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UPC CFI, Local Division Munich, 21 May 2024,
Dyson v SharkNinja

Appeal:

e IPPT20241009, UPC CoA, SharkNinja v Dyson
e IPPT20241021, UPC CoA, SharkNinja v Dyson
Reversed:

e [PPT20241203, UPC CoA, SharkNinja v Dyson

A hand-held cleaning appliance

PATENT LAW - PROCEDURAL LAW

Preliminary injunction for Germany and France

(Rule 211 RoP)

Urgency (Rule 209(2) RoP):

e two months is normally not an unreasonably long
wait for filing an application for provisional
measures

in the case of a suspected infringement in two or more
countries, in view of the necessary prior examination as
to whether the embodiments of the defendants actually
make use of the teaching of the patent in suit and whether
legal action will also be possible with a prospect of
success, and in view of the corresponding serious
preparation of the proceedings,

Claim interpretation (article 69 EPC)

e The patent claim is not only the starting point, but
the decisive basis for determining the scope of
protection of a European patent under Art 69 EPC
in__conjunction _with the Protocol on the
Interpretation of Art 69 EPC.

The interpretation of a patent claim does not depend
solely on its exact wording in the linguistic sense.
Rather, the description and the drawings must always be
consulted as explanatory aids for the interpretation of the
patent claim and not only for the elimination of any
ambiguities in the patent claim. However, this does not
mean that the patent claim merely serves as a guideline
and that its subject matter also extends to that which,
after examination of the description and the drawings,
appears to be the patent proprictor's request for
protection. The patent claim must be interpreted from
the perspective of a person skilled in the art. When

applying these principles, fair protection for the patent
proprietor should be combined with sufficient legal
certainty for third parties. These principles for the
interpretation of a patent claim apply equally to the
assessment of infringement and the legal validity of a
European patent (UPC CoA 335/2023 and CoA
8/2024).

Nullity arguments in proceedings for provisional
measures (Article 62 UPCA, Rule 211(2) RoP)

e Due to the summary nature of the examination of
the legal validity in proceedings for the adoption of
provisional measures, it is not possible to consider a
full examination of all challenges to the legal validity
as_in nullity proceedings. Rather, the number of
arguments raised against the legal validity in the
present case must be reduced to the three best
arguments from the point of view of the defendants.

No interim award of costs (Rule 211(1)(d) RoP)

o There is no reason for a provisional decision on
costs in proceedings to order interim measures if the
summary proceedings - as here - must be followed by
proceedings on the merits and no special reasons, e.g.
an insolvency risk, have been put forward that would
require such an order. In this respect, the applicant
has not argued that and why it would have to bear an
insolvency risk of the other party with regard to the
costs, for example. There are no other indications of
this.

Source: Unified Patent Court

UPC Court of First Instance,

Local Division Munich, 21 May 2024

(Zigann, Pichlmaier, Schober, Weber)

Lokalkammer Miinchen

UPC_CFI 443/2023

Anordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen
Patentgerichts in dem Verfahren auf Erlass einstweiliger
MaBnahmen betreffend das Europdische Patent 2 043
492 erlassen am 21/05/2024

LEITSATZE:

1. Bei einer vermuteten Rechtsverletzung in zwei oder
mehreren Lédndern kann im Hinblick auf die notwendige
vorherige Priifung, ob die Ausfiihrungsformen der
Antragsgegnerinnen tatsdchlich von der Lehre des
Streitpatents Gebrauch machen und ob eine
Rechtsverfolgung auch erfolgsversprechend moglich
sein wird, sowie im Hinblick auf eine entsprechende
seridse Prozessvorbereitung, regelmifBig nicht der
Schluss gezogen werden, dass unangemessen lange
zugewartet wurde, wenn innerhalb von zwei Monaten
der Antrag auf Anordnung einstweiliger MaBBnahmen
eingebracht wurde.

2. Fir die Auslegung des Patents oder bestimmter
Merkmale im Patentanspruch ist von den vom
Berufungsgericht zu UPC_CoA_335/2023 aufgestellten
Grundsétzen auszugehen. Dies gilt gleichermallen fiir
die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands
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eines europdischen Patents. Der angemessene Schutz fiir
den Patentinhaber sowie eine damit verbundene
ausreichende Rechtssicherheit fiir Dritte bestimmt sich
mafgeblich nach dem vom Patentinhaber gewihlten
Wortlaut im Lichte der Beschreibung und der
Zeichnungen. Die Auslegung kann im Ergebnis zu
einem weiteren oder engeren Verstdndnis fiihren.

3. Aufgrund des summarischen Charakters der
Rechtsbestandspriifung in einem Verfahren auf Erlass
einstweiliger MafBnahmen kommt keine
vollumfangliche Priifung aller Rechtsbestandsangriffe
wie in einem Nichtigkeitsverfahren in Betracht.
Vielmehr ist die Anzahl der dem Rechtsbestand
entgegengehaltenen Argumente in der Regel auf die aus
Sicht des Antragsgegners besten drei zu reduzieren.

4. Sofern von der obsiegenden Partei keine gewichtigen
Griinde (z.B. Tragen des Insolvenzrisikos der
Gegenseite) angeflihrt werden, besteht fiir die
Anordnung einer vorldufigen Kostenerstattung in
Verfahren zur Anordnung einstweiliger MaBnahmen
jedenfalls dann keine Veranlassung, wenn auf das
Eilverfahren — wie hier — ein Hauptsacheverfahren
folgen muss.

Keywords:
Antrag auf Erlass einstweiliger =~ MaBnahmen;
unangemessen langes Zuwarten; Auslegung des

Patentanspruchs; Rechtsbestand des Verfiigungspatents
ANTRAGSSTELLERIN:

Dyson Technology Ltd.,

Tedbury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 ORP,
Grof3britannien,

vertreten durch die Geschéftsfiihrer Richard John Bevan
und Martin William Bowen, ebenda, vertreten durch:
Rechtsanwiltin Dr. Constanze Krenz, DLA Piper UK
LLO, Maximilanstrafie 2, 80539 Miinchen elektronische
Zustelladresse: constanze. krenz@dlapiper.com
mitwirkend: David KleB, Dr. Benedikt
Hammerschmied, Dr. Joschua Fiedler, DLA Piper
Miinchen

ANTRAGSGEGNER:

1. SharkNinja Europe Limited,

3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB, Grofbritannien,
Zustelladresse: Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am
Main

2. SharkNinja Germany GmbH

Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main

beide vertreten durch: Rechtsanwalt Wolrad Prinz zu
Waldeck und Pyrmont, Freshfields Bruckhaus Deringer
Rechtsanwilte Steuerberater PartG mbB,
Feldmiihleplatz 1, 40545 Diisseldorf elektronische
Zustelladresse: wolrad.waldeck@freshfields.com
mitwirkend: Caroline  Horstmann,  Freshfields
Bruckhaus Deringer Diisseldorf

STREITPATENT:

EUROPAISCHES PATENT 2 043 492
SPRUCHKORPER/KAMMER:

Spruchkorper der Lokalkammer Miinchen
MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden
Richter Dr. Zigann, die rechtlich qualifizierten Richter

Pichlmaier und Dr. Schober sowie den technisch
qualifizierten Richter Weber erlassen.
VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch
GEGENSTAND: R 211 VerfO -
Anordnung einstweiliger Maflnahmen
MUNDLICHE VERHANDLUNG: 22.03.2024
KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:
Die Antragstellerin ist eingetragene Inhaberin des
Europdischen Patents 2 043 492 (nachfolgend:
Streitpatent). Das Streitpatent wurde am 06.07.2007
unter Inanspruchnahme der englischen Prioritdt GB
0614235 vom 18.07.2006 in englischer Sprache
angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung
erfolgte am 08.04.2009. Das Streitpatent steht derzeit in
der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich in
Kraft. Die Antragstellerin hat zundchst am 04.04.2023
das  OptOut des hiesigen Streitpatents vom
Einheitspatentgericht erkldrt. Diesen Opt-Out hat sie
jedoch am 24.11.2023 wirksam widerrufen.

Das Streitpatent stellt einen ,,in der Hand gehaltene
Reinigungsvorrichtung* (nachfolgend:
,,Handstaubsauger*) unter Schutz. Sein Patentanspruch
1 ist im englischen Original wie folgt formuliert:

“A hand-held vacuum cleaner (10) comprising a suction
conduit (14) having a longitudinal axis, an airflow
generator (36) for generating an airflow along the
suction conduit, cyclonic separating apparatus (18)
arranged in communication with the suction conduit
(14) for separating dirt and dust from the airflow, a
power source (32) for supplying power to the airflow
generator (36) and an elongate handle (28)
characterized in that the elongate handle (28) is
disposed between the airflow generator (36) and the
power source (32) and dimensioned and arranged to be
gripped by a user’s hand, wherein the elongate handle
(28) lies transverse to the longitudinal axis of the suction
conduit (14) and the cyclonic separating apparatus (18)
is positioned between the suction conduit (14) and the
elongate handle (28).

In deutscher Ubersetzung:

,In der Hand gehaltener Staubsauger (10), der einen
Saugkanal (14), der eine Ldngsachse hat, einen
Luftstromerzeuger (36), um einen Lufistrom ldngs des
Saugkanals zu erzeugen, eine
ZyklonAbscheidevorrichtung (18), die in Verbindung
mit dem Saugkanal (14) angeordnet ist, um Schmutz und
Staub aus dem  Luftstrom abzuscheiden, eine
Energiequelle (32), um den Luftstromerzeuger (36) mit
Energie zu versorgen, und einen ldnglichen Griff (28)
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der ldngliche
Griff (28) zwischen dem Luftstromerzeuger (36) und der
Energiequelle (32) angeordnet und dafiir bemessen und
angeordnet ist, durch eine Hand eines Benutzers
ergriffen zu werden, wobei der ldngliche Griff (28) quer
zu der Ldngsachse des Saugkanals (14) liegt und die
Zyklon-Abscheidevorrichtung  (18) zwischen dem
Saugkanal (14) und dem ldnglichen Griff (28)
angeordnet ist.

Die Parteien gliedern Anspruch 1 wie folgt:

1. In der Hand gehaltener Staubsauger (10),

1.1 der einen Saugkanal (14), der eine Langsachse hat,

Antrag auf
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1.2 einen Luftstromerzeuger (36), um einen Luftstrom
langs des Saugkanals zu erzeugen,

1.3 eine Zyklon-Abscheidevorrichtung (18), die in
Verbindung mit dem Saugkanal (14) angeordnet ist, um
Schmutz und Staub aus dem Luftstrom abzuscheiden,

1.4 eine Energiequelle (32), um den Luftstromerzeuger
(36) mit Energie zu versorgen, und

1.5 einen lidnglichen Griff (28) umfasst,

1.5.1 dadurch gekennzeichnet, dass der lingliche Griff
(28) zwischen dem Luftstromerzeuger (36) und der
Energiequelle (32) angeordnet und

1.5.2 dafiir bemessen und angeordnet ist, durch eine
Hand eines Benutzers ergriffen zu werden,

1.5.3 wobei der ldngliche Griff (28) quer zu der
Langsachse des Saugkanals (14) liegt und

1.5.4 die Zyklon-Abscheidevorrichtung (18) zwischen
dem Saugkanal (14) und dem lénglichen Griff (28)
angeordnet ist.

