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betreffend das européische Patent 1 434 512
(DE 502 13 461)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 24. September 2020 durch die Richterin Martens als
Vorsitzende, die Richterin Puschel sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Rippel, Dipl.-

Ing. Brunn und Dipl.-Ing. Univ. Maierbacher

fur Recht erkannt:

l. Das européaische Patent 1 434 512 wird mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fir nichtig erklart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

[l Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des zu
vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland erteilten européischen Patents 1 434 512 (Streitpa-
tent), das am 20. September 2002 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritat
vom 1. Oktober 2001 (DE 101 48 509) angemeldet worden ist. Beim Deutschen
Patent- und Markenamt wird das Streitpatent unter dem Aktenzeichen DE 502 13
461.5 gefuhrt. Es tragt die Bezeichnung: ,Staubsauger” und umfasst neun Patentan-

spriche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Nach Durchfiihrung eines europaischen Einspruchsverfahrens und Veréffentlichung
der korrigierten neuen Patentschrift EP 1434 512 B9 (Streitpatentschrift) lautet

Patentanspruch 1, auf den die Anspriiche 2 bis 9 riickbezogen sind, wie folgt:



1. Staubsauger (SS) zum Aufsaugen und Ansammeln
won Partikeln (ST)in mindestens einer Sammelkam-
mer (SR), mit mindestens einer Aufnahmekammer
(MR} fir Saugmittel (MO, GB) umfassend ein von
einem Motor (MO) angetriebenes Geblase (GB),
wobei die Sammelkammer (SR) und dig Aufnahme-
kammer (MR) durch eine Trennwand (TW) vonein-
ander separiert sind, die eine Eintrittséffnung fir ei-
nen Luftstrom (LF) von der Sammelkammer {SR) zu
dem Saugmittel (MO, GB) aufweist,
und wobei die Trennwand (TW) als Eintrittstfinung
zur Ankopplung der Sammelkammer (3R) an die
Saugmittel (MO, GB) der Aufnahmekammer (MR)
einen sich ausgehend von seiner Einfritisflache (RE)
hei der Sammelkammer (SR) in Richiung auf die
Saugmittel (MO, GB) verjingenden Luftleittrichter
(LT) aufweist, dessen Eintrittsflache (RE) den we-
sentlichen Teil der Trennwandflache (TW) bildet, da-
durch gekennzeichnet, dass
der Luftleittrichter (LT) in seinem Trichtergrund ein
Eingriffschutzelement (ES) aufweist,
welches durch einen sich in Richtung der Sammel-
kammer (SR) domartig aufweitenden oder anders
geformten Rippenkirper gebildet ist,

der Licken zur weitgehend ungehinderten Hin-
durchfiihrung des Lufistroms (LF) von der Sammel-
kammer (SR) zu den Saugmittaln (MO, GB) aufweist
und dessen Schutzrippen in der Trichtermitte des
Luftleitirichters (LT), das heilt zur Offnung zum Ge-
blase (GE) hin, in Richtung auf die Sammelkammer
(SR abstehen,

und dass die Trenmwand (TW), der Luftleittrichter
(LT)und dessen vorgesetztes Eingrffschutzelerment
(ES) ein einstlckiges Bauteil bilden,

Wegen der auf Patentanspruch 1 riickbezogenen Anspriiche 2 bis 9 wird auf die

Steitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Klage vom 12. Oktober 2018 macht die Klagerin in erster Linie geltend, dem
Streitpatent fehle in seiner Fassung nach Abschluss des Einspruchsverfahrens die
Patentfahigkeit, denn sein Gegenstand sei weder neu noch beruhe er auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Zudem offenbare das Streitpatent hinsichtlich des alternativen
Merkmals 12) in Kombination mit den Merkmalen m) und n) die Erfindung nicht so
deutlich und vollstdndig, dass ein Fachmann sie ausfuhren kann. Die genannte
Kombination erweitere dartiberhinaus Anspruch 1 des Streitpatents in unzulassiger

Weise. Das Merkmal n) sei so nicht den urspriinglichen Unterlagen zu entnehmen.
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Die Klagerin rigt des Weiteren mehrere unzulassige Zwischenverallgemeinerungen in

Merkmalen des geltenden Anspruchs 1.

Ihren Vortrag zur fehlenden Patentfahigkeit stutzt die Klagerin auf folgende Doku-

mente:

D1

D6

D8
D13
D24
D25
D28
D28-1
D28-2
D28-3

DE 198 02 345 Al

US 3,454,978

US 2,237,499

JP 2000-325269

EP 0636336 A1

JP 11-137484 (mit deutscher Ubersetzung)

JP 8-303394 A

zertifizierte englische Ubersetzung der JP 8-303394 A
zertifizierte deutsche Ubersetzung JP 8-303394 A
Relevante Figuren 1, 4, 8 der D28 mit Farbmarkierung

DarlUber hinaus macht die Klagerin eine offenkundige Vorbenutzung des patentge-

schitzten Gegenstands durch die Staubsaugerserie Miele S500 geltend und legt dazu
eine Fotodokumentation (D20 Bild 1 bis 7) mit dem Anlagenkonvolut D20.1, D20.2,
D20.3 (mit Bild 1 bis 5) D20.4 bis D20.7 sowie D20.8 vor.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 1 434 512 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fur nichtig zu erklaren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise nach MalRRgabe des Hilfsantrags 1, Uberreicht als Anlage zum
Schriftsatz vom 17. Juli 2020, des Hilfsantrags 2, Gberreicht in der mindlichen
Verhandlung, der Hilfsantrage 3 und 4, jeweils Uberreicht als Anlage zum
Schriftsatz vom 17. Juli 2020, des Hilfsantrags 5, Uberreicht in der miundlichen
Verhandlung, sowie der Hilfsantrage 6 und 7, jeweils Uberreicht als Anlage
zum Schriftsatz vom 17. Juli 2020,

weiter hilfsweise nach Mal3gabe des Hilfsantrags, tberreicht als Anlage zum
Schriftsatz vom 25. Mai 2020, in dieser Reihenfolge.

Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 lautet mit einer hervorgehobenen

Anderung:

1. Staubsauger (SS) zum Aufsaugen und Ansammeln von Partikeln (ST) in mindestens einer
Sammelkammer {SR), mit mindestens einer Aufnahmekammer (MR) fiir Saugmittel (MO, GB)
umfassend ein von einem Motor (MQO) angetriebenes Geblase (GB),
wobei die Sammelkammer (SR) und die Aufnahmekammer (MR) durch eine Trennwand {TW)
voneinander separiert sind, die eine Eintritts6ffnung fir einen Luftstrom (LF) von der
Sammelkammer (SR) zu dem Saugmittel (MO, GB) aufweist,
und wobei die Trennwand (TW) als Eintrittséffnung zur Ankopplung der Sammelkammer (SR)
an die Saugmittel (MO, GB) der Aufnahmekammer (MR) einen sich ausgehend von seiner
Eintrittsfliche (RE) bei der Sammelkammer (SR) in Richtung auf die Saugmittel (MO, GB)
verjiingenden Luftleittrichter (LT) aufweist, dessen Eintrittsflache (RE) den wesentlichen Teil
der Trennwandflache (TW) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftleittrichter (LT) in seinem Trichtergrund ein Eingriffschutzelement (ES) aufweist,
welches durch einen sich in Richtung der Sammelkammer (SR) domartig aufweitenden oder
anders geformten Rippenkorper gebildet ist,
der Liicken zur weitgehend ungehinderten Hindurchfiihrung des Luftstroms (LF) von der
Sammelkammer (SR) zu den Saugmitteln (MO, GB) aufweist und dessen Schutzrippen in der
Trichtermitte des Luftleittrichters (LT), das heit zur Offnung zum Geblise {GB) hin, in
Richtung auf die Sammelkammer (SR} abstehen,
und dass die Trennwand (TW), der Luftleittrichter (LT} und dessen vorgesetztes
Eingriffschutzelement (ES) ein einstiickiges Bauteil bilden,
wobei der Luftleittrichter (LT) von dem Teil der Trennwandflache {TW), das keine
Eintrittsfliche (RE) des Luftleittrichters (LT) ist, in Richtung Saugmittel (MO, GB) absteht.
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Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 lautet mit hervorgehobenen

Anderungen:

1.

