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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 011 481.3

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 8. Mai 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmiller, der Richterin Bayer sowie der Richter

Dr.-Ing. Kriiger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

ECLI:DE:BPatG:2018:080518B12Wpat7.17.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Patentanmelders wird der Beschluss der
Prifungsstelle fur Klasse A45B des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 14. September 2015 aufgehoben und die Sache an

das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

Grinde

Der Beschwerdefuhrer ist Anmelder der am 30. Juli 2014 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung:

~Schwimmfahige Halterung fur einen Gegenstand®.

Mit Beschluss vom 14. September 2015 hat die Priufungsstelle fir Klasse A45B
des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurtickgewiesen und da-
bei zur Begrindung angegeben, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu
gegenuber der US 546,057 (D1).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 10. Oktober 2015 eingelegte Be-

schwerde des Anmelders.

Der Beschwerdefihrer stellte den Antrag,

den Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse A45B des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. September 2015 aufzuheben
und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu ertei-

len:



Patentanspriiche 1 bis 8 gemal? Hilfsantrag 2,

Uberreicht in der mindlichen Verhandlung vom 8. Mai 2018,
Beschreibung Seiten 1 bis 15 wie urspriinglich eingereicht,
und Zeichnungen Fig. 1 bis Fig. 4, Fig. 5-1, Fig. 5-2 und Fig. 6 bis
Fig. 8

wie ursprunglich eingereicht.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

1. Schwimmfihige Halterung (1) fiir einen Gegenstand (2) mindestens als vorrichtungsseitige
Bauteile aufweisend einen Schwimmkérper (3), eine Einsteckhiilse (7) zur Halterung des Gegenstandes
(2) und eine Klemmvorrichtung (4) mit mindestens einem oberseitigen Klemmteil (5) und mindestens
einem unterseitigen Klemmteil (6), wobei die Klemmteile (5, 6) jeweils mindestens eine Klemmflache
aufweisen, die flachig auf dem Schwimmkérper (3) aufliegt, wobei der Schwimmkérper (3) zwischen der
Klemmfliache des mindestens einen oberseitig am Schwimmkérper angeordneten Klemmteils (5) und der
Klemmfliche des mindestens einen unterseitig am Schwimmkdrper angeordneten Klemmteils (6)
verklemmt ist, wobei die Einsteckhiilse (7) ausgehend von der Oberseite der Halterung (1) durch die
Klemmvorrichtung (4) hindurch gefiihrt ist und bodenseitig aus der Klemmvorrichtung (4) herausragt,
und wobei an dem unterseitigen Klemmteil (6) und/oder am bodenseitig aus der Klemmvorrichtung (4)
herausragenden Ende (8) der Einsteckhiilse (7) mindestens ein Mittel (9) zum Befestigen eines
Senkgewichtes (10) eingerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteile Iosbar miteinander
verbindbar sind, so dass die Halterung (1) modular aus den Bauteilen zusammensetzbar und wieder in
deren Bauteile zerlegbar ist, wobei die Klemmteile (5, 6) plattenférmig sind, und wobei die

gegeniiberliegenden Enden der Einsteckhiilse (7) jeweils ein AuRengewinde (11.1, 11.2) und die

Klemmteile (5, 6) jeweils in deren zentralen Bohrung ein Innengewinde (12.1, 12.2) aufweisen, so dass

die Klemmteile (5, 6) auf die Enden der Einsteckhiilse (7) aufschraubbar sind, so dass die Klemmteile (5,

6) auf der Ober- bzw. Unterseite des Schwimmkorpers (3) aufliegen und dadurch der Schwimmkérper (3)

zwischen den Klemmteilen (5, 6) eingeklemmt ist.

Auf diesen Anspruch sind die weiteren Ansprtiche 2 bis 8 riickbezogen.



Die folgenden Entgegenhaltungen sind im Verfahren:

D1 US 546,057

D2 DE 10 2010 026 227 Al
D3 US 1,764,852

VAG1 FR 2 786 156 Al

VAG2 US 2011 /0057077 Al
VAG3 US 5,505,645 A

VAG4 US 5,299,588 A

S1 DE 1951232 U

Wegen des Wortlauts der weiteren Anspriiche und wegen weiterer Einzelheiten

wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1) Die Beschwerde ist zulassig. Sie hat auch insoweit Erfolg, als die Sache zur
weiteren Prifung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurickzuverweisen

war.