Das Streitpatent verweist in seiner Beschreibung auf aus
dem Stand der Technik bekannte Modelle von
Handstaubsaugern. Solche Handstaubsauger sind in
ihrer herkdmmlichen Gestaltung nicht ergonomisch
ideal gestaltet und deshalb unkomfortabel und ermiidend
zu benutzen. Aufgabe des Streitpatents ist es daher,
einen Staubsauger zu gestalten, der sich sowohl gut
fihren als auch durch eine  vorteilhafte
Gewichtsverteilung  leicht und  ermiidungsarm
kontrollieren ldsst (vgl Absatz [0006]).

Die nachfolgenden Figuren 1 und 2 zeigen eine
isometrische und eine teilweise freigeschnittene
Seitenansicht ~ eines  Ausfiihrungsbeispiels.  Der
Handstaubsauger (10) umfasst einen Hauptkorper (12).
Der Hauptkorper (12) umfasst eine Saugleitung (14) mit
einer Saug6ffnung (16). Der Hauptkorper (12) umfasst
aullerdem eine Zyklon-Abscheidevorrichtung (18) zum
Abscheiden von Schmutz und Staub aus einem durch die
Ansaugdffnung (16) angesaugten Luftstrom. Die
ZyklonAbscheidevorrichtung (18) steht in Verbindung
mit der Saugleitung (14) und der Saugdffnung (16). Die
Zyklon-Abscheidevorrichtung (18) umfasst einen
stromaufwarts gelegenen Zyklon (20) und eine Vielzahl
von stromabwdrts gelegenen Zyklonen (22).

Mit ihrem Antrag auf Anordnung -einstweiliger
MaBnahmen richtet sich die Antragstellerin gegen das
Angebot und den Vertrieb des Models Shark Detect Pro
in der Version ohne automatisch entleerender
Basisstation (IW1611EU) und mit dieser (IW3611EU),
welche aus den nachfolgenden Abbildungen ersichtlich
sind (nachfolgend: angegriffene Ausfithrungsformen):
Modell IW1611 (nachfolgend: angegriffene
Ausfii

Modell

IW3611 angegriffene

(nachfolgend:

Die Antragstellerin stellte am 27.9.2023 fest, dass die
Antragsgegnerin zu 1 auf ihrer franzosischen Webseite
https://sharkclean.fr/ in Frankreich diverse
Handstaubsauger anbietet, welche die ergonomischen
Vorteile der Modelle der Antragsgegnerin imitieren und
dabei von der Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents
Gebrauch machen sollen. Bei den angebotenen
Modellen handelt es sich um die oben abgebildeten
Modelle (Ausfithrungsformen 1 und 2).

Im weiteren Verlauf stellte die Antragstellerin fest, dass
seit dem 7.11.2023 auch in Deutschland auf der
deutschen Webseite https://www.sharkclean.de/
ebenfalls diese Modelle des Shark Detect Pro sowie seit
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dem 9.11.2023 das weitere Model eines
rechtsverletzenden Handstaubsauger mit der Nummer
BU1120DE vertrieben werden.

ANTRAGE DER PARTEIEN:

Mit Eingabe vom 27.11.2023 beantragte die
Antragstellerin bei der Lokalkammer Miinchen die
Anordnung folgender einstweiliger MaBnahmen:

L. Den Antragsgegnerinnen werde aufgegeben, in dem
Hoheitsgebiet  der  Bundesrepublik  Deutschland
und/oder dem Hoheitsgebiet der Franzisischen
Republik zu unterlassen,

einen in der Hand gehaltenen Staubsauger (10), der
einen Saugkanal (14), der eine Ldngsachse hat, einen
Lufistromerzeuger (36), um einen Lufistrom ldngs des
Saugkanals zu erzeugen, eine Zyklon-
Abscheidevorrichtung (18), die in Verbindung mit dem
Saugkanal (14) angeordnet ist, um Schmutz und Staub
aus dem Lufistrom abzuscheiden, eine Energiequelle
(32), um den Lufistromerzeuger (36) mit Energie zu
versorgen, und einen ldnglichen Griff (28) umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass der lingliche Griff (28)
zwischen dem Luftstromerzeuger (36) wund der
Energiequelle (32) angeordnet und dafiir bemessen und
angeordnet ist, durch eine Hand eines Benutzers
ergriffen zu werden, wobei der lingliche Griff (28) quer
zu der Ldngsachse des Saugkanals (14) liegt und die
ZyklonAbscheidevorrichtung  (18) zwischen  dem
Saugkanal (14) und dem ldnglichen Griff (28)
angeordnet ist, anzubieten und/oder zu liefern.

II. Fiir jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die
Anordnungen  nach 1. habe die  jeweilige
Antragsgegnerin ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in
Héhe von bis zu EUR 250.000 an das Gericht zu zahlen.
IIl. Die Antragsgegnerinnen haben die Kosten des
Verfahrens zu erstatten.

1V. Diese Anordnungen seien sofort wirksam und
vollstreckbar.

In der miindlichen Verhandlung vom 22.3.2024
modifizierte die Antragstellerin die Antrdge I. und IIL
wie folgt (Modifizierung ist durch Unterstreichung
hervorgehoben):

L. Den Antragsgegnerinnen werde aufgegeben, in dem
Hoheitsgebiet  der  Bundesrepublik  Deutschland
und/oder dem Hoheitsgebiet der Franzdsischen
Republik zu unterlassen einen in der Hand gehaltenen
Staubsauger (10), der einen Saugkanal (14), der eine
Ldngsachse hat, einen Lufistromerzeuger (36), um einen
Lufistrom ldngs des Saugkanals zu erzeugen, eine
Zyklon-Abscheidevorrichtung (18), die in Verbindung
mit dem Saugkanal (14) angeordnet ist, um Schmutz und
Staub aus dem Luftstrom abzuscheiden, eine
Energiequelle (32), um den Luftstromerzeuger (36) mit
Energie zu versorgen, und einen ldnglichen Griff (28)
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der ldingliche
Griff (28) zwischen dem Lufistromerzeuger (36) und der
Energiequell (32) angeordnet und dafiir bemessen und
angeordnet ist, durch eine Hand eines Benutzers
ergriffen zu werden, wobei der ldngliche Griff (28) quer
zu der Ldngsachse des Saugkanals (14) liegt und die
Zyklon-Abscheidevorrichtung  (18) zwischen dem
Saugkanal (14) und dem linglichen Griff (28)

angeordnet ist, oder wenn dies geschieht wie in den
Handstaubsaugern mit ___den ___Modellnummern
IW3611EU, IW3611DE, [IWI61IEU, IWI1611DE
und/oder BUI120DE, anzubieten und/oder zu liefern.
1I1. Die Antragsgegnerinnen haben vorliufig die Kosten
des Verfahrens zu erstatten.

Die Antragsgegnerinnen beantragten in ihrem Einspruch
vom 18.1.2024 sowie in der Verhandlung vom
22.3.2024:

o die Abweisung sdamtlicher Antrdge und

e die Erstattung der vorliufigen Kosten mit dem
Hinweis, dass die Kosten dabei die Kosten fiir das
Verfahren fiir einstweilige Mafsnahmen umfassen,
mithin die erstattbaren Verteidigungskosten. Die
tatsdchlichen  Kosten wiirden den Hochstbetrag
erstattbarer Kosten tibersteigen, die bei einem Streitwert
von EUR 350.000 bei EUR 56.000 gedeckelt seien.
VORBRINGEN DER PARTEIEN:

Die Antragstellerin brachte im Wesentlichen vor, die
Ausfithrungsformen 1 und 2 wiirden in identischer
Weise von der streitpatentgemédfBen Lehre Gebrauch
machen. Es existieren marginale Unterschiede im
duBeren Design, nicht aber in der Anordnung und
Funktion der relevanten Komponenten. Es seien die
Merkmale 1, 1.1, 1.2, und 1.4 verwirklicht. In der
Verletzungsform werde auch ein Zyklon erzeugt,
wodurch vom Merkmal 1.3 Gebrauch gemacht werde.
Das Abscheiden der Partikel erfolge im Bereich eines
keilformigen Kunststoffteils, auf dessen Oberseite sich
Partikel sammeln und damit von der Luft abgeschieden
werden. Es handle sich daher um eine Zyklon-
Abscheidevorrichtung. Zwischen dem
Luftstromerzeuger und der Energiequelle befinde sich
bei den Verletzungsformen der ldngliche Griff im Sinn
von Merkmal 1.5 und 1.5.1. Dieser sei in seiner
Formgebung einem Pistolengriff nachempfunden,
sodass er einfach mit der Hand umgriffen werden kénne
(=Merkmal 1.5.2). Dabei schneide die Achse des Griffs
auch die Langsachse des Saugkanals, liege also quer im
Sinne des Merkmals 1.5.3. Die
ZyklonAbscheidevorrichtung befinde sich zwischen
dem Saugkanal und dem lénglichen Griff entsprechend
Merkmal 1.5.4.

Sie habe Testkdufe iiber die deutsche und iiber die
franzosische  Website  durchgefiihrt, wobei die
Antragsgegnerinnen zu 1 und/oder 2 entweder im
Impressum der Website als Vertragspartner der Kéufe
aufgeschienen seien oder die Rechnungen ausgestellt
haben oder in die Abwicklung der Bestellungen und des
Versands involviert gewesen seien.

Das Streitpatent sei rechtbestéindig und sei bisher auch
nicht  Gegenstand  eines  Einspruchs-  oder
Nichtigkeitsverfahren gewesen. Von dem im
Erteilungsverfahren beriicksichtigten Stand der Technik
grenze es sich klar und in erfinderischer Art und Weise
ab, indem die vorteilhafte ergonomische Gestaltung des
Handstaubsauers mit den Vorteilen eines zyklon-
basierten Schmutzabscheiders kombiniert werde.
Insbesondere bestehe offensichtlich kein Anlass und
keine Moglichkeit, den vorbekannten Stand der Technik
dergestalt zu kombinieren, um in naheliegender Weise
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zur erfinderischen Leistung des
gelangen.

Die Verletzungsformen seien erstmalig auf der IFA-
Messe in Berlin vom 1.9. bis 5.9.2023 offentlich
préasentiert worden. Auf der Messe sei es nicht moglich
gewesen, diese Verletzungsformen konkret zu
untersuchen. Sie habe erstmalig am 27.9.2023 vom
Verkaufsstart in Frankreich erfahren; am 7.11. bzw
9.11.2023 habe sie festgestellt, dass der Verkaufsstart in
Deutschland erfolgt sei. Sie habe daher nicht
unangemessen mit dem gegenstindlichen Antrag
zugewartet und sei die Anordnung einstweiliger
MaBnahmen dringlich und notwendig.