Staubsauger (SS) zum Aufsaugen und Ansammeln von Partikeln (ST) in mindestens einer

Sammetkammer (SR), mit mindestens einer Aufnahmekammer (MR) fiir Saugmittel (MO, GB)

umfassend ein von einem Motor (MO) angetriebenes Geblése (GB),

wobei die Sammelkammer (SR) und die Aufnahmekammer (MR) durch eine Trennwand (TW)

voneinander separiert sind, die eine Eintrittséffnung fir einen Luftstrom (LF) von der

Sammelkammer (SR) zu dem Saugmittel (MO, GB) aufweist,

und wobei die Trennwand (TW) als Eintrittsoffnung zur Ankopplung der Sammelkammer (SR)

an die Saugmittel (MO, GB) der Aufnahmekammer (MR) einen sich ausgehend von seiner

Eintrittsflache (RE) bei der Sammelkammer (SR) in Richtung auf die Saugmittel (MO, GB)

verjiingenden Luftleittrichter (LT) aufweist, dessen Eintrittsfliche (RE) den wesentlichen Teil

der Trennwandfliche (TW) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass

der Luftleittrichter (LT) in seinem Trichtergrund ein Eingriffschutzelement (ES) aufweist,

welches durch einen sich in Richtung der Sammelkammer (SR) domartig aufweitenden oder

anders geformten Rippenkdrper gebildet ist,

der Liicken zur weitgehend ungehinderten Hindurchfiihrung des Luftstroms (LF) von der

Sammelkammer (SR) zu den Saugmitteln (MO, GB) aufweist und dessen Schutzrippen in der

Trichtermitte des Luftleittrichters (LT), das heiRt zur Offnung zum Gebldse (GB) hin, in

Richtung auf die Sammelkammer (SR) abstehen,

und dass die Trennwand (TW), der Luftleittrichter (LT) und dessen vorgesetztes

Eingriffschutzelement (ES) ein einstiickiges Bauteil bilden,

wobei die Innenwande des Luftleittrichters (LT) schlieRlich eine im Querschnitt etwa ,,

kreisrunde Ausgangséffnung zur fe:m-sehhsﬁggdAnkopplung de#etwa kreisrunden Hns’ at T 6{ H
des Geblises (GB) bilden.

an

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 3 ist der erteilte Patentanspruch 4 gestrichen und

Patentanspruch 1 wie folgt ge&ndert:

Staubsauger (SS) zum Aufsaugen und Ansammeln von Partikeln (ST) in mindestens einer
Sammelkammer {SR), mit mindestens einer Aufnahmekammer (MR) fiir Saugmittel (MO, GB}
umfassend ein von einem Motor (MO) angetriebenes Geblise (GB),

wobei die Sammelkammer (SR) und die Aufnahmekammer (MR) durch eine Trennwand (TW)
voneinander separiert sind, die eine Eintrittsoffnung fir einen Luftstrom (LF) von der
Sammelkammer (SR) zu dem Saugmittel (MO, GB) aufweist,

und wobei die Trennwand (TW) als Eintrittséffnung zur Ankopplung der Sammelkammer (SR)
an die Saugmittel (MO, GB) der Aufnahmekammer {MR} einen sich ausgehend von seiner
Eintrittsfliche (RE) bei der Sammelkammer (SR) in Richtung auf die Saugmittel (MO, GB)
verjingenden Luftleittrichter (LT) aufweist, dessen Eintrittsfliche (RE) den wesentlichen Teil
der Trennwandflache (TW) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass

der Luftleittrichter (LT} in seinem Trichtergrund ein Eingriffschutzelement (ES) aufweist,
welches durch einen sich in Richtung der Sammelkammer (SR) domartig aufweitenden oder
anders geformten Rippenkorper gebildet ist,

der Liicken zur weitgehend ungehinderten Hindurchfiihrung des Luftstroms {LF) von der
Sammelkammer (SR} zu den Saugmitteln (MO, GB) aufweist und dessen Schutzrippen in der
Trichtermitte des Luftleittrichters (LT), das heiRt zur Offnung zum Geblise (GB) hin, in
Richtung auf die Sammelkammer (SR) abstehen,

und dass die Trennwand (TW), der Luftleittrichter (LT) und dessen vorgesetztes
Eingriffschutzelement (ES) ein einstiickiges Bauteil bilden,

wobei der Luftleittrichter (LT} eine im wesentlichen rechteckférmige Eintrittsfidche auf Seiten
der Sammelkammer (SR) aufweist.
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In der Fassung nach dem Hilfsantrag 4 ist der erteilte Patentanspruch 4 gestrichen und

Patentanspruch 1 wie folgt gedndert:

1. Staubsauger {SS) zum Aufsaugen und Ansammeln von Partikeln (ST) in mindestens einer
Sammelkammer (SR), mit mindestens einer Aufnahmekammer (MR} fiir Saugmittel (MO, GB)
umfassend ein von einem Motor (MO) angetriebenes Gebldse (GB),
wobei die Sammelkammer (SR) und die Aufnahmekammer {MR) durch eine Trennwand (TW)
voneinander separiert sind, die eine Eintrittséffnung fur einen Luftstrom (LF) von der
Sammelkammer (SR} zu dem Saugmittel (MO, GB) aufweist,
und wobei die Trennwand (TW) als Eintritts6ffnung zur Ankopplung der Sammelkammer (SR)
an die Saugmittel (MO, GB) der Aufnahmekammer (MR) einen sich ausgehend von seiner
Eintrittsflache (RE) bei der Sammelkammer (SR} in Richtung auf die Saugmittel (MO, GB)
verjingenden Luftleittrichter (LT) aufweist, dessen Eintrittsfliche (RE) den wesentlichen Teil
der Trennwandfldche (TW) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftleittrichter (LT) in seinem Trichtergrund ein Eingriffschutzelement (ES) aufweist,
welches durch einen sich in Richtung der Sammelkammer (SR} domartig aufweitenden oder
anders geformten Rippenkdrper gebildet ist,
der Liicken zur weitgehend ungehinderten Hindurchfiihrung des Luftstroms (LF) von der
Sammelkammer (SR) zu den Saugmitteln (MO, GB} aufweist und dessen Schutzrippen in der
Trichtermitte des Luftleittrichters (LT), das heit zur Offnung zum Gebldse (GB) hin, in
Richtung auf die Sammelkammer (SR) abstehen,
und dass die Trennwand (TW}, der Luftleittrichter (LT) und dessen vorgesetztes
Eingriffschutzelement (ES) ein einstiickiges Bauteil bilden,
wobei der Luftleittrichter (LT) eine im wesentlichen rechteckférmige Eintrittsflaiche auf Seiten
der Sammelkammer (SR} aufweist,
und wobei das Innere des Luftleittrichters {(LT) mit einer etwa kreisrunden Austrittséffnung

(KRO) endet,




-9-

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 5 ist der erteilte Patentanspruch 4 gestrichen und

Patentanspruch 1 wie folgt gedndert:

1. Staubsauger (SS) zum Aufsaugen und Ansammeln von Partikeln (ST) in mindestens einer
Sammelkammer (SR), mit mindestens einer Aufnahmekammer (MR) fiir Saugmittel (MO, GB)
umfassend ein von einem Motor (MO} angetriebenes Geblise (GB),
wobei die Sammelkammer (SR) und die Aufnahmekammer (MR) durch eine Trennwand (TW)
voneinander separiert sind, die eine Eintrittséffnung fiir einen Luftstrom (LF) von der
Sammelkammer (SR) zu dem Saugmittel (MO, GB) aufweist,
und wobei die Trennwand (TW) als Eintrittséffnung zur Ankopplung der Sammelkammer (SR)
an die Saugmittel (MO, GB) der Aufnahmekammer (MR) einen sich ausgehend von seiner
Eintrittsflache (RE) bei der Sammelkammer (SR) in Richtung auf die Saugmittel (MO, GB)

- verjiingenden Luftleittrichter (LT) aufweist, dessen Eintrittsfliche (RE) den wesentlichen Teil
der Trennwandflache (TW) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftleittrichter (LT) in seinem Trichtergrund ein Eingriffschutzelement (ES) aufweist,
welches durch einen sich in Richtung der Sammelkammer (SR) domartig aufweitenden oder
anders geformten Rippenkérper gebildet ist,
der Liicken zur weitgehend ungehinderten Hindurchfiihrung des Luftstroms (LF) von der
Sammelkammer (SR) zu den Saugmitteln (MO, GB) aufweist und dessen Schutzrippen in der
Trichtermitte des Luftleittrichters (LT), das heiRt zur Offnung zum Geblése (GB) hin, in
Richtung auf die Sammelkammer (SR) abstehen,
und dass die Trennwand (TW), der Luftleittrichter (LT) und dessen vorgesetztes
Eingriffschutzelement (ES) ein einstiickiges Bauteil bilden,
wobei der Luftleittrichter {LT) eine im wesentlichen rechteckformme Eintrittsfliche auf Seiten
der Sammelkammer (SR) aufweist,
wobei die Innenwénde des Luftleittrichters (LT) schlieRlich eine im Querschnitt etwa

- ykreisrunde Ausgangsiffnung zur ] tissiged Ankopplung des etwa kreisrunden
V7 Kreisrunde Ausg ]
flns vy U iﬂj&t&b&;ﬁmﬂ des Geblises (GB) bilden.
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In der Fassung nach dem Hilfsantrag 6 ist der erteilte Patentanspruch 6 gestrichen und

Patentanspruch 1 wie folgt gedndert:

1. Staubsauger (SS) zum Aufsaugen und Ansammeln von Partikeln {ST) in mindestens einer
Sammelkammer (SR), mit mindestens einer Aufnahmekammer (MR) fiir Saugmittel (MO, GB)
umfassend ein von einem Motor (MO) angetriebenes Geblase (GB),
wobei die Sammelkammer (SR) und die Aufnahmekammer (MR} durch eine Trennwand (TW)
voneinander separiert sind, die eine Eintritts6ffnung fiir einen Luftstrom (LF) von der
Sammelkammer (SR) zu dem Saugmittel (MO, GB} aufweist,
und wobei die Trennwand (TW) als Eintrittsoffnung zur Ankopplung der Sammelkammer (SR)
an die Saugmittel (MO, GB) der Aufnahmekammer (MR) einen sich ausgehend von seiner
Eintrittsflache (RE) bei der Sammelkammer (SR) in Richtung auf die Saugmittel (MO, GB)
verjiingenden Luftleittrichter (LT) aufweist, dessen Eintrittsflache (RE) den wesentlichen Teil
der Trennwandfldache (TW) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftleittrichter (LT) in seinem Trichtergrund ein Eingriffschutzelement (ES} aufweist,
welches durch einen sich in Richtung der Sammelkammer (SR) domartig aufweitenden oder
anders geformten Rippenkdrper gebildet ist,
der Liicken zur weitgehend ungehinderten Hindurchflihrung des Luftstroms (LF) von der
Sammelkammer (SR) zu den Saugmitteln (MO, GB) aufweist und dessen Schutzrippen in der
Trichtermitte des Luftleittrichters (LT), das heit zur Offnung zum Geblase (GB) hin, in
Richtung auf die Sammelkammer (SR} abstehen,
und dass die Trennwand (TW), der Luftleittrichter (LT} und dessen vorgesetztes
Eingriffschutzelement (ES) ein einstiickiges Bauteil bilden,
wobei der Luftleittrichter (LT) eine Austrittsfliche aufweist, die im Wesentlichen kreisrund
ausgebildet ist und einen Durchmesser aufweist, der im Wesentlichen der Eintrittséffnung des
Geblédses (GB) der Saugmittel entspricht.
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In der Fassung nach dem Hilfsantrag 7 sind die erteilten Patentanspriiche 4 und 6

gestrichen und Patentanspruch 1 wie folgt geandert:

