Wortlaut des Merkmals 2.1 ergibt, da durch sie der Teppichflor niedergedrickt

werden soll, wenn der Staubsauger seitlich verschoben wird.

Das Ausrichtelement soll sich ferner gemald Merkmal 2.2 gegentiber der Unterseite
des Staubsaugergehauses vorstehend bis moéglichst nahe zum Umfangsrand (8)
des jeweiligen Laufrades erstrecken. Dadurch will das Streitpatent die Stufenbil-
dung zwischen Umfangsrand des Laufrades und dem &uf3ersten Rand des Aus-

richtelements moglichst klein halten bzw. ganz vermeiden, um eine Bremswirkung



durch das Laufrad beim seitlichen Verschieben des Staubsaugers zu vermeiden
und das Laufrad mit wesentlichem geringeren Kraftaufwand tber den niederge-
driickten Teppich geschoben werden kann [0011]. Ob das Ausrichtelement damit
nach dem Verstandnis des Merkmals 2.2 der Patentinhaberin auch kreisbogenfor-
mig ausgebildet ist und parallel zum Umfangsrand des Laufrades verlauft, kann
offen bleiben, wie die Ausfihrungen zum Stand der Technik in Punkt 1.2 noch zei-

gen.

Jedenfalls ist der Begriff ,Ausrichtelement” nach alledem so auszulegen, dass das
Streitpatent darunter ein Element zum Ausrichten des Teppichflors, insbesondere
zum Niederdricken des Teppichflors, versteht. Dabei charakterisiert der Ausdruck
~Spoilerartig® das Ausrichtelement als ein hervorstehendes Element, das - wie fir
den Fachmann, einem Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau
mit zumindest Fachhochschulabschluss und mehrjahriger Erfahrung in der Ent-
wicklung und Konstruktion von Staubsaugern aus der Darstellung in Figur 1 er-
sichtlich ist - von der Bodenplatte (6) bzw. der Unterplatte des Staubsaugergehau-
ses vorsteht und sich gegeniber dieser nach unten bis méglichst nahe an den
Umfangsrand (8) des Laufrades (4) erstreckt (vgl. Merkmal 2.2).

Dabei kann das Ausrichtelement in vorteilhafter Ausgestaltung nach Anspruch 3
und Absatz [0018] der Streitpatentschrift an der Bodenplatte (6) des Gehause-

unterteiles (1) angeformt sein, wie auch aus Figur 1 ersichtlich ist.

Der Patentanspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag geht auf den urspringlichen
Anspruch 1 gemal3 DE 196 53 618 Al zurlck und enthalt dariber hinaus noch

folgende Merkmale:



- wobei das Ausrichtelement in Aufsicht auf die Unterseite (6)
gesehen langlich ist und

- diese Lange durch zwei Enden des Ausrichtele-
ments (7) begrenzt werden, die konvex verlaufen und
zwar derart,

- dass der Konturverlauf eines jeden konvexen Endes
von der Innenseite (5) ausgehend sich zur Ladngsachse
des Staubsaugergehauses hin erstreckt und sich auf
Hohe der Mittenachse des Laufrades (4) treffen,

wobei der Konturverlauf eines jeden konvexen En-
des nicht bis zum jeweiligen Umfangsrand (8) des
jeweiligen Laufrades (4) heranreicht; und

- wobei das Ausrichtelement in Aufsicht auf die Heckseite
des Staubsaugers gesehen eine
- von der dem Laufrad (4) benachbarten Seite ausgehende,
- zur Langsachse des Staubsaugergehauses hin anstei-
gende,
- als Anlaufschrage wirkende Kontur (9) aufweist,
- die sich bis zur Unterseite (6) erstreckt, diese er-
reicht
- und dabei keine horizontal und keine vertikal
verlaufende, geradlinige Strecke umfasst

- und dabei konvex verlauft.