Die Verletzungsformen liegen 50-60 % unterhalb des
Preisniveaus der aktuellen Modelle des Streitpatents.
Damit drohe nicht nur ein Preisverfall, sondern auch die
konkrete Gefahr, dass Verbraucher anstelle des

Streitpatents zu

Originalprodukts auf die giinstigeren
Verletzungsformen ausweichen.
Die nach R 211.3 VerfO durchzufiihrende

Interessenabwégung falle zu ihren Gunsten aus: Es
kdénne mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
vorhergesagt werden, dass die Patentverletzung
tatsdchlich bestehe. Der im Erteilungsverfahren gegen
das Streitpatent vorgebrachte Stand der Technik sei
gegeniiber der erteilten Fassung zu Recht als nicht
neuheitsschadlich und nicht der erfinderischen Tétigkeit
entgegenstehend bewertet worden. Die beantragte
Untersagung sei nicht unverhéltnisméfig; die Parteien
seien Hauptwettbewerber auf dem Gebiet der Akku-

Staubsauer und beeinflusse der Vertrieb der
Verletzungsformen  unmittelbar  ihre eigenen
Absatzmoglichkeiten.

In der miindlichen Verhandlung prézisierte die

Antragstellerin ihr Vorbingen zur Auslegung der
strittigen Merkmale 1.3, 1.5.3 und 1.5.4 wie folgt: In
Bezug auf das Merkmal 1.3 definiere Absatz [0005]
nicht den Handstaubsauger der US 2002/0189048 als
Oberbegriff des Patentanspruchs 1; es sei nur eine
mogliche Ausfiihrungsform einer Zyklon-
Abscheidevorrichtung (18). Die Absdtze [0018] und
[0019] beschreiben wie die Abscheidung von groflen
und kleinen Schmutzpartikel funktioniere; gerade um
diese Abscheidung gehe es. Daher sei der Hinweis auf
US 2002/0189048 nur eine Erkldrung, wie die
Abscheidung funktioniere. Dafiir miissten die
Schmutzpartikel helikal (spiralférmig) in Bewegung
versetzt werden. Die vorgelegten Videos zeigen, dass
die Partikel entlang der zylindrischen Innenwand
wandern und sich dann absetzen. Es sei unerheblich, ob
sich die Partikel nach dem Absetzen wieder bewegen;
das spreche nur fiir eine schlechte Ausfithrungsform des
Patentanspruchs.  Jedenfalls sei nach  dem
Anspruchswortlaut ~ eine  streng  spiralformige,
zyklonische Luftstromung nicht gefordert.

In Bezug auf das Merkmal 1.5.3 sei den Absitzen [0021]
und [0015] zu entnehmen, dass nur gefordert sei, dass
sich die X- und Y-Achsen schneiden sollen. Es komme
deutlich zum Ausdruck, dass die Hand unter der Y-
Achse liege. ,,Transverse” bedeute quer und sei eine
Positionsbezeichnung; es reiche aus, dass sich die

Achsen in der Verlidngerung zu irgendeinem Zeitpunkt
schneiden. Es sei natiirlich vorteilhaft, wenn die Achse
des Unterarms so nah als moglich an der Achse des
Saugkanals positioniert sei.

Das Merkmal 1.5.4 gebe keine Einschrinkung vor;
»Zwischen® sei so zu verstehen, dass eine Reihenabfolge
wie bei einer ,,Tabellenspalten-Anordnung™ auch
ausreiche, um dieses Merkmal zu erfiillen, so wie es bei
den Verletzungsformen der Fall sei.

Den Videos sei zu entnehmen, dass bei den
Verletzungsformen eine rotierende Bewegung der
Partikel erzeugt werde. Separieren bedeute ein
Abscheiden aus dem Abluftstrom, was zu sehen sei. Die
Kombination Klappe, Keil und Zylinder in den
Verletzungsformen sei eine
ZyklonAbscheidevorrichtung laut dem Oberbegriff von
Anspruch 1. Die Positionierung des Keils bei der Klappe
bewirke eine Tangentialbewegung des Luftstroms und
damit der mit diesem transportierten Partikel.

Dem Vortrag zum Rechtsbestand der
Antragsgegnerinnen in der miindlichen Verhandlung
hielt die Antragstellerin entgegen, dass die Fachperson
einen Anlass fiir die Anordnung laut Merkmal 1.5.4 des
Streitpatents brauche. Dabei diirfe die objektive
Aufgabe des  Streitpatents  (Ergonomie  und
Gewichtsverteilung) nicht ausgeklammert werden.
Warum sollte die Fachperson einen Topffilter durch eine
Zyklon-Abscheidevorrichtung ersetzen? Es gebe viele
Moglichkeiten, die Saugleistung zu verbessern. In
diesem Fall hitte die Fachperson eher den Filter
verbessert, als eine schwerere Komponente -einer
Zyklon-Abscheidevorrichtung ~ hinzuzufiigen.  Die
Anlage FDB 12 treffe keine Aussage, wo die
Abscheidevorrichtung anzuordnen sei; sie konne fiir die
Kombination nicht herangezogen werden. Dass die
Anlage FDB 10 auch neuheitsschidlich sei, sei erstmals
in der Duplik der Antragsgegnerinnen vorgebracht
worden und sei dieser Einwand daher verspitet. Die
Anlage FDB 10 zeige auch keinen tangentialen oder
rotierenden Luftstrom wie das Streitpatent.

Die Antragsgegnerinnen hielten dem entgegen, dass
das Streitpatent durch ihre Ausfiihrungsformen nicht
verletzt werde. Dieses beanspruche eine spezifische
Ausgestaltung eines Handstaubsaugers, auf die sich die
Antragstellerin im Erteilungsverfahren einschrianken
habe miissen, weil die urspriinglich angemeldeten, wie
auch die zwischenzeitlich gednderten Anspriiche wegen
einer neuheitsschiadlichen Vorwegnahme und fehlender
Erfindungshohe weiter eingeschrinkt haben werden
miissen. Der hier geltend gemachte Anspruch sei
nunmehr (nur noch) auf eine spezifische rdumliche
Anordnung unter Verwendung einer spezifischen
Abscheidevorrichtung, némlich einer im Streitpatent
nidher beschriebenen ZyklonAbscheidevorrichtung
gerichtet. Die angegriffenen Ausfithrungsformen
entsprechen jedoch weder in der geforderten raumlichen
Anordnung der Komponenten, noch verwenden sie eine
ZyklonAbscheidevorrichtung. Sie weisen vielmehr nur
eine Filtervorrichtung auf. Die Bewegung des
Luftstroms in dem dem Filter vorgelagerten
Staubbehilter diene ausschlieBlich dem Zweck, die
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eingesogenen Schmutzpartikel in Bewegung zu halten
und so ein Verstopfen des Filters zu verhindern. Die
angegriffenen Ausfiihrungsformen machen somit von
einem anderen Wirkprinzip Gebrauch.

Das Streitpatent sei zudem auch nicht rechtsbesténdig.
Staubsauger mit einer ZyklonAbscheidevorrichtung
seien im Stand der Technik schon weit vor dem
Prioritdtstag ebenso bekannt wie Staubsauger mit einem
quer verlaufenden Handgriff. Die Ausgestaltung eines
Griffs als ,,Pistolengriff* zur einfacheren Handhabung
finde in vielen Bereichen Anwendung. Auch in der
Kombination mit der Platzierung einer Batterie am
unteren Ende des Griffs zur Ausbalancierung sei der
Fachperson unmittelbar geldufig, nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der téglichen Verwendung von sog. Power-
Tools wie z.B. Akku-Schraubern.

Der in Anspruch 1 beschriebene Handstaubsauger sei
insbesondere nicht erfinderisch, weil er ausgehend von
der Anlage FDB 8 in Verbindung mit dem allgemeinen
Fachwissen nahegelegt sei. Bei der Anlage FDB 8§
handle es sich um ein deutsches Gebrauchsmuster mit
dem Titel ,Handstaubsauer“, das im Jahr 1962
angemeldet und am 13.12.1962 veroffentlicht worden
sei. Dem Gegenstand der Anlage FDB 8 fehlen allein die
Merkmale 1.3 (Zyklon-Abscheidevorrichtung) und 1.5.4
(Positionierung zwischen dem Saugkanal und dem
Griff). Die Fachperson, der die Vorund Nachteile einer
Zyklon-Abscheidevorrichtung bekannt seien, wiirde den
Topffilter in dem Gegenstand der Anlage FDB 8 ohne
erfinderisches Zutun durch eine Zyklon-
Abscheidevorrichtung ersetzen, z.B. um die Benutzung
eines Filters zu ersetzen. Entgegenzuhalten seien auch
die Druckschriften KR 2000-0067144A-2000 (= Anlage
FDB 12) und die schon 1980 verdffentlichte GB
2035787A (= Anlage FDB 13), die Ausfiihrungsformen
einer  Zyklon-Abscheidevorrichtung  fir  einen
Staubsauger/Handstaubsauger zeigen.

Zudem fehle es offensichtlich an der Dringlichkeit fiir
die Anordnung einstweiliger Maflnahmen. Es wire der
Antragstellerin ohne weiteres moglich gewesen, schon
auf der IFA-Messe in Berlin festzustellen, ob die
Merkmale des Streitpatents von den angegriffenen
Ausfiihrungsformen verwirklicht werden. Sie habe
selbst vorgetragen, dass sie mit dem Verkaufsstart in
Frankreich am 27.9.2023 von der vermeintlichen
Patentverletzung Kenntnis erlangt habe. Ein Abwarten
des weiteren Verkaufsstarts auch in Deutschland sei vor
dem Hintergrund der Reichweite der vom EPG
erlassenen Anordnungen und MafBnahmen nicht
erforderlich. Vielmehr hitte die Antragstellerin
spatestens im Oktober ihren Antrag auf Erlass
einstweiliger MaBnahmen stellen konnen. Sie habe
jedoch einen Testkauf in Deutschland erst Anfang
November 2023 durchgefiihrt, in Frankreich sogar erst
am 21.11.2023. Ein Abwarten von zwei Monaten nach
Verkaufsstart sei nicht erforderlich gewesen und habe
sie daher unangemessen zugewartet.

Es entstehe der Antragstellerin durch ein Abwarten der
Entscheidung in der Hauptsache auch kein
unwiederbringlicher Schaden. Ein Preisverfall sei nicht
zu  befiirchten, weil es eine Vielzahl von

Handstaubsaugern zu deutlich giinstigeren Preisen gébe.
Der hohere Verkaufspreis der Produkte der
Antragstellerin beruhe auch darauf, dass diese mit
mehreren Aufsdtzen und Biirsten sowie einem
umfangreichen Zubehor verkauft werden.