1. Staubsauger (5S) zum Aufsaugen und Ansammeln von Partikeln (ST) in mindestens einer
Sammelkammer (SR), mit mindestens einer Aufnahmekammer (MR) fur Saugmittel (MO, GB)
umfassend ein von einem Motor (MO) angetriebenes Geblase (GB),
wobei die Sammelkammer (SR) und die Aufnahmekammer (MR) durch eine Trennwand (TW)
voneinander separiert sind, die eine Eintritts6ffnung fir einen Luftstrom (LF) von der
Sammelkammer (SR) zu dem Saugmittel (MO, GB) aufweist,
und wobei die Trennwand {TW) als Eintrittséffnung zur Ankopplung der Sammelkammer (SR}
an die Saugmittel (MO, GB) der Aufnahmekammer (MR) einen sich ausgehend von seiner
Eintrittsfliche (RE) bei der Sammelkammer (SR) in Richtung auf die Saugmittel (MO, GB)
verjliingenden Luftleittrichter (LT) aufweist, dessen Eintrittsflache (RE) den wesentlichen Teil
der Trennwandflache (TW) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftleittrichter (LT) in seinem Trichtergrund ein Eingriffschutzelement (ES) aufweist,
welches durch einen sich in Richtung der Sammelkammer (SR) domartig aufweitenden oder
anders geformten Rippenkorper gebildet ist,
der Liicken zur weitgehend ungehinderten Hindurchfiihrung des Luftstroms (LF) von der
Sammelkammer (SR} zu den Saugmitteln (MO, GB) aufweist und dessen Schutzrippen in der
Trichtermitte des Luftleittrichters (LT), das heiRt zur Offnung zum Geblise (GB) hin, in
Richtung auf die Sammelkammer (SR) abstehen,
und dass die Trennwand (TW), der Luftleittrichter (LT) und dessen vorgesetztes
Eingriffschutzelement (ES) ein einstlickiges Bauteil bilden,
wobei der Luftleittrichter (LT) eine im wesentlichen rechteckférmige Eintrittsflache auf Seiten
der Sammelkammer {SR) aufweist,
und wobei der Luftleittrichter (LT) eine Austrittsfliche aufweist, die im Wesentlichen
kreisrund ausgebildet ist und einen Durchmesser aufweist, der im Wesentlichen der
Eintrittséffnung des Gebladses (GB) der Saugmittel entspricht.
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Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag vom 25. Mai 2020 lautet mit einer
hervorgehobenen Anderung:

1. Staubsauger (SS) zum Aufsaugen und Ansammeln von Partikeln (ST) in mindestens einer
Sammelkammer (SR), mit mindestens einer Aufnahmekammer (MR) fiir Saugmittel (MO, GB)
umfassend ein von einem Motor (MO} angetriebenes Geblése (GB),
wobei die Sammelkammer {SR) und die Aufnahmekammer {MR) durch eine Trennwand (TW)
voneinander separiert sind, die eine Eintrittséffnung fiir einen Luftstrom (LF) von der
Sammelkammer {SR) zu dem Saugmittel (MO, GB) aufweist,
und wobei die Trennwand (TW) als Eintrittséffnung zur Ankopplung der Sammelkammer (SR}
an die Saugmittel (MO, GB) der Aufnahmekammer (MR} einen sich ausgehend von seiner
Eintrittsfliche (RE) bei der Sammelkammer {SR) in Richtung auf die Saugmittel (MO, GB)
verjiingenden Luftleittrichter (LT) aufweist, dessen Eintrittsfliche (RE) den wesentlichen Teil
der Trennwandfliche (TW) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftleittrichter (LT) in seinem Trichtergrund ein Eingriffschutzelement (ES) aufweist,
welches durch einen sich in Richtung der Sammelkammer (SR) domartig aufweitenden oder
anders geformten Rippenkdrper gebildet ist,
der Liicken zur weitgehend ungehinderten Hindurchfiihrung des Luftstroms (LF) von der
Sammelkammer (SR) zu den Saugmitteln (MO, GB) aufweist und dessen Schutzrippen in der
Trichtermitte des Luftleittrichters (LT), das heiRt zur Offnung zum Gebldse (GB) hin, senkrecht
zur Eintrittsfliche (RE) in Richtung auf die Sammelkammer (SR) abstehen,
und dass die Trennwand (TW), der Luftleittrichter (LT) und dessen vorgesetztes
Eingriffschutzelement (ES) ein einstiickiges Bauteil bilden.

Die Klagerin halt die Nichtigkeitsklage auch gegenulber der Verteidigung des Streitpa-
tents mit den Hilfsantragen aufrecht.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Sie halt
das Streitpatent fur rechtsbestandig. Sein Gegenstand sei weder unzureichend
offenbart noch unzulassig erweitert. Die Lehre des Streitpatents sei gegenuber dem
druckschriftlichen Stand der Technik auch neu und beruhe auf einer erfinderischen
Tatigkeit, da sie dem Fachmann am Prioritatstag durch den druckschriftlichen Stand
der Technik nicht nahegelegen habe. Hinsichtlich der von der Klagerin behaupteten
Vorbenutzung bezweifelt die Beklagte, ob die von der Klagerin eingereichten Fotos
denselben Staubsauger zeigten. Die Kombination der Offenbarungen aus verschie-
denen Fotos halt sie fur unzuléassig. Die Beklagte vertritt zudem die Auffassung, es
fehle ein ausreichend substantiierter Vortrag zur Neuheitsschadlichkeit des angeb-

lich vorbenutzten Staubsaugers.
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Der Senat hat die Parteien mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom
16. April 2020 auf die Gesichtspunkte hingewiesen, die fir die Entscheidung voraus-

sichtlich von besonderer Bedeutung sind.

Entscheidungsgriinde

A.

Die zulassige Klage ist in der Sache auch begriindet. Das Streitpatent ist geman
Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52 bis
56 EPU fir nichtig zu erklaren, da sein Gegenstand in der geltenden Fassung des
Streitpatents nach Abschluss des Einspruchsverfahrens vor dem EPA nicht patent-
fahig ist. Auch in keiner der Fassungen, mit denen die Beklagte das Streitpatent
hilfsweise verteidigt, kann es Bestand haben, da insoweit ebenfalls der Nichtigkeits-

grund der fehlenden Patentfahigkeit durchgreift.

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft einen Staubsauger zum Aufsaugen
und Ansammeln von Partikeln in mindestens einer Sammelkammer, mit mindestens
einer Aufnahmekammer fir Saugmittel umfassend ein von einem Motor angetriebenes
Geblase, wobei die Sammelkammer und die Aufnahmekammer durch eine Trennwand
voneinander separiert sind, die eine Eintritts6ffnung fur einen Luftstrom von der Sam-
melkammer zu dem Saugmittel aufweist, und wobei die Trennwand als Eintritts6ffnung
zur Ankopplung der Sammelkammer an die Saugmittel der Aufnahmekammer einen
sich von seiner Eintrittsflache bei der Sammelkammer in Richtung auf das Saugmittel
verjingenden Luftleittrichter aufweist, dessen Eintrittsflache den wesentlichen Teil der

Trennwandflache bildet.
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Nach den weiteren Angaben des Streitpatents kdnne in der Praxis insbesondere bei
ultrakompakten Staubsaugern, vorzugsweise Bodenstaubsaugern, deren Saugleis-
tung zu niedrig sein. Dies kdnne von einer verwinkelten Fihrung des Saugluftstroms
durch die aulRerst kompakte Anordnung der einzelnen Bauteile im Inneren des Gehau-
ses solcher Staubsauger herriihren. Weiterhin konnten in die Chassis eines solchen
Staubsaugers aufgrund des geringen Platzangebots oftmals nur leistungsschwachere
Geblaseaggregate bzw. Saugaggregate eingebracht werden, die gegeniber her-

kommlichen, grol3eren Staubsaugertypen geringere Saugleistungen aufweisen.

2. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift in Absatz [0009]
als Aufgabe der Erfindung, einen Staubsauger bereitzustellen, dessen Saugleistung
selbst bei kompakter Bauweise verbessert ist und zugleich die Verletzungsgefahr

durch rotierende Geblaseblatter vermeidet.

3. Als mafigeblichen Fachmann sieht der Senat einen Hochschulingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau oder Elektrotechnik, der Uber eine mehrjahrige Erfahrung
in der Konstruktion und Entwicklung von Staubsaugern verfiigt. Der Ansicht der
Beklagten, der Fachmann sei hier als Ingenieur, Techniker oder Werkzeugmacher
hauptséachlich aus dem Maschinenbaubereich anzusehen, konnte sich der Senat nicht

anschliefRen.