2) Der nunmehr geltende Anspruch 1 lasst sich wie folgt gliedern:

M1 Schwimmfahige Halterung (1) fir einen Gegenstand (2)
mindestens als vorrichtungsseitige Bauteile aufweisend

M2 einen Schwimmkdrper (3),
eine Einsteckhulse (7) zur Halterung des Gegenstandes (2)
und eine Klemmvorrichtung (4) mit mindestens einem ober-
seitigen Klemmteil (5) und mindestens einem unterseitigen
Klemmteil (6),



M3 wobei die Klemmteile (5, 6) jeweils mindestens eine
Klemmflache aufweisen, die flachig auf dem Schwimmkar-
per (3) aufliegt,

M4 wobei der Schwimmkdrper (3) zwischen der Klemmflache
des mindestens einen oberseitig am Schwimmkorper ange-
ordneten Klemmteils (5) und der Klemmflache des mindes-
tens einen unterseitig am Schwimmkorper angeordneten
Klemmteils (6) verklemmt ist,

M5 wobei die Einsteckhiilse (7) ausgehend von der Oberseite
der Halterung (1) durch die Klemmvorrichtung (4) hindurch
gefuhrt ist und bodenseitig aus der Klemmvorrichtung (4)
herausragt,

M6 und wobei an dem unterseitigen Klemmteil (6) und/oder am
bodenseitig aus der Klemmvorrichtung (4) herausragenden
Ende (8) der Einsteckhiilse (7) mindestens ein Mittel (9) zum
Befestigen eines Senkgewichtes (10) eingerichtet ist,

dadurch gekennzeichnet,

M7 dass die Bauteile |Idsbar miteinander verbindbar sind,
so dass die Halterung (1) modular aus den Bauteilen zusam-
mensetzbar und wieder in deren Bauteile zerlegbar ist,

M8 wobei die Klemmteile (5, 6) plattenférmig sind,

M9 und wobei die gegenuberliegenden Enden der Einsteck-
hilse (7) jeweils ein AuRengewinde (11.1, 11.2)

M10 und die Klemmteile (5, 6) jeweils in deren zentralen Bohrung
ein Innengewinde (12.1, 12.2) aufweisen,

M11 so dass die Klemmteile (5, 6) auf die Enden der Einsteck-
hilse (7) aufschraubbar sind,

M12 so dass die Klemmteile (5, 6) auf der Ober- bzw. Unterseite
des Schwimmkoérpers (3) aufliegen

M13 und dadurch der Schwimmkoérper (3) zwischen den

Klemmteilen (5, 6) eingeklemmt ist.



3) Als Fachmann zustandig ist ein technischer Produktdesigner, der mit der
Konstruktion von Garten- und Freizeitgeréat befasst ist.

4) Nach dem Verstandnis dieses mal3geblichen Fachmanns bezieht sich der
Anspruch 1 auf eine schwimmféhige Halterung (1) flr einen Gegenstand (2) wie
beispielsweise einen Sonnenschirm, vergleiche den Anspruch 8.

Laut den Merkmalen M1 und M2 weist die schwimmféhige Halterung mindestens
als Bauteile auf: einen Schwimmkorper (3), eine Einsteckhulse (7) und eine
Klemmvorrichtung (4) mit mindestens einem oberseitigen und einem unterseitigen
Klemmteil (5, 6).

Die Klemmteile (5, 6) sind nach den Merkmalen M8 und M10 plattenférmig mit
jeweils einer zentralen Bohrung mit einem Innengewinde (12.1, 12.2). Die Ein-
steckhilse (7) weist nach Merkmal M9 an ihren gegeniberliegenden Enden je-
weils ein Aul3engewinde (11.1, 11.2) auf, so dass gemall Merkmal M11 die
Klemmteile (5, 6) auf die Enden der Einsteckhilse (7) aufschraubbar sind. Somit
ist die Einsteckhtilse gem&l Merkmal M5 ausgehend von der Oberseite der
schwimmfahigen Halterung (1) durch die Klemmvorrichtung (4), namlich durch das
oberseitige und das unterseitige Klemmteil (5, 6), hindurch gefuhrt und ragt bo-
denseitig aus der Klemmvorrichtung (4), d. h. aus dem unterseitigen Klemmteil (6),

heraus.