Mit {iberwiegender Wahrscheinlichkeit kdnne davon
ausgegangen werden, dass das Streitpatent weder

verletzt noch rechtsbestindig sei. Die
Interessensabwégung falle zu ihren Gunsten aus.
In der mindlichen Verhandlung fiihrten die

Antragsgegnerinnen zum Merkmal 1.3 erginzend aus,
dass der Absatz [0005] nicht Bestandteil der
urspriinglichen Patentanmeldung gewesen sei. Der
Priifer habe sich daher bei der Anmeldung dazu nicht
duBern konnen. Dieser Absatz sei erst spdter ergénzt
worden und stamme aus der franzdsischen Schrift.
Dabher beinhalte dieser Absatz keine Definition und sei
auch kein Beleg fiir den Stand der Technik. Zutreffend
sei, dass es nicht unbedingt einen Sammelbehélter fiir
die abgeschiedenen Schmutzpartikel benétige, jedoch
brauche es strukturelle Merkmale, die ein Sammeln
ermoglichen. Sowohl der US 2002/0189048 als auch
dem Streitpatent sei zu entnehmen, dass die Partikel in
eine bestimmte Richtung geleitet/gedriickt werden, um
an eine bestimmte Stelle abgeleitet zu werden. Es reiche
nicht aus, dass die Schmutzpartikel nur abgeschieden
werden, sie miissen zielgerichtet in einem bestimmten
Bereich angesammelt werden. Die US 2002/0189048
zeige nur einen  Zyklon, jedoch  keine
ZyklonAbscheidevorrichtung. Fiir einen Zyklon sei eine
helikale Luftbewegung erforderlich; eine kreisformige
Luftstromung — wie bei den Verletzungsformen - sei
noch kein Zyklon. Den Verletzungsformen liege die Idee
zugrunde, dass durch eine Luftverwirbelung der Filter
von den angesaugten Schmutzpartikeln freigehalten
werde und die angesaugte Luft ohne diese Partikel
wieder austreten konne. Die Partikel werden mit der
Luftverwirbelung in Bewegung gehalten, damit sie den
Filter =~ nicht verstopfen. Fiir eine Zyklon-
Abscheidevorrichtung sei es erforderlich, dass durch
eine tangential einstromende Luft eine Zentrifugalkraft
erzeugt werde, um die Partikel aus der FlieBrichtung der
ausstromenden Luft zu driicken. Durch diese Kréfte
wiirden die Partikel aus dem Luftstrom abgeschieden
und gesammelt. Das Merkmal 1.3 erfordere lediglich
eine  Ausgestaltung, bei der die Zyklon-
Abscheidevorrichtung zur vollstindigen Abscheidung
von Staub und Schmutz bestimmt sei, nicht aber, dass
dieser Zweck in jedem praktischen Anwendungsfall
auch tatsdchlich vollstindig erreicht werde. Zudem
erfordere die Zyklon-Abscheidevorrichtung  laut
Streitpatent zwei sequenzielle Zyklone. Auf den Videos
der Antragstellerin sei bei den Ausfithrungsformen kein
Zyklon zu sehen; der Keil habe nur die Funktion, dass
die Luftklappe, wo die angesaugte Luft einstrome, nicht
umfalle. Der Keil lenke zwar die einstromende Luft
rechts gegen das obere Drittel des Zylinders. Dadurch
werde aber keine tangentiale Lufteinstrémung und somit
keine schraubenformige Luftstromung im Sinne eines
Zyklons bewirkt.
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Das Merkmal 1.5.3 erfordere, dass die Y-Achse den
Griff und nicht nur dessen Achse schneiden miisse; ein
Schneiden der Achsen in einer anderen Position — wie
bei den angegriffenen  Ausfilhrungsformen —
verwirklicht daher dieses Merkmal nicht.

Das Merkmal 1.5.4 beinhalte mit ,,zwischen® eine
prazise Anordnung der Komponenten ,,Saugkanal -
Zyklon-Abscheidevorrichtung - lénglicher Griff™,
ndmlich auf einer Achse (horizontaler Ebene)
nebeneinander. Das zeige auch Figur 2 des Streitpatents.
Auch dies sei in den angegriffenen Ausfithrungsformen
nicht der Fall.

Beim Absatz [0024] seien die Sitze 1, 2 und der letzte
Satz bei der Auslegung des Patentanspruchs gedanklich
zu streichen; ein Kabel sei keine ,,rechargeable power
source.

Auf Hinweis des Vorsitzenden, dass ein Verfahren
wegen einstweiliger Mallnahmen summarischen
Charakter habe, wund dass deswegen keine
vollumfangliche Priifung aller Rechtsbestandsangriffe
in Betracht kommen konne, sondern vielmehr die
Anzahl der dem Rechtsbestand entgegengehaltenen
Argumente auf die aus Sicht der Antragsgegnerinnen
besten drei zu reduzieren sei, konzentrierten die
Antragsgegnerinnen ihren Vortrag zum fehlenden
Rechtsbestand im Wesentlichen auf die drei folgenden
Vorhalte:

¢ Fehlende Erfinderische Tatigkeit gegeniiber DE 1 863
708 — Gimelli (Anlage FBD 8);

e Naheliegend fiir die Fachperson, ausgehend von der

FDB 8 in Kombination mit dem allgemeinen
Fachwissen, einen Handstaubsauger mit einem
langlichen Griff und einer Zyklon-

Abscheidevorrichtung mit einer bestimmten Anordnung
zu entwickeln, wobei die Anlage FDB 12 zeige wie;

e JP 54027573 (Anlage FDB 10) -
Neuheitsschddlichkeit bzw. fehlende erfinderische
Tétigkeit

TATSACHLICHE UND RECHTLICHE
STREITPUNKTE

A. Frage der Dringlichkeit (R 209.2 lit b VerfO) und des
eingewendeten unangemessenen Zuwartens (R 211.4
VerfO)

B. Auslegung des Anspruchs 1 des Streitpatents
(insbesondere der Merkmale 1.3, 1.5.3 und 1.5.4) zur
Klédrung der Verletzungsfrage

C. Frage der eingewendeten
Rechtsbestandigkeit des Streitpatents
GRUNDE DER ENTSCHEIDUNG:
Der Antrag auf Erlass von einstweiligen MaBBnahmen ist
im Ergebnis begriindet.

Zu A.: Frage der Dringlichkeit der einstweiligen
Anordnung und des unangemessenen Zuwartens
Fir die Notwendigkeit der Anordnung einstweiliger
MaBnahmen sind nach der VerfO sowohl zeitliche als
auch sachliche Umstdnde von Bedeutung. Die Relevanz
zeitlicher Umstédnde ergibt sich neben R 209.2 lit b
VerfO (,,Dringlichkeit™) insbesondere auch aus R 211.4
VerfO, wonach das Gericht ein unangemessenes
Zuwarten bei der Beantragung einstweiliger
MaBnahmen zu beriicksichtigen hat. Dass in die

fehlenden

Entscheidung 1iiber die Anordnung -einstweiliger
MaBnahmen dariiber hinaus auch sachliche Umsténde
einzuflieBen haben, ergibt sich etwa aus R 211.3 VerfO,
wonach  bei der  Entscheidung  iber den
Anordnungsantrag insbesondere auch der mdgliche
Schaden, der der Antragstellerin erwachsen kann, zu
beriicksichtigen ist. Der mdgliche Schaden der
Antragsgegnerinnen ist demgegeniiber bei der
Interessenabwégung  zu  beriicksichtigen  (vgl
UPC CFI 2/2023 [LK Miinchen]).

Aufgrund der hier gegebenen Umstinde ist die
Anordnung der beantragten einstweiligen Mafinahmen
in zeitlicher Hinsicht dringlich (R 209.2 lit b VerfO):
Die fir die Anordnung einstweiliger Mafnahmen
notwendige zeitliche Dringlichkeit fehlt nur dann, wenn
sich der Verletzte bei der Verfolgung seiner Anspriiche
in einer solchen Weise nachldssig und zogerlich
verhalten hat, dass aus objektiver Sicht der Schluss
geboten ist, dem Verletzten sei an einer ziigigen
Durchsetzung seiner Rechte nicht gelegen, weswegen es
auch nicht angemessen erscheint, ihm die
Inanspruchnahme  vorldufigen Rechtschutzes zu
gestatten (vgl auch UPC_CFT 2/2023 [LK Miinchen],
UPC CFI 452/2023 |[LK Diisseldorf]).

Wer fiir sich und sein Anspruchsbegehren
Eilrechtsschutz in Anspruch nehmen will, der muss auch
selbst bei der Vorbereitung des Verfahrens und der
Beschaffung der fiir ein solches Verfahren notwendigen
Unterlagen die dem FEilcharakter des Verfahrens
entsprechende Beschleunigung an den Tag legen. Dies
bedeutet allerdings nicht, dass er jede einzelne
MaBnahme zur Sachverhaltsaufkldrung und
Rechtsverfolgung mit der groftmoglichen Eile in
Angriff nehmen und zu Ende fithren muss; mafgeblich
ist vielmehr, ob er bei der Verfolgung seiner Rechte stets
in einer solchen Weise zielstrebig vorgegangen ist, dass
es angemessen und gerechtfertigt erscheint, ihm mit
Riicksicht auf sein eigenes Verhalten die Vorteile einer
Anordnung einstweiliger Maflnahmen zugutekommen
zu lassen. Daher braucht ein Patentinhaber das Gericht
erst dann anzurufen, wenn er

a) verldssliche Kenntnis aller derjenigen Tatsachen hat,
die eine  Rechtsverfolgung im  vorldufigen
Rechtschutzverfahren erfolgversprechend machen, und

b) wenn er die betreffenden Tatsachen in einer solchen
Weise glaubhaft machen kann, dass ein Obsiegen mit
einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Dabei  braucht ein  Patentinhaber bei  der
Rechtsverfolgung nicht jedes Risiko einzugehen. Er darf
sich vielmehr auf jede mogliche prozessuale Situation,
die nach Lage der Umsténde eintreten kann, vorbereiten,
so dass er — wie auch immer sich der Gegner einlassen
und verteidigen mag — darauf eingerichtet ist, erfolgreich
zu erwidern und die aus seiner Sicht fiir den Erfolg eines
solchen Antrags erforderlichen Unterlagen présentieren
zu konnen. Grundsitzlich kann der Patentinhaber nicht
darauf  verwiesen = werden, = Nachermittlungen
erforderlichenfalls erst wihrend eines laufenden
Verfahrens anzustellen und notwendige Unterlagen
ndtigenfalls  nachtrdglich zu  Dbeschaffen. Jede
MaBnahme, die der Patentinhaber zur Aufklarung des
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entscheidungsrelevanten Sachverhalts unternimmt, hat
dabei die tatsédchliche Vermutung der Sinnhaftigkeit fiir
sich, weswegen sie eine mangelnde Dringlichkeit
grundsitzlich nicht begriinden kann, selbst wenn sie sich
im Nachhinein angesichts der (vor der Einleitung des
gerichtlichen Verfahrens fiir den Patentinhaber noch
nicht vorhersehbaren) Einlassung des Gegners im
Eilverfahren als nicht erforderlich erweisen sollte.