Il. Zur geltenden Fassung (Hauptantrag)

1. Zur Lésung der genannten Aufgabe schlagt Patentanspruch 1 in der geltenden

Fassung nach der Streitpatentschrift (EP 1 434 512 B9) nach Merkmalen gegliedert

Folgendes vor:

a) Staubsauger zum Aufsaugen und Ansammeln von Partikeln

b) in mindestens einer Sammelkammer,
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c) mit mindestens einer Aufnahmekammer fur Saugmittel umfassend ein von

einem Motor angetriebenes Geblase,

d) wobei die Sammelkammer und die Aufnahmekammer durch eine Trennwand

voneinander separiert sind,

e) die eine Eintritts6ffnung fir einen Luftstrom von der Sammelkammer zu dem

Saugmittel aufweist, und

f)  wobei die Trennwand als Eintrittséffnung zur Ankopplung der Sammelkammer an

die Saugmittel der Aufnahmekammer einen Luftleittrichter aufweist;
g) der Luftleittrichter weist eine Eintrittsflache auf;
h) die Eintrittsflache ist bei der Sammelkammer;

)] ausgehend von seiner Eintrittsflache verjingt sich der Luftleittrichter in Richtung

auf die Saugmittel,

)] die Eintrittsflache des Luftleittrichters bildet den wesentlichen Teil der

Trennwandflache,

k)  wobei der Luftleittrichter in seinem Trichtergrund ein Eingriffschutzelement auf-

weist,

1) welches durch einen sich in Richtung der Sammelkammer domartig auf-

weitenden
I2) oder anders geformten Rippenkdrper gebildet ist,

m) wobei der Rippenkdrper Licken zur weitgehend ungehinderten Hindurch-

fuhrung des Luftstroms von der Sammelkammer zu den Saugmitteln aufweist,

n) dessen Schutzrippen in der Trichtermitte des Luftleittrichters, das heil3t zur

Offnung zum Geblase hin, in Richtung auf die Sammelkammer abstehen,
0) wobei die Trennwand, der Luftleittrichter und dessen vorgesetztes

Eingriffschutzelement ein einstiickiges Bauteil bilden.
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2. Der Senat legt Patentanspruch 1 folgendes Verstandnis zugrunde:

Fig.1 In den Merkmalen a) bis c¢) wird ein

herkdbmmlicher Staubsauger mit einer durch eine
sL
GH

Trennwand voneinander separierten
£ ST Sammelkammer und einer Aufnahmekammer
ELsF I SR mit einem Geblase beansprucht, wodurch fur

;e PF _ _
S den Fachmann mit dem Begriff ,Staubsauger”

LT AL\ 7 =] —TW

68 eiod implizit auch Merkmale offenbart werden, die
Mo // " \ ooo‘\_,KT Staubsaugern prinzipiell immanent sind, wie z.B.
MR™ L A Loge ein Gehause, ein Geblase, sowie Ein- und

i
AV ¥ Er\(‘\ g\m\‘\ s Austrittsoffnungen fir den Luftstrom.

Nach Merkmal d) sind die Sammelkammer (SR) und die Aufnahmekammer (MR) durch
eine Trennwand (TW) voneinander separiert. Entsprechend den
Ausfuhrungsbeispielen sind Sammelkammer und Aufnahmekammer versetzt
zueinander angeordnet. Die Aufnahmekammer weist dabei ein separates, in Richtung
der Sammelkammer offenes Gehause auf, wodurch die Trennwand nur durch eine
Stirnseite der Sammelkammer gebildet wird. Der Senat folgt der Auffassung des
Oberlandesgerichts Dusseldorf im Verletzungsverfahren (NK11, S. 10), wonach auch
der Wandabschnitt, der die Sammelkammer gegentber dem benachbarten separaten
Aufnahmeraum fur die Kabeltrommel abschirmt (vgl. Figur 1), in die ,Trennwand"
einzubeziehen ist und somit die Eintrittsflache des Luftleittrichters einen wesentlichen
Teil der Trennwandflache bildet (vgl. Fig.2 - Merkmal j). Daher fallen dementspre-

chende Gestaltungen der Trennwand auch unter den Streitgegenstand.
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Nach Merkmal e) weist die Trennwand eine Eintrittsoéffnung fur einen Luftstrom von
der Sammelkammer zum Geblase als Saugmittel auf, wobei nach Merkmal f) die Ein-
tritts6ffnung durch einen Luftleittrichter gebildet wird. Dieser Luftleittrichter weist nach
Merkmal g) eine Eintrittsflache auf, die nach Merkmal h) zur Sammelkammer hin aus-
gerichtet ist. Nach Merkmal i) verjingt sich der Luftleittrichter in Richtung auf die Saug-
mittel, d.h. in Richtung der Eintritts6ffnung zur Aufnahmekammer fir das Geblase.
Nach Merkmal j) bildet die Eintrittsflache des Luftleittrichters dabei den wesentlichen

Teil der Trennwandflache.

Die in der mundlichen Verhandlung vertretene Auffassung der Beklagten, dass sich
die Ankopplung gemald Merkmal f) auf den Trichtergrund des Luftleittrichters beziehe
und eine Verjingung gemafld Merkmal i) funktionsorientiert dahingehend auszulegen
sei, dass es keine Verwirbelungen am Trichtergrund gebe, vermag sich der Senat nicht

anzuschlieRRen.

Bezuglich der Auslegung des zwischen den Parteien umstrittenen Begriffs ,Luftleitfil-
ter” folgt der Senat der Auffassung der Klagerin (vgl. Schriftsatz v. 12.10.2018, S. 20),
wonach schon die Ausgestaltung eines Luftleittrichters unter den Anspruch 1 des

Streitpatents fallt, der eine gegenuber einer (kreisférmigen) Eintritts6ffnung grol3ere
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(rechteckige) Eintrittsflache aufweist, und dazwischenliegende, in irgendeiner Form
geneigte Seitenwande aufweist. Ob die geneigten Seitenwande eine Stufe haben und
der Trichter am Trichtergrund zwischen den Seitenwanden und der Eintrittsdffnung
noch eine zur Eintrittsflache parallele Wand aufweist, &ndert nach zutreffender Ansicht
der Klagerin daran nichts, da der Patentanspruch nicht auf einen Luftleittrichter mit
stetig geneigten Seitenwanden zwischen Eintrittsflache und Eintrittsoffnung be-
schrankt ist. Diese Ausgestaltung ist erst Gegenstand des abhangigen Anspruchs 5,
wie die Klagerin zurecht ausfuhrt.

Die Beklagte selbst hat im Verfigungs- bzw. Verletzungsverfahren die breitere, der
Auffassung der Klagerin entsprechende Auslegung vertreten, wonach im geltenden
Anspruch eine spezifische Ausgestaltung des Luftleittrichters nicht beansprucht wird.
Soweit die Beklagte auf ihre eingereichte Anlage (Ausdruck von
https://de.wikipedia.org/wiki/Trichter) verweist, wonach ein Trichter ein Gerét sei, mit
dessen Hilfe man Fliussigkeiten oder kleinkornige Stoffe in GefaRe mit kleiner Offnung,
z. B. Flaschen, einflllen kann, ohne dabei etwas zu verschuitten (S. 17) und durch das
Merkmal j) und daraus folgert, dass der Luftleittrichter eine sich verjuingende Form
aufweist und es sich folglich um einen Trichter im sprachublichen Sinn handele, kon-
nen ihre Einwande nicht greifen. Auch soweit sie auf die urspriingliche Offenbarung
Bezug nimmt und ausfuhrt, ein sich verjingender Luftleittrichter sei in der Anmeldung
zwar stets im Zusammenhang mit einer gezielten Luftfihrung, aber unabhéngig von
deren spezifischer Ausgestaltung offenbart, beschrankt dies den Anspruch in Merkmal
f) nicht. Ihr erganzter Vortrag in der mindlichen Verhandlung, dass unter die Formu-
lierung ,trichterférmig” keine horizontalen Flachen am Grund oder dazwischen fallen
wuirden und dass aus stromungstechnischer Sicht Kanten zu vermeiden seien, es viel-
mehr hauptséchlich auf den Trichtergrund ankomme, der stromungstechnisch giinstig
zu gestalten sei, lasst keine engere Auslegung zu. Der Begriff , Trichter* erfordert im
Gegensatz zur Auffassung der Beklagten keine rotationssymmetrische Form. In der
Beschreibung des Ausfihrungsbeispiels wird der Trichter zwar als ,konusférmig* dar-
gestellt, der Anspruch 1 verlangt jedoch nur ein ,Verjingen® von Eintrittsflache zur
Austrittsflache. Das bedeutet aber nur, dass die Eintrittsflache gréf3er sein muss als
die Austrittsflache.


https://de.wikipedia.org/wiki/Trichter
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Nach Merkmal k) weist der Luftleittrichter in seinem Trichtergrund ein Eingriffschutze-
lement auf, welches durch einen sich in Richtung der Sammelkammer domartig auf-

weitenden (Merkmal I1) oder anders geformten Rippenkoérper gebildet ist (Merkmal 12).

Entsprechend der Absatze [0024] und [0025] in Verbindung mit Figur 4 des Streitpa-
tents ist unter einem domartigen Eingriffschutzelement zu verstehen, dass dieses vor-
zugsweise konusformig in Richtung der Sammelkammer gewdlbt ausgebildet ist. Da
konus- bzw. domférmig gewodlbt auf keine spezielle Form beschrankt ist, fallt unter die
Merkmale k) i.V.m. I1) jedes in irgendeiner Form in Richtung der Sammelkammer vor-
stehendes Eingriffschutzelement. Einen Hinweis, dass der Trichtergrund nicht horizon-
tal sein soll, wie von der Beklagten vorgetragen, kann der Senat in diesem Merkmal

nicht erkennen.