Laut den Merkmalen M12 und M13 liegen das oberseitige und das unterseitige
Klemmteil (5, 6) auf der Ober- bzw. Unterseite des Schwimmkérpers (3) auf, so
dass dadurch der Schwimmkdrper (3) zwischen den Klemmteilen (5, 6) einge-
klemmt ist.

Die auf dem Schwimmkoérper aufliegenden Seiten der Klemmteile werden dabei im
Merkmal M3 als Klemmflachen bezeichnet, so dass gemall Merkmal M4 der
Schwimmkoarper (3) zwischen der Klemmflache des oberseitigen Klemmteils (5)

und der Klemmflache des unterseitigen Klemmteils (6) verklemmt ist.



Gemall dem Merkmal M6 ist an dem unterseitigen Klemmteil (6) und/oder am dar-
aus herausragenden Ende (8) der Einsteckhiilse (7) mindestens ein Mittel (9) zum

Befestigen eines Senkgewichtes (10) eingerichtet.

Im Merkmal M7 ist schlie3lich gefordert, dass die Bauteile I6sbar miteinander ver-
bindbar sind, so dass die Halterung (1) modular aus den Bauteilen zusammen-

setzbar und wieder in die Bauteile zerlegbar ist.

5) Die geltenden Anspriiche sind zul&ssig.

Die Merkmale M1 bis M7 des Anspruchs 1 entsprechen dem urspringlich einge-
reichten und auch dem angefochtenen Zurtickweisungsbeschluss zugrunde lie-
genden Anspruch 1. Das Merkmal M8 ergibt sich aus dem dritten Absatz auf
Seite 6 der Anmeldung, vergl. die Offenlegungsschrift (OS) Abs. 0024. Merkmale
M9 bis M13 ergeben sich aus dem dritten und vierten Absatz auf Seite 6 und dem
Absatz im Ubergang von Seite 11 auf Seite 12 der Anmeldung, vergl. die OS
Abs. 0024, 0025 und 0055.

Die Unteranspriiche 2 bis 8 entsprechen den urspriinglich eingereichten Unteran-

spruchen 2 und 4 bis 9.

6) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist gegeniber dem im Verfah-
ren befindlichen Stand der Technik neu und in der Gesamtschau nicht nahegelegt
(88 3, 4 PatG).

Die D1, siehe insbesondere die Figuren 1 und 2, offenbart eine Boje mit einer
Halterung fur eine Fahnenstange R, also eine schwimmfahige Halterung fir einen

Gegenstand entsprechend dem Merkmal M1.

Es kann dabei dahinstehen, ob bereits die Hulle A, A*, A% (siehe Seite 1 Zeilen 41
bis 55) mit der Korkgranulatfullung G (Seite 1 Zeile 77 f.) ein Schwimmkaorper ent-



sprechend dem Merkmal M2 ist, oder ob — weil die Hulle A, A', A2 oben und unten
je ein Loch hat, durch das Wasser eindringen und die Korkgranulatfilllung G ent-
weichen kann — ein Schwimmkérper entsprechend dem Merkmal M2 erst dadurch
entsteht, dass das Rohr D durch das obere und untere Loch der Hille A, A", A?
hindurchgesteckt wird, und durch Einklemmen der Lochrdnder mittels der Mut-
ternpaare C, B oben und C, B unten und Verloten der Gewinde die Hulle mit dem
Rohr D dicht verbunden ist (Seite 1 Zeilen 53-77).

Denn bei der ersten Sichtweise, die die Prifungsstelle inrem Zurickweisungsbe-
schluss zugrunde gelegt hat, sind zwar mit dem Rohr D als Einsteckhllse mit Au-
Rengewinden an den Enden und den Muttern C, B als Klemmteilen die Merkmale
M2, M3 und M5 sowie die Merkmale M9 bis M12 gegeben.