Anders zu behandeln sind allenfalls solche Maflnahmen,
die ex-ante betrachtet selbst aus Griinden prozessualer
Vorsicht keinen Sinn ergeben, sondern ausschlielich
unniitze Zeit bei der Rechtsverfolgung kosten. Sobald
der Patentinhaber den mutmaBlichen
Verletzungssachverhalt kennt, muss er diesem
nachgehen, die notwendigen Aufklarungsmafinahmen
treffen und die zur Stiitzung seines Vorbringens
erforderlichen Unterlagen besorgen. Auch hierbei darf
er nicht zogerlich agieren. Er hat die gebotenen Schritte
jeweils zielstrebig in die Wege zu leiten und zum
Abschluss zu bringen. Sobald der Patentinhaber iiber
alle Kenntnisse und Unterlagen verfiigt, die verlésslich
eine aussichtsreiche Rechtsverfolgung ermdglichen,
muss er den Verfiigungsantrag zeitnah einbringen.

Ausgehend von diesen Grundsidtzen hat die
Antragstellerin die Angelegenheit mit der notwendigen
Dringlichkeit behandelt, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass die Verletzungsformen nach
Prasentation auf der IFA-Messe in Berlin vom 1.9.-
5.9.2023 in jenen zwei Landern zu unterschiedlichen
Zeitpunkten angeboten wurden, in denen das
Streitpatent in Kraft steht. Sie hat am 27.9.2023
festgestellt, dass die Antragsgegnerin zu 1 auf ihrer
franzosischen ~ Webseite  https://sharkclean.fr/ in
Frankreich diverse Handstaubsauger anbietet, welche
die ergonomischen Vorteile ihrer Modelle imitieren und
dabei von der Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents
Gebrauch machen konnten. Im weiteren Verlauf stellte
die Antragstellerin fest, dass seit dem 7.11.2023 auch in
Deutschland  auf der  deutschen =~ Webseite
https://www.sharkclean.de/ Modelle des Shark Detect
Pro sowie seit dem 9.11.2023 ein weiteres Model der
rechtsverletzenden Handstaubsauger vertrieben werden.
Wenn sie dann letztlich am 27.11.2023 - innerhalb von
zwei Monaten - den Antrag auf Anordnung einstweiliger
MaBnahmen einbringt, kann bei einer vermuteten
Rechtsverletzung in zwei oder mehreren Landern sowie
der vorherigen notwendigen Priifung, ob die
Ausfiihrungsformen der Antragsgegnerinnen tatsachlich
von der Lehre des Streitpatents Gebrauch machen und
ob eine Rechtsverfolgung auch erfolgsversprechend
moglich sein wird, sowie im Hinblick auf eine
entsprechende seridse Prozessvorbereitung, regelmafig
nicht der Schluss gezogen werden, dass sie
unangemessen lange zugewartet hitte und/oder es ihr
nichts an einer ziigigen Rechtsdurchsetzung liege.

Die Antragstellerin  muss eine entsprechende
Risikoanalyse in Bezug auf ihre Obsiegenschancen
durchfiihren, wobei sie auch zu beriicksichtigen hat, dass
sie nach R 213.1 VerfO zeitnah (= 31 Kalendertage oder
20 Werktage) ebenfalls eine Klage in der Hauptsache
erheben muss. Ist dem so, muss sie auch damit rechnen,

dass der Rechtsbestand ihres Patents auch vor dem

Einheitlichen  Patentgericht im Rahmen einer
Nichtigkeitswiderklage angegriffen werden wird.
Zu B.: Klirung der Verletzungsfrage durch

Auslegung des Anspruchs 1 des Streitpatents:
Bei der Erfindung des Streitpatents handelt es sich um

einen in der Hand gehaltenen (mit einer Zyklon-
Abscheidevorrichtung ausgestatteten) Staubsauer (10).
Das bedeutet, dass der Luftstromgenerator, die
Filtereinheit und die Stromquelle in der Hand gehalten
werden. Keines dieser Elemente befindet sich auf der zu
sdubernden Flache, wie bei einem Bodenstaubsauger.
Das Streitpatent verweist auf aus dem Stand der Technik
bekannte Modelle von Handstaubsaugern, wobei diese
in den herkdmmlichen Erscheinungsformen nicht
ergonomisch gestaltet und deshalb unkomfortabel und
ermiidend zu benutzen sind. Aus dem Stand der Technik
sind Sauger mit einem pistolendhnlichen Griff am Ende
des Gehéuses bekannt (Absatz [0003]).

Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, einen
Handstaubsauger zur Verfiigung zu stellen, der leichter
zu handhaben ist, als die bekannten Anordnungsformen.
Es ist ein weiteres Ziel, einen Handstaubsauger
bereitzustellen, bei dem die Anordnung des Handgriffs,
der Motor- und Gebldsebaugruppe und der Stromquelle
eine leichte und bequeme Handhabung ermdoglichen
(Absatz [0006]). Um das zu erreichen, wird eine
bestimmte Anordnung des Griffs gegenliber dem
Luftstromgenerator und der Stromquelle einerseits, und
des Griffs gegeniiber der Saugleitung und der
Abscheidevorrichtung andererseits, vorgeschlagen. Die
Vorteile dieser Anordnung sind insbesondere in den
Absitzen [0020] und [0021] erkldart. Die bessere
Handlichkeit ergibt sich durch eine bessere
Gewichtsverteilung um die Hand des Benutzers
und/oder um den Griff herum, und eine mdgliche
Ubereinstimmung der Achse des Saugkanals und der
Achse des Unterarms des Benutzers. Die Position des
Handgriffs (28) zwischen dem Luftstromgenerator (36)
und der Stromquelle (32) ermdglicht es, den
Handstaubsauger (10) bei der Benutzung leicht zu
handhaben. Dies liegt daran, dass sich die Hand des
Benutzers  zwischen den beiden  schwersten
Komponenten des Handstaubsaugers (10) befindet. Das
ergibt eine "hantelformige" Konfiguration, bei der das
Gewicht des Handstaubsaugers (10) auf beide Seiten der
Hand des Benutzers verteilt ist.

Zur Losung dieser Aufgabe stellt das Streitpatent einen
»in der Hand gehaltene Reinigungsvorrichtung® unter
Schutz. Anspruch 1 ist durch folgende Merkmale
gekennzeichnet (Hinweis: Gliederung der Merkmale
wurde von den Parteien so vorgenommen und war nicht
strittig):

1. In der Hand gehaltener Staubsauger (10),

1.1 der einen Saugkanal (14), der eine Lingsachse hat,
1.2 einen Lufistromerzeuger (36), um einen Luftstrom
ldngs des Saugkanals zu erzeugen,

1.3 eine Zyklon-Abscheidevorrichtung (18), die in
Verbindung mit dem Saugkanal (14) angeordnet ist, um
Schmutz und Staub aus dem Lufistrom abzuscheiden,
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1.4 eine Energiequelle (32), um den Lufistromerzeuger
(36) mit Energie zu versorgen, und

1.5 einen linglichen Griff (28) umfasst,

1.5.1 dadurch gekennzeichnet, dass der lingliche Griff
(28) zwischen dem Luftstromerzeuger (36) und der
Energiequelle (32) angeordnet und

1.5.2 dafiir bemessen und angeordnet ist, durch eine
Hand eines Benutzers ergriffen zu werden,

1.5.3 wobei der ldngliche Griff (28) quer zu der
Léngsachse des Saugkanals (14) liegt und

1.5.4 die Zyklon-Abscheidevorrichtung (18) zwischen
dem Saugkanal (14) und dem ldnglichen Griff (28)
angeordnet ist.

Die farblich gekennzeichneten Merkmale dieses
Anspruchs sind zwischen den Parteien streitig und
bediirfen der Auslegung:

Bei der Auslegung ist von folgenden Grundsiitzen
auszugehen:

Der Patentanspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt,
sondern die maf3gebliche Grundlage fiir die Bestimmung
des Schutzbereichs eines europdischen Patents nach Art
69 EPU in Verbindung mit dem Protokoll iiber die
Auslegung von Art 69 EPU. Fiir die Auslegung eines
Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen
genauen Wortlaut im sprachlichen Sinn an. Vielmehr
sind die Beschreibung und die Zeichnungen als
Erlduterungshilfen  fiir ~ die  Auslegung  des
Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur
zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch.
Das bedeutet aber nicht, dass der Patentanspruch
lediglich als Richtlinie dient und sich sein Gegenstand
auch auf das erstreckt, was sich nach Priifung der
Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren
des Patentinhabers darstellt. Der Patentanspruch ist aus
Sicht der Fachperson auszulegen. Bei der Anwendung
dieser Grundsitze soll ein angemessener Schutz fiir den
Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit fiir
Dritte verbunden werden. Diese Grundsitze fiir die
Auslegung eines Patentanspruchs gelten gleichermaf3en
fir die Beurteilung der Verletzung und des
Rechtsbestands eines europdischen Patents
(UPC_CoA 335/2023 und CoA 8/2024).

Fachperson:

Die Fachperson, aus dessen Sicht das Streitpatent und
der Stand der Technik des Streitpatents zu wiirdigen ist,
ist ein ist ein qualifizierter Ingenieur mit mehrjahriger
praktischer Erfahrung in der Entwicklung und
Konstruktion von Haushaltsstaubsaugern.

Merkmal 1.3:

Erfindungsgemdl verfiigt die Reinigungsvorrichtung
iiber eine Zyklon-Abscheidevorrichtung (18), die in
Verbindung mit dem Saugkanal (14) angeordnet ist, um
Schmutz und Staub aus dem Luftstrom abzuscheiden (=
Merkmal 1.3). Beide Parteien sind sich dariiber einig,
dass in einer solchen Abscheidevorrichtung ein
Eingangs-Luftstrom generiert werden muss, der es
ermoglicht, entlang einer zylindrischen oder meistens
konischen Wand einen schraubenférmigen Luftstrom zu
erzeugen. Die in diesem Luftstrom mitgetragenen
(Schmutz-)Partikel werden dann aufgrund der
Zentrifugalkraft, die auf sie wirkt, gegen die Innenwand

gepresst, auch  abgebremst und  schlieBlich
gesammelt/abgeschieden.
Das Merkmal 1.3 spricht von einer Zyklon-

Abscheidevorrichtung, ohne diese ndher zu definieren.
Die Fachperson wiirde grundsitzlich — ohne néhere
Erlduterung — davon ausgehen, dass zur Abscheidung —
hier in diesem Fall von Staubpartikeln -
Zentrifugalkrifte verwendet werden, die durch die
Erzeugung einer Wirbelstromung entstehen. Wie diese
Wirbelstromung erzeugt werden soll, muss anhand des
Patentanspruchs samt seiner Beschreibung und den
Zeichnungen eruiert werden. Die Fachperson kennt
grundsitzlich Tangential-Zyklonabscheider,
Axialabscheider und Multizyklone.

Weder dem Patentanspruch noch der Beschreibung und
den Zeichnungen ist zu entnehmen, dass die Erfindung
auf eine bestimmte Art von Wirbelstromungerzeugung
(tangential/axial/multi), um damit Schmutz und Staub
aus dem Luftstrom patentgemédll abzuscheiden,
festgelegt ist.