Mit Hilfsantrag 2 werden dem Patentanspruch 1 im Anschluss an Merkmal 2 das
folgende Merkmal

2.a Das spoilerartige Ausrichtelement ist in einer Draufsicht auf
eine Heckseitenhalfte des Staubsaugergehauses

- langlich und



- diese Lange wird durch zwei Enden des Ausrichtele-
ments (7) begrenzt und zwar derart,
- dass ein jedes Ende nicht bis zum Umfangsrand
des Laufrades (4) heranreicht;

und im Anschluss an Merkmal 2.2 noch das folgende Merkmal hinzugefigt:

2.3 die Kontur (9) verlauft kreisbogenformig,
- wobei in einer Schnittansicht einer Seitenhalfte des
Heckbereiches des Staubsaugergehauses
- die als Anlaufschrage wirkende Kontur (9)
- sich bis zur Unterseite (6) erstreckt, diese erreicht
- und dabei keine horizontal und keine vertikal ver-

laufende, geradlinige Strecke umfasst.

Durch die hinzugenommenen Merkmale 2a. und 2.3 wird die technische Ausge-
staltung des spoilerartigen Ausrichtelements naher bezeichnet. Dieses wird ge-
genuber dem in erster Linie verteidigten Hauptanspruch 1 zum einen nunmehr
dadurch konkretisiert, dass es in einer Draufsicht auf eine Heckseitenhélfte des
Staubsaugergehauses gesehen langlich sein soll. Diese Lange soll durch zwei
Enden des Ausrichtelements (7) begrenzt werden und zwar derart, dass ein jedes
Ende nicht bis zum Umfangsrand des Laufrades (4) heranreicht, wie in Figur 2 der
Offenlegungsschrift urspringlich offenbart ist (Merkmal 2a.). Damit will die Streit-
patentschrift gemal Absatz [0020] erreichen, dass sich das Ausrichtelement in
Langsrichtung des Gehauseunterteiles mindestens Uber den gleichen Bereich er-
streckt, in dem das Laufrad auf dem Teppichboden aufliegt. Dabei sei es vorteil-
haft, wenn die Lange des Ausrichtelements etwas grol3er als die Auflageflache
des Laufrades ist, weil damit sichergestellt sei, dass beim seitlichen Verschieben
des Staubsaugergehéuses der Teppichflor in einem ausreichenden Bereich nie-
dergedrtickt und das seitliche Hinweggleiten des Laufrades tUber den Teppichflor

erleichtert werden kénne [0020].



Zum anderen wird das Ausrichtelement im Hilfsantrag 2 noch durch eine kreisbo-
genformig verlaufende Kontur nach Merkmal 2.3 naher charakterisiert, wie sie im
urspringlichen Anspruch 2 angegeben ist, so dass - in einer Schnittansicht einer
Seitenhalfte des Heckbereiches des Staubsaugergehéauses (nach Figur 1) - die als
Anlaufschrage wirkende Kontur (9) sich bis zur Unterseite (6) erstreckt, diese er-
reicht und dabei keine horizontal und keine vertikal verlaufende, geradlinige
Strecke umfasst. Infolge der kreisbogenformig verlaufenden Kontur (9), wie sie in
Figur 1 dargestellt ist, sowie der gleichzeitigen Erstreckung des Ausrichtelements
bis mdglichst nahe zum Umfangsrand (8) des jeweiligen Laufrades (4) nach
Merkmal 2.2 kann der Teppichflor durch das Ausrichtelement praktisch bis zu dem
auf dem Teppich aufliegenden Umfangsrand des Laufrades niedergedrtickt wer-
den, so dass das Laufrad beim seitlichen Verschieben nahezu eben uber den
Teppichflor hinweggleiten kann, wie die Streitpatentschrift in Absatz [0021] aus-
gefuhrt hat.

2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1l gemald Hauptantrag ist nicht

patentfahig, da er nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht.