Die in Merkmal 12) beanspruchte, ,andere” Ausbildung wird im Streitpatent an keiner
Stelle beschrieben oder gezeigt, aul3er in dem Hinweis in Absatz [0025], wonach auch
gegebenenfalls anders geformte Rippenkoérper des Eingriffsschutzelements ebenfalls
eine Sicherheitsfunktion erfullen kénnen. Daher fallt unter das Merkmal 12) jeder belie-
big geformte Rippenkdrper, der Bestandteil eines Luftleittrichters ist, die Sicherheits-
funktion eines Eingriffschutzelementes im Sinne des Streitpatents erfullt und dartber

hinaus auch die nachfolgenden Merkmale m) und n) aufweist.

Nach Merkmal m) weist der Rippenkdérper Liicken zur weitgehend ungehinderten Hin-
durchfiihrung des Luftstroms von der Sammelkammer zu den Saugmitteln auf. Fir den
Fachmann ist dieses Merkmal jedem Rippenkorper, der als Eingriffschutzelement in
einem Luftleittrichter eingesetzt ist, immanent, da es als zwingend erforderlich anzu-
sehen ist, dass trotz der Sicherheitsfunktion des Rippenkdérpers der Luftstrom so wenig
wie maoglich behindert wird. Das Merkmal m) wird daher von jedem Rippenkdrper in

einem Luftleittrichter eines Staubsaugers erflillt.

Nach Merkmal n) stehen die Schutzrippen des Rippenkorpers in der Trichtermitte des
Luftleittrichters, das heiRt zur Offnung zum Geblase hin, in Richtung auf die Sammel-
kammer ab. Diese Formulierung entspricht der Beschreibung des domartigen Ein-

griffschutzelementes bzw. Rippenkorpers nach Merkmal 11) in Absatz [0025] bzw. der
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Darstellung in Figur 4. Wie der ,anders” geformte Rippenkérper nach Merkmal 12) ent-
sprechend Merkmal n) gestaltet sein konnte, lasst das Streitpatent offen. Durch das
Merkmal n) wird nur ausgeschlossen, dass ein Rippenkdrper, der ausschliel3lich die
Einstromo6ffnung am Grund des Luftleittrichters verschliel3t und nicht in Richtung der
Sammelkammer Uber den Trichtergrund bzw. die Trichtermitte absteht, unter den Ge-

genstand des Streitpatents fallt.

Nach Merkmal o) bilden abschliel3end die Trennwand, der Luftleittrichter und dessen
vorgesetztes Eingriffschutzelement ein einstuckiges Bauteil. Im entsprechenden Ab-
satz [0027] wird der Begriff ,einstickig” nicht weiter erlautert, es wird nur ausgefuhrt,
dass es ,nicht zur Erfindung gehort, diese drei Komponenten als Einzelbauteile zu fer-
tigen und dann mechanisch aneinander zu koppeln.“ Mit der Formulierung ,mecha-
nisch gekoppelt” wird ausgeschlossen, dass einzeln gefertigte Teile anschlieend
form- und/oder kraftschlissig miteinander verbunden und damit auch wieder vonei-
nander getrennt werden kénnen. Als nicht ausgeschlossen und damit zur Erfindung
gehorend sind Ausgestaltungen anzusehen, bei denen ggf. innerhalb eines Spritzgiel-
vorgangs Einzelteile aus verschiedenen Materialien unlsbar einteilig miteinander ver-
bunden werden oder ggf. Einzelteile aus einem Material chemisch (Kleben) oder ther-

misch (Schweil3en) unlésbar zu einem Bauteil verbunden werden.

3.  Zur Zulassigkeit der Anspruchsfassung

Der Senat konnte nicht feststellen, dass der Anspruch 1 nach Hauptantrag unzulassig
ist. Entgegen der Auffassung der Klagerin geht der Gegenstand des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag nicht Uber den Inhalt der européaischen Patentanmeldung in ihrer ur-
sprunglich eingereichten Fassung hinaus. Der Nichtigkeitsgrund der unzuléssigen Er-
weiterung (Art. 11 § 6 Abs.1 Nr. 3 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU) liegt

daher nicht vor.

Der geltende Anspruch 1 ist im Laufe des Einspruchsverfahrens gegentber der ur-
sprunglich eingereichten Fassung geéndert worden, wobei das Merkmal c) ergéanzt
wurde und die Merkmale h), i) sowie k) bis 0) zum Anspruch 1 hinzugefugt wurden.
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3.1 Nach Auffassung der Klagerin stellt die alternative Ausgestaltung des Staub-
saugers mit einem Rippenkdrper nach Merkmal 12) in Verbindung mit den Merkmalen
m) und n) eine unzuléassige Erweiterung dar, da die Merkmale m) und n) in den ur-
sprunglichen Unterlagen nur in Verbindung mit dem domférmigen Rippenkdrper nach
Merkmal 11) offenbart wurden (NK2, S. 6, Z.30-36; Anspruch 9).

Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschlieBen. Auf Seite 6 der NK2
wird offenbart, dass durch die Trichterform des Eingriffschutzelements in vorteilhafter
Weise der freie Luftquerschnitt zwischen den einzelnen Rippen gré3tmoéglich ausge-
fuhrt werden kann, und somit eine relativ geringe Behinderung des Luftstroms trotz
dieser zusatzlichen Schutzmal3ihahme erreicht werde (Z.25-28) und dass es zusam-
menfassend zweckmaliig sei, ,aus Sicherheitsgriinden in der Trichtermitte des Luft-
leittrichters LT, das heilt zur Offnung zum Geblase hin, Schutzrippen in Form eines
domartigen, in Richtung der Sammelkammer SR abstehenden Eingriffsschutzele-
ments ES vorzusehen. Neben der sich in Richtung der Sammelkammer SR domartig
aufweitenden Form des Eingriffsschutzelements ES kénnen gegebenenfalls auch an-

ders geformte Rippenkoérper ebenfalls eine Sicherheitsfunktion erfullen.” (Z.30 -35).

Dem ist zu entnehmen, dass sich der anders geformte Rippenkdrper nach Merkmal 12)
ausschlieflich in seiner Form (anders als ,domartig“) vom Rippenkdrper nach Merkmal
I1) unterscheidet, aber alle anderen genannten Eigenschaften entsprechend dem
Merkmalen m) und n) aufweist. Damit geht ein Staubsauger mit den Merkmalen 12), m)

und n) aus den urspriinglichen Unterlagen zweifellos hervor.

3.2 Weiterhin vertritt die Klagerin die Auffassung, auch das Merkmal n), wonach
die Schutzrippen des Rippenkorpers in der Trichtermitte des Luftleittrichters, das heif3t
zur Offnung zum Geblase hin, in Richtung auf die Sammelkammer abstehen, ginge
Uber die urspriingliche Offenbarung hinaus. In der NK2, S.6, Z. 30 bis 33 wirde nur
offenbart, dass es zweckmalig sei ,in der Trichtermitte des Luftleittrichters LT, das
heilRt zur Offnung zum Geblase hin, Schutzrippen in Form eines domartigen, in Rich-
tung der Sammelkammer SR abstehenden Eingriffschutzelements ES vorzusehen.*

Demnach solle nur das Eingriffschutzelement und damit ein Element, das von den
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Schutzrippen gebildet wird, in Richtung auf die Sammelkammer abstehen, nicht jedoch
die einzelnen Schutzrippen. Figur 2 der NK2 zeige an der Spitze des Eingriffschutze-
lements kreisformige Rippen und Querstege zwischen diesen Rippen, die nicht in
Richtung auf die Sammelkammer abstehen, sondern sich flach in einer Ebene parallel
zur Trennwand erstrecken. Erst das Zusammenwirken aller Rippen fiihre hier zu einem
in der Trichtermitte in Richtung auf die Sammelkammer abstehenden Eingriffschutze-
lement. Die Schutzrippen in der Trichtermitte stinden jedoch im Gegensatz zu Merk-
mal n) gerade nicht in Richtung auf die Sammelkammer ab. Nur das Eingriffschutze-
lement, das heil3t, die Gesamtheit der Rippen, stehe in der Trichtermitte in Richtung
Sammelkammer ab, alle einzelnen Rippen jedoch keinesfalls. Weiterhin sei urspring-
lich nur offenbart, dass die Schutzrippen das Eingriffschutzelement bilden und dass
der Rippenkoérper somit ausschlie3lich aus Schutzrippen bestehe (,Schutzrippen in
Form eines (...) Eingriffschutzelements” NK“, S. 6), wahrend die Formulierung des
Merkmals n) (,Rippenkorper (...), dessen Schutzrippen (...)") auch umfasse, dass der
Rippenkoérper Schutzrippen aufweisen misse, er jedoch zusatzlich auch weitere Kom-

ponenten aufweisen kdnne.

Auch dieser Auffassung folgt der Senat nicht. Entsprechend der Darstellung der Figu-
ren 2 bis 4 weisen alle Rippen des streitpatentgemaflen Rippenkorpers eine platten-
férmige Struktur auf und sind derart ausgerichtet, dass sich die dinne Ausdehnung
der ,Platte” jeweils senkrecht zur Achse der Eintrittséffnung bzw. des Luftleittrichters
erstreckt, wahrend jede ,Platte” mit einer ihrer beiden Langsausdehnungen vom Trich-
tergrund aus in Richtung auf die Sammelkammer absteht. Dies gilt insbesondere auch
fur die kreisformigen Rippen an der Spitze des Eingriffschutzelements. Damit geht das
Merkmal n) nicht Uber die Gesamtheit der urspriinglichen Offenbarung hinaus.