In den Absétzen [0001-0004] des Streitpatents wird der
Stand der Technik und die jeweiligen Vorziige der damit
im Zusammenhang stehenden Patentschriften in Bezug
auf Handstaubsauger erldutert. In Absatz [0005] wird
angefiihrt, dass die US 2002/0189048 (= Anlage FDB
14) einen Staubsauger nach der Prdambel von Anspruch
1 zeige. Das ist (expressis verbis) ein Hinweis fiir die
Fachperson zu prifen, wie dort die Zyklon-
Abscheidevorrichtung  bzw.  die  patentgeméille
Wirbelstromung ausgebildet sein soll. Auch wenn
Absatz [0005] insoweit keine Legaldefinition des
Oberbegriffs beinhalt und die Anlage FDB 14 (nur) eine
mogliche  Ausfiihrungsform  darstellt, sieht die
Fachperson in der Bezugnahme auf die Anlage FDB 14
einen spezifischen Hinweis darauf, was mindestens als
patentgemife Zyklon-Abscheidevorrichtung verstanden
werden kann.

In der Anlage FDB 14 wird ein ,vortex airflow*
(Wirbelstrom) genannt (und kein spezifischer Zyklon),
der die in diesem Wirbelstrom enthaltenen Staubpartikel
gegen die Innenwand driickt, so dass vergleichsweise
schwerere Staubpartikel in der Néhe der inneren
Umfangsfliche  verbleiben und dadurch vom
Wirbelstrom abgeschieden werden [0023 und 0027].
Auch die Patentanspriiche 5, 6 und 7 der Anlage FDB 14
sprechen wortlich von einem Staubsauger mit einer
Einrichtung zur Bildung eines Wirbelstroms (,,vortex
airflow*’), ohne diesen ndher zu definieren. Auch wenn
die Zeichnungen Figur 1 und 2 der FDB 14 nahelegen
wiirden, dass die Wirbelstromung durch eine tangentiale
Lufteinstromung erzeugt werden soll, ist weder den
Anspriichen noch der Beschreibung insoweit eine
Einschrankung zu entnehmen.

Ausgehend hiervon versteht die Fachperson das
Merkmal ,,Zyklon-Abscheidevorrichtung* des
Patentanspruchs 1 dahingehend, dass die
Abscheidevorrichtung nicht auf eine tangentiale
Lufteinstromung beschrankt ist. Folglich reicht die
Erzeugung eines Wirbelstroms, der die Schmutzpartikel
gegen die (Zylinder-)Wand driickt, wobei durch die so
erzeugte  Zentrifugalkraft die  vergleichsweise

Page 9 of 14


http://www.ippt.eu/
https://www.ippt.eu
https://www.ippt.eu/sites/ippt/files/2024/IPPT20240226_UPC_CoA_Nanostring_v_10x_Genomics_II.pdf
https://www.ippt.eu/sites/ippt/files/2024/IPPT20240513_UPC_CoA_VusionGroup_v_Hanshow.pdf

www.ippt.eu

IPPT20240521, UPC CFI, LD Munich, Dyson v SharkNinja

schwereren Staubpartikel abgeschieden werden. Die
abgeschiedenen Staubpartikel kdnnen anschlieend im
Zylinder verbleiben, wie dies auch in der bekannten
Vorrichtung gem. Absatz [0005] gezeigt ist.

Dieses Auslegungsergebnis steht auch im Einklang mit
dem Ziel der vorliegenden Erfindung, -einen
Handstaubsauger zur Verfiigung zu stellen, der leichter
zu handhaben ist, als bekannte Anordnungsformen.
Details betreffend die Partikelabscheidung stehen nicht
im Fokus der Erfindung. Absatz [0018] fiihrt
dementsprechend auch nur an, dass die Partikel durch
eine zyklonische Bewegung separiert werden.

Damit ist festzuhalten, dass der Streitpatentanspruch so
funktionsbezogen ausgelegt werden muss, dass er
jegliche derartigen Wirbelstromungen umfasst, die eine
Abscheidung von Partikeln mittels Zentrifugalkraft
ermoglichen. Dass nur eine zweistufige Ausgestaltung
der ZyklonAbscheidevorrichtung (vgl. Absatz [0010])
anspruchsgemafl wire, ldsst sich unter diese Auslegung
nicht subsumieren. Die im Streitpatent beanspruchte
Lehre ist somit von einer speziellen Ausgestaltung der
Zyklon-Abscheidevorrichtung unabhéngig. Ein
Versténdnis, dass Merkmal 1.3 die Verwendung einer
zweistufigen Zyklon-Abscheidevorrichtung voraussetzt,
liegt der Fachperson schon im Hinblick auf Absatz
[0007] fern.

Die Ausfiihrungsformen der Antragsgegnerinnen
erfiillen somit das Merkmal 1.3. Es ist als bescheinigt
anzunehmen, dass bei den Ausfiihrungsformen die
Partikel — insbesondere durch den Keil, der bei der
Lufteinstromungs6ffnung angebracht ist - an der
(oberen)  Innenseite  in  eine  spiralférmige
Wirbelbewegung versetzt werden. Durch diese erzeugte
zumindest teilsschraubenférmige Luftbewegung werden
auch Partikel mittels Zentrifugalkraft abgesetzt (=
abgeschieden). Die Partikel verlassen dadurch den
Hauptluftstrom, der nach Passieren des Filters das Gerit
verlésst und verbleiben im Zylinder. Dies kann den von
der Antragstellerin vorgelegten Filmen, die die
angegriffenen Ausfilhrungsformen im Betrieb zeigen
und die im Termin in Augenschein genommen worden
sind, entnommen werden. Dass die Partikel
dariiberhinausgehend zielgerichtet an einen bestimmten
Ort hin abgeschieden werden miissten — so wie es die
Antragsgegnerinnen behaupten — wird vom Streitpatent,
wie ausgefiihrt, nicht gefordert.

Dass Absatz [0024] sich nicht mehr in vollem Umfang
als Erlduterung des Gegenstands eines der
Patentanspriiche lesen ldsst, dndert nichts an dieser
Beurteilung. Festzuhalten ist aber, dass ein Ersetzen der
Zyklon-Abscheidevorrichtung durch Filterbeutel und
der Energiequelle durch ein Stromkabel aufgrund der
Anspruchsformulierung ausscheiden.

Merkmal 1.5.3

Wie die Fachperson dem Merkmal 1.5.3 entnimmt, soll
der langliche Griff (28) ,,quer zur Léngsachse des
Saugkanals (14) liegen. Ziel dieser Anordnung ist es, die
Handhabbarkeit zu verbessern, indem die Achse des
Saugkanals nahe an der Achse des Vorderarms des
Benutzers liegen soll, bzw. als gerade Verldngerung des
Unterarms des Benutzers verstanden werden soll, wenn

das Handgelenk des Benutzers im Wesentlichen gerade
ist. Diese Anordnung fiihlt sich fir den Benutzer
angenehm an, insbesondere wenn der Handstaubsauger
(10) iiber einen ldngeren Zeitraum verwendet wird
(siehe Absatz [0021]).

Diese Wirkung kann fiir die Fachperson aber nur erreicht
werden, wenn der Griff nahe genug an der Léngsachse
des Saugkanals angeordnet ist, oder wenn die
Liangsachse des Saugkanals durch den Griff verlduft.

In diesem Punkt kann auch der Antragstellerin gefolgt
werden, dass es nach den Absétzen [0021] iVm [0015]
grundsitzlich ausreicht, dass sich die X-Achse mit der
Y-Achse in irgendeinem Punkt schneidet, und dass eine
pistolenméfige  Griffmdglichkeit — gegeben  ist.
Vorteilhaft wire es natiirlich, dass sich die Achse des
Arms so nah wie moglich an der Achse des Saugkanals
befindet. Dass die  Ausfiihrungsformen  der
Antragsgegnerinnen in dieser Hinsicht schlechter
ausgefiihrt sind, als die Ausfithrungsform in Figur 2 des
Streitpatents, weil der Griff deutlich weiter weg von der
Liangsachse des Saugkanals angeordnet ist, schadet nach
der Beschreibung fiir die Verwirklichung des Merkmals
1.5.3 nicht.

Merkmal 1.5.4

Beim Merkmal 1.5.4 ist das Wort ,,zwischen* als tibliche
Anordnung entlang einer Linie zu verstehen, dh eine
iibliche Anordnung der Zyklon-Abscheidevorrichtung
zwischen dem Saugkanal und dem Griff entlang einer
Linie. Das zeigt auch die Figur 2 bezogen auf den
Begriff ,,zwischen“. Dem Wortlaut von Merkmal 1.5.4
ist eine rdumliche korperliche Anordnung von
Saugkanal, ZyklonAbscheidevorrichtung und Griff zu
verstehen; nicht zu entnehmen ist dem Wortlaut und
auch nicht der Beschreibung, dass diese Komponenten
auf einer Achse liegen miissen. Dabei wird auch nicht
der rdumliche Bezug aufgelost oder konnte zugrunde
gelegt  werden, dass jegliche Anordnung der
Komponenten moglich wire, solange sich das Saugrohr
links und der  Griff rechts von  der
ZyklonAbscheidevorrichtung befindet.

In diesem Zusammenhang kann zwar den
Antragsgegnerinnen zugestanden werden, dass eine
Anordnung auf einer Achse funktionell eine bessere
Handhabbarkeit erreichen wiirde; aber auch die Figur 2
zeigt nicht eine derartige geradlinige Anordnung, wie sie
das mit dem Ziffernblock eines Telefons zu
veranschaulichen versuchten. Absatz [0015] beschreibt
auch nur als Ausfithrungsform, dass der Griff 28
zwischen dem Luftstromerzeuger (,,airflow generator*)
(36) und der Energiequelle (32) liegend angeordnet sein
soll. In dieser Ausfithrungsform verlduft die X-Achse
durch mindestens einen Teil des Luftstromgenerators
(36) und der Energiequelle (32). AuBerdem liegt die X-
Achse des Griffs (28) quer zu einer Y-Lingsachse des
Saugkanals (12). Die Y-Léngsachse verlduft durch die
Ansaugoffnung (16). In dieser Ausfithrungsform ist die
X-Achse in einem Winkel zur Y-Lingsachse
angeordnet, der nahe bei 90° liegt.

Auch in Bezug auf das Merkmal 1.5.4 sind die
Ausfithrungsformen der Antragsgegnerinnen in dieser
Hinsicht schlechter ausgefiihrt als in der Figur 2 des
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Streitpatents. Sie erfiillen aber aus Sicht der Fachperson
trotzdem dieses Merkmal, weil nicht gefordert wird,
dass die Komponenten Saugkanal, Zyklon-
Abscheidevorrichtung und Griff auf einer Ebene/Achse
liegen miissen.

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die
Ausfiihrungsformen der Antragsgegnerinnen von den
Merkmale 1.3, 1.5.3 und 1.5.4 wortsinngeméal Gebrauch
machen und daher das Streitpatent verletzen.

Die wortsinngemidfle Verwirklichung der {ibrigen
Merkmale steht zwischen den Parteien zu Recht nicht in
Streit.

Zu C.: Zum Rechtsbestand des Streitpatents

Die oben angefiihrten Grundsitze fiir die Auslegung des
Patentanspruchs der Antragstellerin und dessen
Verletzung sind gleichermafen auch fiir die Beurteilung
seines Rechtsbestands heranzuziehen (vgl
UPC_CoA 335/2023).