Aus dem Geschmacksmuster GB 204 2835 (E1) war dem Fachmann ein fahrbarer
Staubsauger bekannt, an dessen Gehause zumindest im Heckbereich auf jeder
Langsseite des Gehauses ein Laufrad drehbar angeordnet ist (Merkmal 1 geman
Merkmalsgliederung in Punkt I1.1.2), wobei im Bereich jedes Laufrades unmittelbar
benachbart zu dessen dem Staubsaugergehduse zugewandten Innenseite am
Staubsaugergehause ein von der Geh&auseunterseite abstehendes Element ange-
ordnet, wie insbesondere aus den Ansichten ,underside view" und ,rear view" der
E1 ersichtlich ist. Damit war dem Fachmann in der E1 ein spoilerartiges Element
offenbart, das sich - wie aus der Ansicht ,rear view“ ferner ersichtlich ist - gegen-
Uber der Unterseite des Staubsaugergehduses vorstehend bis moéglichst nahe
zum Umfangsrand des jeweiligen Laufrades erstreckt, entsprechend dem Merk-

mal 2.2 des Anspruchs 1, und zwar kreisbogenformig parallel zum Umfangsrand



des Laufrades verlaufend, so wie es dem Verstandnis des Merkmals 2.2 der Pa-

tentinhaberin entspricht.

Die Ansicht ,rear view" der E1 lasst den Fachmann ferner erkennen, dass das
spoilerartige Element entsprechend dem Merkmal 2 des Anspruchs 1 des Streit-
patents zur Innenseite des Laufrades parallel verlauft. Zur anderen Seite hin zeigt
das spoilerartige Element in der E1 hingegen eine von der dem Laufrad benach-
barten Seite ausgehende zur Langsachse des Gehduseunterteils hin ansteigende
Kontur mit einem teilweise stufenférmigen Verlauf, wobei der genaue Konturver-
lauf in der Fotographie-Ansicht der E1 ungenau wiedergegeben ist. Fir den
Fachmann war aber ersichtlich, dass eine solche stufenférmige Kontur Probleme
beim seitlichen Verschieben des Heckbereiches des Staubsaugers bereiten
wirde, da die vertikalen Flachen der stufenférmigen Kontur an dem Teppichflor,
vor allem wenn er hoher ist, hangen bleiben wirde. Daran konnte der Fachmann
bereits erkennen, dass die vertikalen Flachen im Konturverlauf des vorstehenden
Elements ein Hindernis waren, die er reduzieren musste, um ein Hangenbleiben
im Teppichflor zu verhindern. Diese Problematik bot dem Fachmann daher bereits
eine hinreichende Veranlassung, dafir die zur Langsachse des Geh&auseunterteils
hin treppenférmig ansteigende Kontur an dem spoilerartigen Element in der E1 zu
modifizieren und nach entsprechenden Losungen zu suchen, die sich in einfacher
Weise verwirklichen lassen. Fiur den Fachmann lag es dabei nahe, hierfur eine
schrag verlaufende Kontur ohne Stufen vorzusehen. Denn eine solche Kontur im
Zusammenhang mit der Verschiebeproblematik bei einem Staubsauger war ihm
beispielsweise auch von einem schwenkbaren Fahrwerk fur einen Staubsauger
nach der DD 124 496 (E6) bekannt, das mit einer Gleitschale mit einem Durchtritt
fur ein Laufrad ausgeristet ist (Fig. 1; Anspriiche 1 - 3), die an dieser Stelle nur
gutachterlich zum Nachweis des fachmé&nnischen Grundwissens angefuhrt wird.
Denn mal3geblich ist hierbei lediglich die Kreisbogenform der Gleitschale und de-
ren Anordnung zum Laufrad, die ihrerseits zu einer ahnlichen technischen Wir-
kung fuhrt wie eine entsprechende Anlaufschrage eines spoilerartigen Ausricht-

elements, damit der Staubsauger Uber den Teppichflor hinweggleiten kann. Auch



ist in diesem kinematischen Zusammenhang des Gleitens und Niederdriickens
des Teppichflors die Tatsache, dass sich die Gleitschale bei dem Staubsauger
nach E6 um das Laufrad herum erstreckt (vgl. Fig. 1), ohne technischen Belang
fur das Gleitvermdgen an sich durch die Schrage der Kugelform, die auch im
Sinne des Streitpatents nach Anspruch 2 kreisbogenférmig sein kann. Denn auf-
grund seiner kreisbogenférmigen Abrundung nimmt die Gleitschale bei der Ver-
schiebebewegung gleichzeitig die Funktion einer Anlaufschrage wahr, da gemali
Seite 3, 1. Absatz, die Ausbildung der Gleiteinrichtung des Fahrwerks als Gleit-
schale und vorzugsweise als Kugelabschnitt ein einwandfreies Gleiten insbeson-
dere auf hochflorigen Teppichen und damit eine Erleichterung des seitlichen Ver-
schiebens ermdglicht.