Dabei kann dahinstehen, ob die Muttern C, B als plattenférmig entsprechend dem
Merkmal M8 angesehen werden kénnen. Denn jedenfalls ist entgegen den Merk-
malen M4 und M13 der so definierte Schwimmkorper A, A', A2, G nicht zwischen
der oberseitigen Mutter C und der unterseitigen Mutter C als Klemmteilen ver-
klemmt, vielmehr ist der Teil A* der Hille A, A’, A2 oben zwischen den oberseitigen
Muttern C und B und der Teil A2 der Hulle A, A, A2 unten zwischen den unterseiti-
gen Muttern C und B verklemmt bzw. eingeklemmit.

Weiter ist entgegen dem Merkmal M6 das Mittel M zum Befestigen eines Senkge-
wichtes weder an der unteren Mutter C als unterseitigem Klemmteil noch am unte-
ren Ende der Einsteckhilse D eingerichtet.

Schlief3lich sind auch entgegen dem Merkmal M7 die Bauteile nicht I6sbar und die
Halterung nicht wieder in ihre Bauteile zerlegbar, vielmehr sind die Muttern C, B
ausdrucklich mit dem Rohr D verlotet, um ein Losen der Muttern zu verhindern
(Seite 1 Zeilen 76 1.).

Bei der zweiten Sichtweise kann dahinstehen, ob die Stange L deshalb als Ein-
steckhtilse entsprechend dem Merkmal M2 bezeichnet werden kann, weil sie am
oberen Ende eine Aufnahme L? zum Einstecken einer Fahnenstange R aufweist.



Denn dann ist zwar entsprechend dem Merkmal M6 an dem unteren Ende der
Stange L das Mittel M zum Befestigen eines Senkgewichtes eingerichtet und die
Halterung durch Loésen der Muttern N, N* zerlegbar entsprechend dem Merkmal
M7.

Jedoch weist entgegen dem Merkmal M9 das obere Ende der Stange L kein Au-
Rengewinde auf und es gibt entgegen dem Merkmal M2 weder ein oberseitiges
noch ein unterseitiges Klemmteil, vielmehr soll die Stange L ausdriicklich nur lose
im Rohr D des Schwimmkdrpers stecken (Seite 2 Zeilen 28 ff:). Mit dem Fehlen
der Klemmteile fehlen auch die Merkmale M3 bis M5, M8 und M10 bis M13.

Die VAG3, siehe insbesondere die Figuren 1, 2 und 7, offenbart eine schwimmfa-
hige Halterung fir einen Sonnenschirm entsprechend dem Merkmal M1, mit einem
Schwimmkdrper 14 und einer Einsteckhilse 11 mit einem Bund 37 und einer
Schale 31 als oberseitigen Klemmteilen und einem verschiebbaren Kragen 26 als
unterseitigem Klemmteil, entsprechend dem Merkmal M2. Dabei kann dahinste-
hen, ob die Auflage der Klemmteile 31 und 26 auf dem Schwimmkérper 14 als
flachig entsprechend dem Merkmal M3 bezeichnet werden kann, Klemmteile und
Einsteckhiilse entsprechen jedenfalls den Merkmalen M4 und M5.

Weiter ist auch entsprechend dem Merkmal M6 an dem unteren Ende der Ein-
steckhilse 11 ein Mittel 18 zum Befestigen eines Senkgewichts 13 eingerichtet
und die Halterung ist entsprechend dem Merkmal M7 in ihre Bauteile zerlegbar.
Jedoch ist zumindest das unterseitige Klemmteil 26 nicht plattenférmig entspre-
chend dem Merkmal M8, und es fehlen Gewinde an der Einsteckhtilse 11 und den
Klemmteilen 37, 31 und 26, so dass auch die Merkmale M9 bis M13 nicht gege-
ben sind — Merkmale M12 und M13 auch deshalb nicht, weil das untere Klemm-
teil 26 nicht auf der Unterseite des Schwimmkdrpers 14 aufliegt, sondern in die

konische Offnung 17 eingefiihrt wird (Fig. 2 und 7).