Nach der Rechtsprechung des Berufungsgerichts fehlt es
an der fir die Anordnung einstweiliger Mallnahmen
erforderlichen ausreichenden Uberzeugung von der
Giltigkeit des Patents, wenn es das Gericht — nach einer
summarischen  Priifung -  fiir  iberwiegend
wahrscheinlich ansieht, dass das Patent nicht giiltig ist.
Dabei liegt die Darlegungs- und Beweislast fiir
Tatsachen betreffend die fehlende Giiltigkeit des Patents
auf Antragsgegnerinnenseite (UPC_CoA 335/2023).
Aufgrund des summarischen Charakters der
Rechtsbestandspriifung in einem Verfahren auf Erlass
einstweiliger MaBnahmen kommt keine
vollumfangliche Priifung aller Rechtsbestandsangriffe
wie in einem Nichtigkeitsverfahren in Betracht.
Vielmehr ist die Anzahl der dem Rechtsbestand
entgegengehaltenen Argumente im vorliegenden Fall
auf die aus Sicht der Antragsgegnerinnen besten drei zu
reduzieren.

Davon ausgehend ist die Lokalkammer Miinchen unter
Beriicksichtigung des Vorbringens der
Antragsgegnerinnen mit der nach Art 62 Abs 4 EPGU
iVm R 211.2 VerfO notwendigen ,ausreichenden
Sicherheit® von der Rechtsbestindigkeit des
Streitpatents iiberzeugt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erweist sich bei
summarischer Priifung gegeniiber dem durch die
Antragsgegnerinnen entgegengehaltenen Stand der
Technik als neu und erfinderisch (Art 54, 56 EPU).
Eine Neuerung gilt als auf einer erfinderischen Tétigkeit
beruhend, wenn sie sich fiir die Fachperson nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.
Dies ist nicht schon dann der Fall, wenn die Fachperson
aufgrund des Standes der Technik zu ihr hitte gelangen
konnen, sondern erst dann, wenn die Fachperson sie
aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung
einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsdchlich
vorgeschlagen hitte.

Die Antragsgegnerinnen gehen von der Anlage FDB 8§
als dem Stand der Technik aus und kombinieren das
daraus resultierende Verstdndnis mit dem allgemeinen
Fachwissen und/oder mit vielen anderen verschiedenen
Patentschriften; insbesondere haben sie sich in der
Verhandlung vom 22.3.2024 auf die Kombination mit

den Anlagen FDB 10 (JP 54-027573) und FDB 12
(KR2000- 0067144A) gestiitzt.
Zu den zahlreichen unterschiedlichen Kombinations-
Entgegenhaltungen, die die Antragsgegnerinnen
schriftsdtzlich zum Nachweis der mangelnden
erfinderischen Tétigkeit in Anspruch nehmen mochten,
ist allgemein festzuhalten, dass im Rahmen der
gebotenen summarischen Priifung der Vortrag eine
derart groBBe Anzahl an médglichen Kombinationen eine
mangelnde Erfindungshohe eher nicht als iiberwiegend
wahrscheinlich erscheinen lésst.
Aber auch die drei im Termin herausgestellten
Argumente liberzeugen die Kammer nicht:
Dem Gegenstand der Anlage FDB 8 fehlen die
Merkmale 1.3 (Zyklon-Abscheidevorrichtung) und 1.5.4
(Positionierung zwischen Saugkanal und Griff) des
Streitpatents, was die Antragsgegnerinnen selbst
eingestehen (vgl S 40 des Einspruchs). Dies ist auch der
nachstehenden Figur 1 der Anlage FDB 8 zu entnehmen,
die die beiden Merkmale nicht offenbart. Im
Staubsauger gemill dieser Anlage wird auch nur ein
Topffilter (23) benutzt, um die Luft zu filtern.

FIG. 1

6 15 29 18
A 14

23 10 17 20

26 24

ICCINIT
LY

Y
Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerinnen sind
jedoch auch noch andere Merkmale nicht offenbart: Die
Anlage FBD 8 offenbart lediglich eine Offnung (28), die
unmittelbar in den Bereich des Topfilters miindet. In
diesem Zusammenhang ist in Frage zu stellen, ob
darunter auch ein ,,Saugkanal, der eine Langsachse hat*
(= Merkmal 1.1 ) zu subsumieren ist. Auch in Bezug auf
das Merkmal 1.4 (,eine Energiequelle, um den
Luftstromerzeuger mit Energie zu versorgen®) ist
fraglich, inwiefern eine Energiequelle in Form eines
Netzkabels noch unter den Anspruchswortlaut dieses
Merkmals fallen soll. Es ist nicht ersichtlich, wie der
angestrebte Vorteil gemiB3 Absatz [0020] (Verteilung
des Gewichts auf beide Seiten der Hand des Benutzers)
damit erreicht werden kann. Rein mechanisch kann ein
Netzkabel kein gewiinschtes Gegengewicht zum
Gewicht eines Luftstromgenerators sein, um die
Handhabbarkeit zu erleichtern.

Auch den weiters vorgebrachten Anlagen FDB 9, FDB
10, FDB 11 und FDB 24 ist (wie bei der FDB 8) gemein,
dass der Griff deutlich unterhalb der Achse ,,Saugkanal—
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Abscheidevorrichtung— Luftstromgenerator (alle haben
eine Pistolenform) und dass die ,,Abscheidevorrichtung*
(welcher Art auch immer) nicht zwischen Saugkanal und
Griff angeordnet sind.

Die Antragsgegnerinnen behaupten, dass eine
Fachperson, der die Vor- und Nachteile einer Zyklon-
Abscheidevorrichtung bekannt seien, den Topffilter der
Anlage FDB 8 ohne erfinderisches Zutun durch eine
Zyklon-Abscheidevorrichtung ersetzen wiirde, um zum
Beispiel die Benutzung eines Filters zu vermeiden.
Selbst wenn die Fachperson eine alternative
Filtervorrichtung anstreben wiirde, um den Topffilter in
der Anlage FDB 8 zu verbessern oder zu ersetzen, bliebe
offen, welche Filtervorrichtung sie in Erwédgung ziehen
wiirde (Flachfilter, Beutelfilter oder Zyklon). In diesem
Zusammenhang hitte sie keine Veranlassung auch
dariiber nachzudenken, wie sie die technisch
notwendigen Elemente jeweils baulich anordnen wiirde,
um auch noch den angestrebten Vorteil geméll Absatz
[0020] (Verteilung des Gewichts auf beide Seiten der
Hand des Benutzers) besser zu erreichen. In dem
einzigen Beispiel eines Handstaubsaugers mit einer
ZyklonAbscheidevorrichtung, auf das das Patent Bezug
nimmt (US 2002/0189048 [im Oberbegriff des
Anspruchs, Absatz [0005]), ist der Griff oberhalb der
Zyklon-Abscheidevorrichtung angeordnet.

206

2

Die Kombination der Anlage FDB 8 mit dem
allgemeinen Fachwissen kann daher die beanspruchte
Losung des Streitpatents nicht nahelegen.

Die Anlage FDB 12 zeigt einen Bodenstaubsauger, in
dem der Staubsammelbeutel durch eine Zyklon-
Abscheidevorrichtung ersetzt wurde. Diese Erkenntnis
legt jedoch weder nahe, dass eine Zyklon-
Abscheidevorrichtung ebenso vorteilhaft in einen
Handstaubsauger eingebaut werden kann, noch wie die
unterschiedlichen Elemente vorteilhaft miteinander
verbunden eingebaut werden sollten, um eine bessere
Handhabbarkeit des Handstaubsauers zu erzeugen.

In Bezug auf die Anlage FDB 10 — soweit sie in ihrer
Ubersetzung vorliegt und verwertet werden kann - kann
auf die Ausfiihrungen zur Anlage FDB 8 verwiesen
werden. Die Antragsgegnerinnen gestehen selbst ein,
dass — bis auf die Merkmale 1.3 und 1.54 des
Streitpatents wie bei der Anlage FDB 8 - alle anderen
Merkmale offenbart seien. Da aber bei der Anlage FDB
8 auch mit der Kombination des allgemeinen
Fachwissens die beanspruchte Losung des Streitpatents
nicht nahegelegt wird, filhrt das auch bei der Anlage

FDB 10 oder in der Kombination dazu zu keinem
anderen Ergebnis.

Dem Einwand der Neuheitsschddlichkeit der FDB 10,
der erstmals in der Verhandlung erhoben wurde, ist
entgegenzuhalten, dass im Betrieb - wie behauptet - die
Klappe (28) eine dhnliche Luftverwirbelung wie in den
angegriffenen Handstaubsauger entstehen lassen wiirde,
nicht bewiesen wurde. Die FDB 10 offenbart daher nicht
alle Merkmale, insbesondere nicht jene von 1.3. und
1.5.4 des Streitpatents. Selbst wenn dem so wire,
wiirden die Ausfiihrungen zur Anlage FBD 8 ihre
Giiltigkeit behalten. In Anbetracht der geringen
Relevanz der Anlage FBD 10 eriibrigt sich eine weitere
Stellungnahme des Gerichts beziiglich deren potentiell
verspéteten Einreichung.

Die Anlage FBD 13, die die Antragsgegnerinnen in der
miindlichen Verhandlung nicht mehr thematisiert haben,
offenbart zwar einen Hand(staub)sauger mit einer
ZyklonAbscheidevorrichtung; es handelt sich aber um
einen Industriesauger, der dafiir gedacht ist, 6lige Spéne
in Werkzeugmaschinen wie Drehbank, Friasmaschine
und &dhnliches abzusaugen (siehe Seite 1, Zeilen 10 bis
23). Dieser Staubsauger ist dementsprechend nicht mit
einer eigenen Energiequelle und einem eigenen
Luftstromerzeuger versehen, sondern muss an ein
Pressluftnetz angeschlossen werden, um funktionsféhig
zu sein. Eine Fachperson, die eine Losung fiir die
Verbesserung von einem Haushaltstaubsauger sucht,
wiirde kaum auf dem Gebiet der Industriestaubsauger,
insbesondere der Metallspanesauger, forschen. Selbst
wenn, wiirde sie auch in der Anlage FDB 13 keine
Anregung fiir die beanspruchte vorteilhafte bauliche
Anordnung der verschiedenen Elemente finden.