Nach alledem erkennt der Fachmann an dem Staubsauger nach der E6 aufgrund
seines Fachwissens, dass die in der E6 dargestellte und beschriebene Gleitschale
in Form eines Kugelabschnitts mit einer kreisbogenférmigen Struktur generell eine
als Anlaufschrage wirkende Kontur besitzt, die nahe bis zum Umfangsrand des
Laufrades reicht, wie aus Figur 1 ersichtlich ist, und dadurch das Hinweggleiten

des Staubsaugers Uber den Teppichflor erleichtert (Figur 1).

Einen solchen kugelférmigen Abschnitt zeigt aber auch schon das Bugrad des
Staubsaugers nach der E1 in der Ansicht ,underside view", so dass fir den Fach-
mann schon aus der E1 selbst ein Ausrichtelement mit einer als Anlaufschrage
wirkenden Kontur ersichtlich ist, um das Gleitvermdgen des Staubsaugers im vor-
deren Bereich zu erleichtern. Damit bietet es sich dem Fachmann an, auch die
spoilerartigen Ausrichtelemente an der Innenseite der LaufrAder im Heckbereich
des Staubsaugers mit einer entsprechenden zur Langsachse des Gehauseunter-
teils hin ansteigenden als Anlaufschrage wirkenden Kontur zu versehen, um auch
dort das seitliche Verschieben zu erleichtern.

Jedenfalls war der Fachmann in seinem Bestreben, den bekannten, relativ stu-
fenformig gestalteten Konturverlauf im Heckbereich des Staubsaugers nach der
E1l zu reduzieren, unter Zuhilfenahme seines Fachwissens vor dem Zeitrang des

Streitpatents ohne Weiteres in der Lage, an Hand der Ansicht ,underside view" in



der E1 die grundsatzliche Eignung einer Gleitschale in Form eines Kugelab-
schnitts mit einer kreisbogenférrmigen Struktur auch als Anlaufschrage zum Aus-
richten des Teppichflors zu erkennen und diese Struktur auch im Bereich anderer
Laufrader zur Erleichterung des seitlichen Verschiebens von Laufrddern zu nut-
zen. Denn neben dem Fachwissen ist auch das Fachkdnnen einzubeziehen, das
dem Fachmann aufgrund seiner Ausbildung zur Verfiigung steht und mit dem er
seinen Fachbereich weiterentwickeln kann (Busse/Keukenschriever, Patentgesetz,
7. Aufl., § 4, Rdn. 131).

Selbst wenn er daher dem Ausrichtelement im Heckbereich keine Anlaufschrage
entnehmen konnte, wusste er z. B. vom Bugrad oder der E6, dass durch eine
Gleitschale in Form eines Kugelabschnitts das Verschieben auch in seitliche
Richtung erleichtert werden kann, und konnte daher die Gestalt einer Gleitschale
in Erwagung zu ziehen. Denn neben den in erster Linie zu beriicksichtigenden
druckschriftlichen Hinweisen und Anregungen aus dem Stand der Technik sind
auch die sich aus der Ausbildung ergebende Ubliche Vorgehensweise des Fach-
manns und sein allgemeines und fachgebietstypisches Fachwissen zu bertck-
sichtigen und hierzu gehort auch, dass der Fachmann mit der Ausbildung eines
Maschinenbauingenieurs in Funktionen denkt, die das von ihm zu konstruierende
Bauteil erfillen muss (BGH GRUR 2012, 160 - Kniehebelklemmvorrichtung).