3.3 Dartber hinaus bemangelt die Klagerin eine Zwischenverallgemeinerung, da
durch Weglassen der Merkmale wie ,Eintrittséffnung EO an der einen Stirnseite des
Gehéauses*, ,im Wesentlichen geradlinig gerichteten Luftstroms", ,die Austrittsoffnung
AO im Gehéause GH*, sowie ,die mechanische Ankopplung des Geblases GB, insbe-

sondere das Abdichtelement GT* der Anspruch 1 unzulassig erweitert sei.
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Diesbezuglich ist den Ausfuhrungen der Beklagten zuzustimmen, wonach es zum
allgemeinen Fachwissen gehort, dass jeder Staubsauger im Gehause implizit ein
Geblase, eine Eintritts6ffnung, die in Verbindung mit der Saugdise steht, und eine
Austrittsoffnung aufweist und diese Merkmale bereits somit durch den Begriff "Staub-
sauger” offenbart sind. Genauso kann der Beklagten gefolgt werden, dass die mecha-
nische Ankopplung des Geblases kein wesentliches Merkmal zur Losung der Aufga-
benstellung des Streitpatents ist. Der ,im Wesentlichen geradlinig gerichtete Luftstrom*
stellt dartber hinaus kein Merkmal des beanspruchten Staubsaugers dar, sondern
ergibt sich erfindungsgemal nur in Folge der speziellen Ausgestaltung der Kompo-

nenten des Staubsaugers.

4. Ausfuhrbarkeit der Erfindung nach dem geltenden Patentanspruch 1

Der Senat konnte auch nicht feststellen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag nicht ausfuihrbar ist. Entgegen der Auffassung der Klagerin ist der Ge-
genstand von Anspruch 1 so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann
die Erfindung Uber die gesamte Breite des Anspruchswortlauts ausfiihren kann. Der
Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausfiihrbarkeit (Art. 11 § 6 Abs.1 Nr. 2 IntPatUG i.V.m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPU) liegt daher nicht vor.

Nach Auffassung der Klagerin sei im Streitpatent nicht offenbart, welcher alternativ
geformte Rippenkorper nach Merkmal 12) auch zugleich die Kriterien der Merkmale m)
und n) und die damit verbundenen technischen Funktionen erfille, die im Streitpatent
nur im Zusammenhang mit der domartigen Ausgestaltung des Rippenkdrpers nach

Merkmal 11) offenbart seien.

Zutreffend argumentiert die Beklagte, der Fachmann erhalte aus der Streitpatentschrift
gerade die nétigen Angaben zur Gestaltung des Rippenkdrpers nach Merkmal 12),
namlich, dass er keine domartige Gestalt aufweisen und trotzdem die technischen
Bedingungen Merkmale m) und n) erfiillen muss (vgl. Auslegung). Der Fachmann ist
in der Lage, eine beliebige andere Form des Rippenkdrpers auszuwahlen, die mit in
Richtung auf die Sammelkammer abstehenden Schutzrippen in der Trichtermitte des
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Luftleittrichters die Funktion des Rippenkorpers als Eingriffschutzelement sicherstellt
und dabei weiterhin Licken zur weitgehend ungehinderten Hindurchflihrung des Luft-
stroms von der Sammelkammer zu den Saugmitteln aufweist. Die Beklagte verweist
dazu beispielhaft auf eine Kastenform, die die Form eines Quaders oder Wiirfels auf-

weisen kdnnte.

Damit ist die Erfindung in der Patentschrift hinsichtlich des mit der Formulierung ,,oder
anders geformter Rippenkoérper" alternativ beanspruchten Gegenstands so deutlich

und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.

5.  Zum Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Patentfahigkeit des Gegenstands des
Patentanspruchs 1 nicht gegeben, da sich der Staubsauger nach Anspruch 1 geman
Hauptantrag fur den Fachmann basierend auf seinem Fachwissen aus dem Stand der
Technik nach der D25 (JP 11-137484 mit deutscher Ubersetzung) naheliegend ergab.
Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit (Art. 1l § 6 Abs.1 Nr. 1 IntPatUG
i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), 56 EPU) liegt daher vor.

5.1 Die D25 zeigt entsprechend der Merkmale a) bis e) einen Staubsauger mit einer
Sammelkammer 1 und einer Aufnahmekammer 2 fir ein von einem Motor angetriebe-
nes Geblase 5 als Saugmittel, wobei die Sammelkammer und die Aufnahmekammer
durch eine Trennwand 1la voneinander separiert sind, die eine Eintritts6ffnung flr
einen Luftstrom von der Sammelkammer zu dem Saugmittel aufweist (vgl. Fig. 1 bis
6). Entsprechend der Figuren 1 bis 5 weist die Trennwand 11a als Eintrittséffnung zur
Ankopplung der Sammelkammer an die Aufnahmekammer einen sich ausgehend von
seiner Eintrittsflache bei der Sammelkammer 1 in Richtung auf das Saugmittel 5 ver-
jungenden Luftleittrichter auf (Merkmal f)), dessen Eintrittsflache zur Sammelkammer
hin gerichtet ist (Merkmal g) und h)), sich von seiner Eintrittsflache in Richtung auf die
Saugmittel verjingt (Merkmal i)), wobei die Eintrittsflache den wesentlichen Teil der
Trennwandflache bildet (vgl. Auslegung - Merkmal j)).
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Figuren 4 und 5 der D25

Der Luftleittrichter zeigt in seinem Trichtergrund ein Ansauggitter 3a, 3b, 3c, 3d, 3e,
welches den Eingriff eines Benutzers in das Geblase verhindert und somit ein Ein-
griffschutzelement entsprechend Merkmal k) darstellt. Entsprechend den Figuren 4
und 5 weist das Eingriffschutzelement einen sich zumindest teilweise in Richtung der
Sammelkammer domartig aufweitenden Rippenkdrper auf [Merkmal 11)], der zwingend
funktionell Licken zur weitgehend ungehinderten Hindurchfiihrung des Luftstroms von
der Sammelkammer zu den Saugmitteln aufweisen muss [Merkmal m)]. In der Trich-
termitte des Luftleittrichters stehen diese domartigen Schutzrippen auch in Richtung

auf die Sammelkammer ab [Merkmal n)].

Damit offenbart die D25 zumindest einen Staubsauger mit den Merkmalen a) bis 1),

m) und n).

Die Beklagte widerspricht dieser Darstellung und fiihrt dazu aus, den Figuren der D25
sei nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, ob die schréag verlaufenden Endbe-
reiche umlaufend verlaufen und sich der Form eines Trichters anndhern. Es kdnnte
sich um Schnittdarstellungen handeln, die an zwei Randbereichen Wandbereiche um-

fassten, die sich parallel zur Eintritts6ffnung erstreckten und sich daher wie

ECLI:DE:BPatG:2020:240920U5Ni25.18EP.0
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Prallwande, nicht aber wie eine einen Luftstrom in Richtung Austrittséffnung lenkende
Trichterwand verhalten wirden. Daher gehe ein Luftleittrichter gemafld Merkmal f) bis

i) aus der D25 nicht unmittelbar und eindeutig hervor.

Die Figuren der D25 zeigen zwar nur Schnittdarstellungen, so dass die genaue Form
der Offnung in der Trennwand 11a nicht eindeutig beschrieben wird. Dies ist aber un-
erheblich, da entsprechend der Auslegung des Patentgegenstands nach Anspruch 1
keine bestimmte Form des Trichters gefordert wird, auf3er dass er sich von seiner Ein-
trittsflache in Richtung der Aufnahmekammer verjingt und am Trichtergrund tber ein
Eingriffschutzelement verfugt. Dies wird von den in den Figuren 4 und 5 der D25 dar-
gestellten Trichtern zumindest in ihrer jeweiligen Schnittebene erfillt. Ob die Trichter
sich Uber den ganzen Umfang verjingen oder - wie in der Darstellung der Beklagten
im Schriftsatz vom 3. April 2019, Seiten 11 und 12, die eine mdgliche Form der Offen-
barung der D25 darstellen soll, - zwei geneigte und zwei senkrechte Seitenwéande auf-
weist, spielt entsprechend der Auslegung des Patentgegenstands dabei keine Rolle.
Im Ubrigen stellt nach Auffassung des Senats auch die von der Beklagten gezeigte
mogliche Ausfihrungsform der Offenbarung der D25 einen Luftleittrichtrichter mit den
Merkmalen f) bis k) dar.

Daruiber hinaus zeigen die Figuren 4 und 5 der D25 entgegen der in der mundlichen
Verhandlung vertretenden Auffassung der Beklagten auch den Teil des Merkmals f),
wonach der Luftleittrichter als Teil der Trennwand zur Ankopplung der Sammelkammer
an die Saugmittel der Aufnahmekammer dient. In den Figuren 4 und 5 der D25 ist die
Saugseite des Ventilators tiber Halte- bzw. Dichtgummis 14 mit der Offnung im Trich-
tergrund verbunden (vgl. Absatz [0004]). Dies entspricht der streitpatentgemaf3en
Ldsung, wonach das Geblase GB ebenfalls nur tber ein Abdichtungselement GT an
die Austritts6ffnung KRO im Grund des Luftleittrichters LT angekoppelt ist (Fig. 4,
Absatz [0022]).

Schliel3lich geht auch das Merkmal o) aus der Druckschrift D25 hervor, denn entspre-
chend den Figuren 4 und 5 sowie der Beschreibung in Absatz [0015] der D25 stellen
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die Trennwand 11a, der in der Trennwand 11a gebildete Luftleittrichter und das Ein-
griffschutzelement 3a Bestandteile des Hauptkorpers 11 dar und kdnnten daher ent-

sprechend Merkmal o) ein einsttickiges Bauteil bilden.

Die Beklagte tritt dem entgegen, da nach ihrer Ansicht die Einstiickigkeit gemaf3 Merk-

mal 0) der D25 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sei.