Den sonstigen von den Antragsgegnerinnen angefiihrten
Entgegenhaltungs-Kombinationen konnen ebenso die
obigen Argumente entgegengehalten werden. Keine
dieser Kombinationen vermdgen den erfinderischen
Schritt des Streitpatents mit der erforderlichen
iiberwiegenden Wahrscheinlichkeit in Frage zu stellen.
INTERESSENABWAGUNG (R 211.3 VERFO):

Die Anordnung einstweiliger Mainahmen ist vorliegend
notwendig, um die Fortsetzung der Verletzungen zu
unterbinden und/oder zumindest weitere drohende
Verletzungen zu verhindern (vgl R 206.2 lit ¢ VerfO).
Nach MaBgabe von Art 62 Abs 2 EPGU (R 211.3
VerfO) hat das Gericht nach Ermessen die Interessen der
Parteien im Hinblick auf den Erlass der Anordnung oder
die Abweisung des Antrags gegeneinander abzuwégen;
dabei sind alle relevanten Umstidnde in die Abwégung
einzubeziehen, insbesondere auch die moglichen
Schiaden, die den Parteien durch den Erlass der
Anordnung oder die Abweisung des Anordnungsantrags
erwachsen konnen. Fiir die Ausiibung des Ermessens ist
dabei auch der Wahrscheinlichkeitsgrad, zu dem das
Gericht vom Vorliegen der einzelnen in die Abwigung
einzustellenden Umstédnde iiberzeugt ist, maBgeblich. Je
sicherer die Uberzeugung des Gerichts davon ist, dass
der Rechtsinhaber die Verletzung eines giiltigen Patents
geltend macht, aufgrund sachlicher und zeitlicher
Umstdnde die Notwendigkeit zum Anordnungserlass
besteht und dem auch mogliche Schiaden des Gegners
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oder sonstige Dberechtigte Einwendungen nicht
entgegenstehen, desto cher ist der Erlass einer
Untersagung  gerechtfertigt. Je eher hingegen

hinsichtlich einzelner der fiir die Interessenabwégung
mafgeblichen Umstinde relevante Unsicherheiten
bestehen, die der Uberzeugung des Gerichts abtriglich
sind, wird das Gericht als mildere Maflnahme die an eine
Sicherheitsleistung gekniipfte Zulassung der
Fortsetzung der angeblichen Verletzung oder gar die
Abweisung des Antrags in Betracht zu ziehen haben
(UPC_CFI 2/2023 (LK Miinchen).

Die Anordnung einstweiliger Mafinahmen ist aufgrund
des Schadens, der der Antragstellerin durch die
rechtsverletzenden Produktangebote der
Antragsgegnerinnen droht, jedenfalls notwendig. Die
Parteien sind Marktkonkurrenten auf dem Gebiet der
Handstaubsauger. Rechtsverletzende
Ausfiihrungsformen, die 50 bis 60 % unterhalb des
Preisniveaus der Modelle der Antragstellerin liegen,
aber ihre patentierte Technologie beinhalten, sind
zweifelsfrei geeignet, die Kaufentscheidung der
Verbraucher entsprechend zu beeinflussen. Der damit
einhergehende mogliche Schaden der Antragstellerin
durch  entsprechende  Umsatz- und  etwaige
Marktanteilsverluste ist auch aufgrund des grundsétzlich
zeitlich ldngeren Produkt-Lebenszyklus derartiger
Gerite sehr wahrscheinlich.

Vor dem Hintergrund der festgestellten Verletzung des
Streitpatents kann den Antragsgegnerinnen kein
berechtigtes Interesse zugestanden werden, die das
Streitpatent verletzende angegriffenen
Ausfithrungsformen  in  Deutschland  und/oder
Frankreich weiter anzubieten oder zu vertreiben. Dies
auch vor dem Hintergrund, dass mit dieser Anordnung
auch ihr finanzielle Nachteile entstehen werden. Jedoch
haben die Antragsgegnerinnen explizit von der
Geltendmachung einer Sicherheitsleistung fiir den Fall
der Anordnung Abstand genommen. Das Gericht sieht
von sich aus aufgrund der gegebenen iiberwiegend
wahrscheinlichen Sachlage keine Veranlassung, fiir die
im Fall der Authebung der Anordnung einstweiliger
MaBnahmen entstandenen Nachteile, eine angemessene
Sicherheit aufzuerlegen.

Die Lokalkammer Miinchen ist mit der fiir die
Anordnung einstweiliger Mallnahmen erforderlichen
Sicherheit davon iberzeugt, dass die
Antragsgegnerinnen durch das Angebot und den
Vertrieb der angegriffenen Ausfithrungsformen im
Geltungsbereich des  Streitpatents widerrechtlich
vondessen technischer Lehre Gebrauch machen. Ebenso
ist der Rechtsbestand des Streitpatents in dem fiir die
Anordnung einstweiliger MalBnahmen erforderlichen
Umfang gesichert.

Der Hohe des beantragten Zwangsgeldes fiir den Fall
einer Zuwiderhandlung gegen die Anordnung
einstweiliger Maflnahmen sind die Antragsgegnerinnen
nicht substantiiert entgegengetreten. Aus Sicht des
Gerichts hat das beantragte Zwangsgeld in dieser Hohe
bezogen auf die Art, den Umfang und die Dauer des
VerstoBes, den Verschuldensgrad, den Vorteil der
Antragsgegnerinnen aus der Verletzungshandlung und

die Gefdhrlichkeit der begangenen und mdoglichen
kiinftigen Verletzungshandlungen eine ausreichende
Sanktionsandrohung, um kiinftige Verstole oder
Verletzungshandlungen zu verhindern. Im jeweiligen
Einzelfall ist dann unter Einbeziehung der vorgenannten
Faktoren ein angemessenes Zwangsgeld bis zu EUR
250.000 festzusetzen.

KOSTEN:
Gemal R 211.1 lit d VerfO kann das Gericht als
einstweilige MaBnahme eine vorldufige

Kostenerstattung anordnen. Leitet die Antragstellerin im
Anschluss an die Anordnung einstweiliger MaBinahmen
das Verfahren in der Hauptsache nicht fristgerecht ein,
ist die entsprechende Anordnung gemaf3 R 213.1 VerfO
zwingend aufzuheben. Im Regelfall folgt daher auf die
Anordnung einstweiliger MaBnahmen ein
Hauptsacheverfahren. Fiir die dortige Entscheidung
verlangt R 118.5 VerfO zwingend den Erlass einer
Kostengrundentscheidung.

Geht einem Hauptsacheverfahren die Anordnung
einstweiliger Maflnahmen voraus, sieht die VerfO daher
ein zweistufiges Verfahren vor: Damit die
Antragstellerin die mit dem Antrag auf Anordnung
einstweiliger MaBBnahmen entstehenden Kosten nicht
iiber einen ldngeren Zeitraum vorstrecken und damit
auch das Insolvenzrisiko der Gegenseite tragen muss,
erhdlt sie die Moglichkeit, eine Verpflichtung des
Antragsgegners zur vorldufigen Kostenerstattung in die
einstweilige Anordnung aufnehmen zu lassen. Im
Hauptsacheverfahren trifft das Gericht sodann auf der
Grundlage von R 118.5 VerfO eine
Kostengrundentscheidung, welche die Grundlage des
sich gegebenenfalls anschlieSenden
Kostenfestsetzungsverfahrens (R 150 ff. VerfO) bildet.
Fiir eine vorldufige Kostenentscheidung besteht in
Verfahren zur Anordnung einstweiliger MaBnahmen
jedenfalls dann keine Veranlassung, wenn auf das
Eilverfahren — wie hier — ein Hauptsacheverfahren
folgen muss und keine besonderen Griinde, z.B. ein
Insolvenzrisiko, vorgetragen worden sind, die eine
solche Anordnung gebieten. Die Antragstellerin hat
insoweit nicht vorgetragen, dass und warum sie in Bezug
auf die Kosten z.B. ein Insolvenzrisiko der Gegenseite
tragen miisse. Anhaltspunkt hierfiir sind auch sonst nicht
ersichtlich.

ENTSCHEIDUNG UND ANORDNUNGEN:

Da die Anordnung einstweiliger Maflnahmen sowohl
zeitlich als auch sachlich notwendig ist und zudem auch
die Interessenabwigung zu Gunsten der Antragstellerin
ausfillt, ergeben sich die nachstehenden Rechtsfolgen:

I. Den Antragsgegnerinnen wird im Wege der
einstweiligen Anordnung aufgegeben, es in dem
Hoheitsgebiet ~der Bundesrepublik  Deutschland
und/oder dem Hoheitsgebiet der Franzdsischen
Republik zu unterlassen,

einen in der Hand gehaltenen Staubsauger (10), der
einen Saugkanal (14), der eine Langsachse hat, einen
Luftstromerzeuger (36), um einen Luftstrom lédngs des
Saugkanals zu erzeugen, eine Zyklon-
Abscheidevorrichtung (18), die in Verbindung mit dem
Saugkanal (14) angeordnet ist, um Schmutz und Staub
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aus dem Luftstrom abzuscheiden, eine Energiequelle
(32), um den Luftstromerzeuger (36) mit Energie zu
versorgen, und einen lédnglichen Griff (28) umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass der ldngliche Griff (28)
zwischen dem Luftstromerzeuger (36) und der
Energiequelle (32) angeordnet und dafiir bemessen und
angeordnet ist, durch eine Hand eines Benutzers
ergriffen zu werden, wobei der ldngliche Griff (28) quer
zu der Léangsachse des Saugkanals (14) liegt und die
ZyklonAbscheidevorrichtung  (18) zwischen dem
Saugkanal (14) und dem ldnglichen Griff (28)
angeordnet ist,

(Anspruch 1 des EP 2 043 492)
anzubieten und/oder zu liefern,
insbesondere wenn dies geschicht wie mit den
Handstaubsaugern mit den Modellnummern
IW3611EU, IW3611DE, IWI1611EU, IW1611DE
und/oder BU1120DE geschehen.
11. Fiir jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung gegen
die Anordnung nach Ziffer [. hat die jeweilige
Antragsgegnerin ein (gegebenenfalls wiederholtes)
Zwangsgeld in Hohe von bis zu EUR 250.000,00 an das
Gericht zu zahlen.
III. Die Parteien haben die Kosten des Verfahrens zur
Anordnung einstweiliger Malinahmen vorldufig jeweils
selbst zu tragen.
IV. Im Ubrigen werden die Antrige der Parteien
zuriickgewiesen.
V. Diese Anordnung ist sofort wirksam und
vollstreckbar.
VL. Diese einstweilige Anordnung wird auf Antrag der
Antragsgegnerinnen, unbeschadet etwaiger
Schadenersatzforderungen, aufgehoben oder auf andere
Weise auBler Kraft gesetzt werden, wenn die
Antragstellerin nicht innerhalb einer Frist von 31
Kalendertagen oder 20 Werktagen — je nachdem,
welcher Zeitraum lédnger ist — ab dem 21. Mai 2024
gerechnet beim Einheitlichen Patentgericht das
Verfahren in der Hauptsache einleitet.
Erlassen in Miinchen am 21. Mai 2024
NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN
Vorsitzender Richter Dr. Zigann
Rechtlich qualifizierte Richter Pichlmaier
Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Schober
Technisch qualifizierter Richter Weber
INFORMATIONEN UBER DIE BERUFUNG
Jede Partei, die durch diese Anordnung beschwert ist,
kann gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen
nach ihrer Zustellung Berufung einlegen (Art 73 (2) (a),
62 EPGU, R 220.1 (c), 224.2 (b) VerfO).
INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG
(ART. 82 EPGU, ART 37(2) EPGS, R 118.8, 158.2,
354, 355.4 VERFO)
Eine  beglaubigte Kopie der vollstreckbaren
Entscheidung oder der vollstreckbaren Anordnung wird
vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei
ausgestellt, R 69 RegR.
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