Danach war vom Fachmann zu erwarten, dass er die kreisbogenférmige Kontur
der Gleitschale am Bugrad (vgl. ,underside view" in E1) oder der Gleitschale am
Staubsauger nach der E6 als geeignet flr die Kontur des spoilerartigen Elements
an der Innenseite der heckseitigen Laufréader erkannte. Der Ersatz der stufenfor-
migen Kontur in der E1 durch diese kreisbogenférmige Kontur konnte den Fach-
mann zu einer als Anlaufschrdge wirkenden Kontur und dabei unmittelbar zur

Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents fuhren.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat nach alledem keinen Bestand.



3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des ersten Hilfsan-
trags geht tber den Inhalt der Anmeldung hinaus, denn bereits das letzte Merk-
mal, eine als Anlaufschrage wirkende Kontur, die keine horizontal und keine verti-
kal verlaufende, geradlinige Strecke umfasst und dabei konvex verlauft, ist nicht
Teil der Offenbarung der Patentanmeldung. Die in den urspringlichen Unterlagen
offenbarte Lehre ist vielmehr auf eine kreisbogenférmig ausgebildete Kontur der
Anlaufschrage beschrankt, wie in der urspringlichen Beschreibung, Spalte 2,
Zeile 29, sowie im urspringlichen Anspruch 2 ausgefiihrt und aus Figur 1 durch
die Kontur (9) des Ausrichtelementes (7) ersichtlich ist. Der Fachmann konnte da-
her aufgrund der urspriinglichen Offenbarung nicht erkennen, dass ein Anspruch
auf einen allgemeiner gefassten konvexen Verlauf der Anlaufschrage gerichtet
werden sollte. Zu einem solchen konvexen Verlauf konnten auch die tbrigen Text-

stellen und die Figur 2 der urspringlichen Anmeldung keinerlei Hinweise geben.

Den Anmeldungsunterlagen ist wie der Streitpatentschrift als Aufgabe zu entneh-
men, einen Staubsauger der eingangs beschriebenen Art derart weiterzubilden,
dass sich dieser auch im Heckbereich seines Gehauses ohne grof3en Kraftauf-
wand leicht verschieben lasst (DE 196 53 618 Al, Spalte 1, Zeilen 27 - 30). Zur
Ldosung der Aufgabe gibt die Anmeldung eine Anordnung eines Ausrichtelements
unmittelbar an der Innenseite der Laufrader mit einer zur L&ngsachse des Staub-
saugergehauses hin ansteigenden Anlaufschréage an. Soweit sich die Anmeldung
mit Angaben zur Anlaufschrage befasst, sind der Anmeldung wiederum nur Hin-
weise zu einer zur Ladngsachse des Staubsaugergehauses hin ansteigenden An-
laufschrage als Kontur zu entnehmen (Spalte 1, Zeile 37), wobei es nach den
Ausfuhrungen in Spalte 1, Zeilen 45 bis 46, besonders vorteilhaft sei, wenn die
Anlaufschrage kreisbogenformig verlauft. Dem ist aber kein konvexer und damit
beliebig gebogener Verlauf zu entnehmen, wie fur den Fachmann aufgrund seiner

Fachkenntnisse ersichtlich ist.



Damit ist der Patentanspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag auf einen Gegen-
stand gerichtet ist, den die ursprungliche Offenbarung aus der Sicht des Fach-
manns nicht zur Erfindung gehorend erkennen lie3 (BGH GRUR 2010, 513
- Rdn. 29 - Hubgliedertor Il). Denn durch die Anmeldung ist nur das offenbart, was
sich dem Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik ohne weiteres aus
dem Gesamtinhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen erschliel3t (BGH
X ZR 30/02 - Einkaufswagen II).