Die VAG4, siehe insbesondere die Figuren, offenbart eine weitere schwimmfahige
Halterung 14 fir einen Sonnenschirm 10 entsprechend dem Merkmal M1.
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Hier fehlen jedoch bereits eine Einsteckhilse zur Halterung des Sonnenschirms
und eine zugehdrige Klemmvorrichtung mit Klemmteilen, so dass die Merkmale
M2 bis M13 nicht offenbart sind.

Die D3, siehe insbesondere die Figuren, offenbart eine weitere schwimmféhige
Halterung fir einen Sitz 4 mit daran befestigtem Sonnenschirm 21, 22 entspre-
chend dem Merkmal M1. Der Sitz 4 ist mit Gurten 6 an dem Schwimmkdrper 2
gehalten, auch hier fehlen eine Einsteckhilse und eine zugehdrige Klemmvor-

richtung mit Klemmteilen, so dass die Merkmale M2 bis M13 nicht gegeben sind.

Die VAGL, siehe insbesondere die Figur und die Zusammenfassung, offenbart
eine schwimmfahige Platte 1 mit einer Aufnahmedffnung 6 fir einen Sonnen-
schirm entsprechend dem Merkmal M1, jedoch keine Einsteckhtilse und keine zu-
gehorige Klemmvorrichtung mit Klemmteilen, so dass auch hier die Merkmale M2
bis M13 fehlen.

Die S1, siehe insbesondere die Figuren 1 und 2, offenbart keine schwimmféhige
Halterung entsprechend dem Merkmal M1, sondern eine standfahige Halterung in
Form eines Sonnenschirmstanders. Dieser weist zwar mit dem Fuhrungsrohr 1
eine Einsteckhilse zur Halterung des Sonnenschirms und mit dem Wulst 3 und
der Mutter 10 auch Klemmteile auf. Jedoch ist entgegen den Merkmalen M9 bis
M11 der Wulst 3 nicht mit einem Innengewinde auf ein Aul3engewinde des

Rohrs 1 aufschraubbar, sondern einstiickig mit dem Rohr 1 ausgefihrt.

Deshalb kann auch eine Zusammenschau der S1 mit den schwimmfahigen Halte-
rungen nach D1, D3, VAG 1, VAG3 und VAG4 nicht in naheliegender Weise zu
einer schwimmfahigen Halterung geman dem Oberbegriff des Anspruchs 1 fuhren,
die neben den Merkmalen M7, M8, M12 und M13 auch die Merkmale M9 bis M11

aufweist.
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Die weiteren Entgegenhaltungen liegen weiter ab. Die VAG2 betrifft einen aul3er-
halb des Beckens fest installierten Skimmer fir einen Swimmingpool mit inte-
grierter Sonnenschirmhalterung, die D2 einen Bodenanker fir beispielsweise ei-
nen Sonnenschirm. Beide offenbaren keine schwimmféhige Halterung und auch
weder eine Einsteckhilse noch Klemmteile und somit unter anderem auch nicht
die Merkmale M8 bis M13.

7) Die Zuruckverweisung erfolgt gemaf § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach
das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in
der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die fur
die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsache im Sinne von Nr. 3 gilt auch
eine wesentliche Anderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein wesent-
lich gednderter und damit noch nicht geprufter Patentanspruch 1 eingereicht wird
(vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, 8 79 Rdn. 16 und 26).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Denn die Angaben
zur Ausgestaltung der Klemmteile und der Einsteckhilse gemald den Merkmalen
M8 bis M11 des geltenden Anspruchs 1 wurden der Beschreibung entnommen
und waren noch nicht Gegenstand der Priufung vor dem deutschen Patent- und
Markenamt. Deshalb halt der Senat es flir geboten, zunachst der Prifungsstelle
Gelegenheit zu geben, Uber die Patentfahigkeit des Gegenstandes des geltenden
Anspruchs 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Recherche zu entschei-

den.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertugt wird, dass
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1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaflig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich einzulegen.

Ganzenmdller Bayer Kruger Ausfelder
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