Der Beklagten kann insofern gefolgt werden, dass das Merkmal der einstiickigen Aus-
fuhrung von Trennwand, Luftleittrichter und Eingriffschutzelement gemaf} Merkmal o)
in der D25 nicht explizit offenbart wird. Allerdings sind der D25 auch keinerlei Ausfuh-
rungen oder Hinweise zur einzig moglichen Alternative zu Merkmal o), namlich, dass
Trennwand, Luftleittrichter und Eingriffschutzelement drei separate Bauteile darstellen,
die mechanisch miteinander gekoppelt sind, zu entnehmen. Daher ist davon auszuge-
hen, dass fiur den Fachmann in der D25 beide alternativen Mdglichkeiten und damit
auch die einstiickige Ausgestaltung von Trennwand, Luftleittrichter und Eingriffschut-
zelement zumindest nahegelegt wird. Hiervon ist umso mehr auszugehen, als fir den
Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Figur 4 oder 5 ersichtlich ist, dass auf-
grund der augenscheinlich einheitlichen Schraffierung dort Trennwand, Luftleittrichter
und dessen vorgesetztes Eingriffschutzelement ein einstiickiges Bauteil bilden. Diese
Auffassung konnen auch die von der Beklagten in der mindlichen Verhandlung vor-
gelegten VergroRerungen der Figuren 4 und 5 der D25 mit den dort zusétzlich einge-
zeichneten Schraffurlinien nicht widerlegen. Zwar zeigen diese Vergro3erungen bei
genauer Betrachtung, dass die Schraffur nicht in allen Bereichen des dortigen
Eingriffschutzelements exakt deckungsgleich zur Schraffur des Luftleittrichters und der
Trennwand ist, der Senat folgt diesbezliglich jedoch der Klagerin, dass es sich bei
Patentzeichnungen nicht um perfekte technische Zeichnungen handelt, augenschein-

lich die Schraffur einheitlich ist und damit von einer Einstiickigkeit auszugehen ist.

In diesem Zusammenhang kann das von der EPA-Beschwerdekammer (vgl. NK7) vor-
getragene Argument nicht berzeugen, wonach die Schraffur vermittle, dass nicht nur
Trennwand, Luftleittrichter und dessen vorgesetztes Eingriffschutzelement, sondern
auch das Gehause einteilig seien, aber ein derartiges Gebilde spritztechnisch nicht

bzw. nur sehr aufwandig herstellbar sei. Denn das Gehause kdnnte beispielsweise
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ohne weiteres — wie gerade auch bei Staubsaugern ublich — in der Langsachse geteilt

sein.

Wie die Klagerin im Schriftsatz vom 22. 01.2020 im Ubrigen zutreffend ausfiihrt, kann
das Merkmal der Einstlckigkeit [Merkmal 0)] jedenfalls als eine fir den Fachmann
vollig naheliegende Malinahme angesehen werden. Es liegt im Griffbereich des Fach-
manns, die Gestaltung der Trennwand mit dem Eingriffsschutzelement aus einer der
beiden einzig moglichen Alternativen, einstickig bzw. mehrstickig, auszuwéhlen und
dementsprechend zu fertigen. Beim Entwicklungsstand der Spritzgiel3technik stehen
einer einstickigen Gestaltung auch keine fertigungstechnischen Schwierigkeiten ent-
gegen, so dass dem Fachmann die einstlickige Gestaltung nach Merkmal o) auf der
Hand gelegen hat, um die Anzahl der Einzelteile des Staubsaugers zu minimieren und
damit die Fertigung zu vereinfachen, was der Fachmann grundsatzlich immer anstrebt.
Da er die weitere Optimierung des Herstellverfahrens zur Kostenreduzierung stets im
Blick hat, kann in einer derartigen Optimierung keine erfinderische Téatigkeit, sondern
nur eine dem Fachmann im Rahmen seines Fachwissens und Fachkdnnens mogliche
konstruktive Modifikation bzw. fachibliche Vorgehensweise gesehen werden, ohne

dass dieser hatte erfinderisch tatig werden mussen.

Die Beklagte hat zwar zutreffend festgestellt, dass die in Figur 4 und 5 als Ausflh-
rungsbeispiel gezeigten Staubsaugergehause der D25 tatsachlich nur unter erhebli-
chem Aufwand oder gar nicht in einem Arbeitsgang einstiickig zu fertigen waren. Dies
bedeutet aber keineswegs, dass der Fachmann aufgrund dessen ausgehend von der
D25 eine einstlckige Gestaltung zwingend ausgeschlossen bzw. nicht in Erwagung

gezogen hatte.

Im Rahmen seiner routinemaRigen Uberlegungen zur einstiickigen Ausbildung des
Staubsaugers der D25 konnte der Fachmann die Form und Ausrichtung der Streben
des Eingriffsschutzelementes so @andern, dass ein in einem Zug spritzgegossenes
Bauteil problemlos ausgeformt werden kann. Sollte der Fachmann aufgrund der stro-
mungstechnischen Aufgabenstellung der D25 davon abgehalten werden, die Form
bzw. Anordnung der Streben zu verdndern, besteht alternativ jedoch auch die Még-

lichkeit, die Aufnahmekammer mit Trennwand, Trichter und Eingriffsschutzelement in
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einem Arbeitsschritt spritzzugiel3en und in einem zweiten Arbeitsschritt die Gehause-
wand der Sammelkammer in einer zweiten Form anzugiel3en. Dariliber hinaus ware es
auch moglich, Trennwand, Trichter und Eingriffsschutzelement in einem Arbeitsgang
einstuckig zu fertigen und danach mechanisch mit dem Staubsaugergeh&ause zu ver-
binden.

Die Ausfuihrungen der Beklagten zu den Schraffurlinien des in Figur 7 der D25 darge-
stellten Standes der Technik, wonach der Fachmann aufgrund der Schraffur des
Staubsaugerbeutels zu der Annahme gelangen wuirde, der gezeigte Staubsaugerbeu-
tel kénnte einstiickig mit dem Staubsaugergehduse gefertigt worden sein, liegen

neben der Sache und sind daher unbeachtlich.

5.2. Nachdem der Fachmann am Prioritétstag jedenfalls ausgehend von der D25,
ohne erfinderisch tatig zu werden, zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1
des Streitpatents gelangen konnte, ist dieser mangels Patentfahigkeit fur nichtig zu
erklaren.

Dies gilt auch fur die auf Patentanspruch 1 riickbezogenen Ansprliche 2 bis 9, die die
Beklagte nicht eigenstandig verteidigt. Vielmehr hat sie durch die Stellung von Hilfsan-

tragen versucht, zu einer Patentfahigkeit des Gegenstands zu gelangen.

Vor dem Hintergrund der fehlenden Patentfahigkeit des Gegenstands des Streitpa-
tents ausgehend von der Druckschrift D25 kommt es nicht mehr entscheidungserheb-
lich darauf an, ob die geltend gemachte Vorbenutzung des Staubsaugers Miele S 500

bzw. S548 die patentgeméafien Merkmale zeigt.

[ll. Zu den Fassungen nach den Hilfsantragen

Entgegen der Auffassung der Beklagten beruhen auch die Gegenstande des An-

spruchs 1 nach den jeweiligen Hilfsantrdgen 1 bis 7, sowie des weiteren Hilfsantrags
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vom 25. Mai 2020 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit, da sich der jeweils bean-
spruchte Staubsauger dem Fachmann basierend auf seinem Fachwissen aus dem
Stand der Technik nach der D25 naheliegend ergab. Der Nichtigkeitsgrund der fehlen-
den Patentfahigkeit (Art. 1l § 6 Abs.1 Nr. 1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1a), 56 EPU)
liegt daher vor.

1. Hilfsantrag 1:

In Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 1 wurde zusatzlich das Merkmal p1) in den Anspruch

1 aufgenommen, wonach

,der Luftleittrichter von dem Teil der Trennwandflache, das keine Eintrittsflache

des Luftleittrichters ist, in Richtung Saugmittel absteht,”

Nach der Beklagten geht dieses Merkmal aus den Figuren 1, 3 und 4 des Streitpatents

hervor.

1.1 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist zulassig.

Nach Auffassung der Klagerin beruht der Gegenstand von Anspruch 1 gemalf3 Hilfsan-
trag 1 auf einer unzuldssigen Erweiterung, da die gewahlte Formulierung keine Stlitze
in der Beschreibung des Streitpatents finde. Ein Teil der Trennwandflache, das keine
Eintrittsflache des Luftleittrichters ist, wirde an keiner Stelle beschrieben oder auch
nur erwahnt. Selbst wenn somit den Figuren ein Abstehen des Luftleittrichters von dem
Teil der Trennwandflache, das keine Eintrittsflache des Luftleittrichters ist, zu entneh-
men sein sollte, was bestritten wird, so sei dieses Merkmal nicht als zur Erfindung

gehdrendes Merkmal urspriinglich offenbart.

Aus Sicht des Senats ist das Merkmal jedenfalls den Figuren 1 und 4 zu entnehmen
und gehort damit auch zur ursprtinglichen Offenbarung. Ob, wie die Klagerin zutreffend
ausfuihrt, weder das Merkmal an sich noch dessen mdglicher Beitrag beim Zustande-

kommen der erfindungsgemaf3en Wirkung in der Beschreibung in irgendeiner Form
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explizit oder implizit erwahnt werden, spielt dabei keine Rolle Es reicht aus, dass — wie
vorliegend - eine Ausfuhrungsform mit dem Merkmal in der Anmeldung als eine
maogliche Ausfihrungsform der Erfindung dargestellt ist (vgl. BGH GRUR 2007, 578,
580 - ruckspulbare Filterkerze sowie BGH GRUR 2010, 599 Rn. 22 — Formteil).

1.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist jedoch nicht patent-

fahig.

Das Merkmal, wonach ,der Luftleittrichter von dem Teil der Trennwandflache, das
keine Eintrittsflache des Luftleittrichters ist, in Richtung Saugmittel absteht,” geht zwar
nicht eindeutig aus der D25 hervor.