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach dem Hilfsan-

trag 2 beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Zu den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 wird, insoweit mit
den Merkmalen 1., 2., 2.1 und 2.2 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gleichlau-
tend bis auf die zulassige Anderung des ,Gehauseunterteils* in ,Staubsaugerge-
hause” in Merkmal 2.1, ausdricklich auf die diesbezugliche Begriindung zu An-
spruch 1 nach Hauptantrag (PunktIl. 1.2) verwiesen. Mit Hilfsantrag 2 werden
dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag noch die Merkmale 2.a (in Draufsicht
langliches Ausrichtelement) und 2.3 (kreisbogenférmig verlaufende Kontur der

Anlaufschrage) hinzugefugt.

Ein Staubsauger auch mit diesen Merkmalen war dem Fachmann durch den

Stand der Technik nach der E1 nahe gelegt.

Ein Ausrichtelement an der Innenseite der Laufrader, das nach dem weiteren
Merkmal 2.a (vgl. Punkt Il. 1.) des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 in einer Drauf-
sicht auf eine Heckseitenhélfte des Staubsaugergehauses langlich ist und dessen
Lange durch zwei Enden des Ausrichtelements (7) derart begrenzt wird, dass ein
jedes Ende nicht bis zum Umfangsrand des Laufrades (4) heranreicht, lasst die E1
in einer entsprechenden Draufsicht auf die Unterseite des Staubsaugergehéuses,

dort als ,,underside view" bezeichnet, ebenfalls erkennen.



Wie bereits zum Anspruch 1 nach Hauptantrag ausgefihrt ist, lasst die E1 in der
Ansicht rear view" am Ausrichtelement eine zur Langsachse des Staubsaugerge-
hauses hin stufenférmig ansteigende Kontur erkennen, so dass eine kreisbogen-
formige Kontur, die als Anlaufschrage wirkt, dort nicht ersichtlich ist. Die Anregung
zu einer kreisbogenférmigen Kontur aber kann dem Fachmann die E1 durch die
kugelférmige Gleitschale des Bugrads in der Ansicht ,underside view" oder auch
die Druckschrift E6 durch die Gleitschale fur das Fahrwerk, die als Kugelabschnitt
ausgebildet ist, vermitteln (vgl. E6, Seite 2, 3. Absatz). Diese Anregung erhalt der
Fachmann in gleicher Weise wie die Anregung zu der als Anlaufschréage wirkenden
Kontur nach Merkmal 2.1 des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag),
so dass auf die Ausfihrungen dazu in Punkt 1.2 verwiesen wird. Da der Kugelab-
schnitt der aus E1 und E6 bekannten Gleitschale in einer Schnittansicht einen
kreisbogenformigen Verlauf zeigt, sind zudem auch die Ubrigen Merkmale des
Merkmals 2.3 ersichtlich, da diese als Anlaufschrage wirkende Kontur der Gleit-
schale sich damit bis zur Unterseite des Staubsaugergehauses erstreckt, diese
erreicht und dabei entsprechend Merkmal 2.3 keine horizontal und keine vertikal
verlaufende, geradlinige Strecke umfasst, wie insbesondere die E6 durch die
Schnittdarstellung in Figur 3 zu erkennen gibt. Somit erschlief3t sich dem Fach-
mann die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ebenfalls in nahelie-
gender Weise durch die Druckschrift E1 allein oder in Verbindung mit der Druck-
schrift E6 sowie jeweils in Verbindung mit naheliegenden, sich zwangslaufig

ergebenden fachlichen Uberlegungen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht daher nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 hat daher auch keinen Bestand.



5. Mit dem Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantragen 1 bis 2 haben aufgrund
der Antragsbindung auch die antraggemal zugehérigen Unteranspriiche 2 und 3
nach Haupt- und erstem Hilfsantrag und der Unteranspruch 2 nach dem Hilfsan-
trag 2 keinen Bestand.

6. Da es auf die von der Patentinhaberin in ihrem Schriftsatz vom 7. Méarz 2013
unter Ziffer IV. e) aufgeworfene Frage nicht ankam, sieht der Senat davon ab, die
Rechtsbeschwerde zuzulassen, wobei offen bleiben kann, ob die Patentinhaberin
insoweit Uberhaupt eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung angespro-

chen hat.

Dr. Zehendner Katker Rippel Dr. Prasch
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