Das Merkmal lag fur den Fachmann jedoch ausgehend von der D25 nahe. Der Fach-
mann setzt den in den Figuren 4 und 5 gezeigten, schraffierten Bereich der Trennwand
um den Trichter herum nicht mit einem massiven Block gleich, der um 360° um die
Trichterachse umlauft. Dies wére sehr materialintensiv, wirde den Staubsauger unno-
tig schwerer machen und ware auch technologisch nicht erforderlich. Aufgrund seines
Fachwissens geht er vielmehr davon aus, dass bei derartigen Ausgestaltungen ubli-
cherweise vorhandene Verstarkungsstreben, welche die Trichterwand weniger massiv

ausgestalten, in der Schnittebene liegen.

Eine derartige Gestaltung mit Verstarkungsstreben war fir den Fachmann aus Grtin-

den der Material- und Kostenersparnis naheliegend.

2. Hilfsantrag 2

Der Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2 enthalt, alternativ zu Hilfsantrag 1, das zusatzli-
che Merkmal p2), wonach

,<die Innenwénde des Luftleittrichters (LT) schliellich eine im Querschnitt etwa
kreisrunde Ausgangso6ffnung zur Ankopplung der etwa kreisrunden
Ansaugrohre (AR) des Geblases (GB) bilden.”
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2.1 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist zulassig.

Die neue Formulierung beruht auf Absatz [0022], Z. 51 — 53 und Absatz [0023], Z. 21
- 23 des Streitpatents (vgl. auch S.4 Z 37-38 und S. 5 Z. 21-23 der NK2) in Verbindung
mit Figur 4.

2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist nicht patentfahig.

Mit der Klagerin ist davon auszugehen, dass auch die Ansaug6ffnung 16 in der D25
kreisrund gestaltet ist. Die kreisrunde Form ergibt sich dabei fir den Fachmann aus
der stromungstechnisch zwingend rotationssymmetrischen Gehéauseform des Gebla-
ses. Um einen homogenen Luftstrom zu gewahrleisten, ist auch fir den an das
Geblase angrenzenden Bereich des dortigen Luftleittrichters von einer kreisrunden

Form auszugehen.

Der Senat schliel3t sich dartber hinaus der Auffassung der Klagerin an, dass es auf
die Art der mechanischen Kopplung nicht ankommt, da diese nicht beansprucht wird.
Diesbezlglich ist es auch unschédlich, dass bei der in der D25 gezeigten Ankopplung
die Ansaugréhre 16 in einen Expansionsraum hineinragt, wie dies von der Beklagten

beméangelt wird.

3. Hilfsantrag 3

Der Anspruch 1 gemalfd Hilfsantrag 3 enthélt, alternativ zu den Hilfsantragen 1 und 2,

das zusétzliche Merkmal p3), wonach

w2der Luftleittrichter (LT) eine im wesentlichen rechteckférmige Eintrittsflache auf

Seiten der Sammelkammer (SR) aufweist.”

3.1 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist zulassig. Die neue Formulierung

entspricht wortlich Anspruch 4 des Streitpatents.



-33 -

3.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist nicht patentfahig.

Das Merkmal wird zwar in den Schnittdarstellungen der D25 nicht gezeigt Der Senat
folgt diesbezuglich jedoch der Argumentation der Klagerin, wonach auswechselbare
Motorschutzfilter am Ubergang von Sammelkammer zu Motorkammer zum Fachwis-
sen des Fachmanns gehéren. Ublicherweise sind derartige Filterelemente i.d.R. auch
rechteckig zugeschnitten. Doch selbst ohne einen entsprechenden Filtereinsatz war
es fur den Fachmann auch bei dem aus der D25 bekannten Staubsauger naheliegend,
die Eintrittsflache an der Sammelkammer rechteckig zu gestalten, um eine grof3tmog-
liche Ansaugflache fur die im Allgemeinen quaderférmig ausgebildeten Staubbeutel zu
generieren. Daher war es fur den Fachmann aufgrund seines Fachwissens und fach-
ublicher Uberlegungen durchaus naheliegend, eine im Wesentlichen rechteckformige

Eintrittsflache bei einem Staubsauger gemal D25 vorzusehen.

4. Hilfsantrag 4

Der Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 enthalt zusatzlich zum Anspruch 1 geman Hilfs-

antrag 3 das zusatzliche Merkmal p4), wonach

,2das Innere des Luftleittrichters (LT) mit einer etwa kreisrunden Austrittséffnung
(KRO) endet.”

4.1 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 dirfte entgegen der Auffassung der Kl&-
gerin zulassig sein da die neue Formulierung wortlich Absatz [0022], Z. 51-53 des
Streitpatents entspricht und auch der urspringlichen Offenbarung (NK 2, Seite 4,
Zeilen 37f) zu entnehmen ist. Im Ergebnis kann die behauptete unzuldssige
Erweiterung dahingestellt bleiben, da Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 jedenfalls

nicht patentfahig ist.
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4.2 Das Merkmal wird in der D25 nicht explizit gezeigt. Entsprechend der Ausfuhrun-
gen zum Hilfsantrag 2 ist aufgrund der Ublicherweise kreisrunden Form der Ansaugoff-
nung Ublicher Geblase und des erforderlichen Ubergangs bzw. Anschlusses am Luft-
leittrichter eine etwa kreisrunde Austritts6ffnung des Luftleittrichters fir den Fachmann
jedoch als naheliegend anzusehen.

Daher ist Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 nichts zu entnehmen, was tUber den An-

spruch 1 gemafl Hilfsantrag 3 hinaus zur Patentfahigkeit des Gegenstands des An-
spruchs 1 beitragen kdnnte.

5. Hilfsantrag 5

Der Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 5 enthalt zusatzlich zum Anspruch 1 geman Hilfs-

antrag 3 das zusatzliche Merkmal p5), wonach

,die Innenwénde des Luftleittrichters (LT) schliel3lich eine im Querschnitt etwa
kreisrunde Ausgangs6ffnung zur Ankopplung der etwa kreisrunden Ansaug-
réhre (AR) des Geblases (GB) bilden.”

In Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 5 werden damit die zusatzlichen Merkmale der Hilfs-
antrage 2 und 3 kombiniert.

Im Ergebnis ist dieser Anspruchsfassung nichts zu entnehmen, was lber den
Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 3 hinaus zur Patentfahigkeit des Gegenstands des

Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 beitragen konnte.

Entsprechend den Ausfiihrungen zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfs-

antrag 2 bzw. 3 ist der Gegenstand des Hilfsantrags 5 ebenfalls nicht patentfahig.
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6. Hilfsantrag 6

Der Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 6 enthalt zusatzlich zum Anspruch 1 gemal3 Haupt-
antrag das zusatzliche Merkmal p6), wonach

,<der Luftleittrichter (LT) eine Austrittsflache aufweist, die im Wesentlichen kreis-
rund ausgebildet ist und einen Durchmesser aufweist, der im Wesentlichen der

Eintrittséffnung des Geblases (GB) der Saugmittel entspricht.”

6.1 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 ist zulassig. Die neue Formulierung ent-

spricht wortlich dem geltenden Anspruch 6 des Streitpatents.

6.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrags 6 ist nicht patentfahig.
Das Merkmal p6) ist der Figur 5 der D25 entnehmbar. Die Einwande der Beklagten
(SSv. 17.07.20, S. 11), fur die Ausfuhrungsform gemalf Figur 5 kdme eine einsttickige
Fertigung nicht in Betracht, da der daflr erforderliche technische Aufwand zumindest
viel zu grof3 ware, vermdgen entsprechend den Ausfihrungen zum Merkmal o) des

Anspruchs 1 nach Hauptantrag nicht zu Gberzeugen.

Ahnliche Ausgestaltungen zeigen dariiber hinaus auch die D1, D6 und D24.

7. Hilfsantrag 7

In Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 7 werden die zusatzlichen Merkmale der Hilfsantrage

3 und 6 kombiniert.
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Dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 mit dem Merkmal p6) ist nichts zu entnehmen,
was Uber den Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 hinaus zur Patentfahigkeit des Gegen-

stands des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 7 beitragen kdnnte.
Entsprechend den Ausfuhrungen zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfs-

antrag 3 bzw. 6 ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7 eben-

falls nicht patentfahig.

8. Hilfsantrag vom 25. Mai 2020

Der Hilfsantrag vom 25. Mai 2020 erganzt den Hauptantrag in Merkmal n) durch das

nachfolgend unterstrichene Teilmerkmal

,dessen Schutzrippen in der Trichtermitte des Luftleittrichters, das heit zur Off-

nung zum Gebl&se hin, senkrecht zur Eintrittsflache (RE) in Richtung auf die

Sammelkammer abstehen,”

8.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags vom 25. Mai 2020 ist

zulassig.

In der Figur 2 des Streitpatents ist ersichtlich, dass die Schutzrippen in der Trichter-

mitte senkrecht zur Eintrittsflache in Richtung auf die Sammelkammer abstehen.

8.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags vom 25. Mai 2020 ist

nicht patentfahig.

Auch bei dem aus der D25 bekannten Staubsauger sind die Rippen in der Trichtermitte

gemal der dortigen Fig. 4 senkrecht zur Eintrittsflache ausgerichtet.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatGi. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO,
die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemaf3 8 110 PatG gegeben.
Die Berufungsfrist betragt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollstan-
diger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten

nach der Verkiindung (8 110 Abs. 3 PatG).

Die Berufung wird nach 8 110 Abs. 2 PatG durch Einreichung der Berufungsschrift
beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe eingelegt.

Martens Puschel Rippel Brunn Maierbacher
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