BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 23/13 Verkindet am
12. August 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2008 050 444

BPatG 154
05.11



hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mauindliche Verhandlung vom 12. August 2014 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, des Richters Schell sowie der Richter

Dipl.-Ing. Sandkamper und Dipl.-Ing. Schlenk

beschlossen:

1. Der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 34 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Marz 2013 wird

aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Griinde

Gegen das am 8. Oktober 2008 angemeldete und am 25. November 2010
veroffentlichte Patent 10 2008 050 444 mit der Bezeichnung ,Verfahren zur
BelUftung eines Raums* hat die Beschwerdefuhrerin, die TROX GmbH, Einspruch
eingelegt. Die Patentabteilung 34 hat in der Sitzung vom 6. Mérz 2013 das Patent
in beschranktem Umfang aufrechterhalten.

Die Beschwerdefuihrerin hat gegen diesen Beschluss am 13. Mai 2013 rechtzeitig
Beschwerde eingelegt und mit der Eingabe vom 27. Mai 2014 (mit Berichtigung
der S. 7 am 28. Mai 2014) begrindet.



Die Beschwerdefuhrerin/Einsprechende macht geltend, die Gegenstande des
geltenden, im Einspruchsverfahren beschrankten Anspruchs 1 nach Hauptantrag

sowie nach den Hilfsantrdgen 1 und 2 seien weiterhin nicht patentfahig.

Sie verweist dazu insbesondere auf folgende Dokumente:

E 10: US 2003 /0199 244 Al
E 12: DIN EN 13779 vom Apr./Sept. 2007, S. 1 bis 4, 9, 19,
20, 22, 53, 59.

Die Einsprechende und Beschwerdeflhrerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 6. Méarz 2013 aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen,

hilfsweise die Beschwerde mit der Mal3gabe zurlckzuweisen,
dass das Patent die Fassung eines der geltenden Hilfsantrage 1
und 2 vom 12. August 2014 erhalt.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hat am 7. August 2014 neue
Hilfsantrage 1 bis 4 eingereicht. In der mundlichen Verhandlung vor dem Senat
hat sie die Hilfsantrage 1 und 2 vom 7. August 2014 fallengelassen und die
Hilfsantrdge 3 und 4 vom 7. August 2014 zu den geltenden Hilfsantragen 1 und 2
vom 12. August 2014 gemacht.



Der nach dem Einspruchsverfahren geltende Anspruch 1 (Uberreicht am
6. Marz 2013), im Folgenden: ,Hauptantrag® hat, nach Merkmalen gegliedert,

folgenden Wortlaut:

A Verfahren zur Beliftung eines Raumes eines Gebaudes, wobei sich in dem
Raum zumindest zeitweise mindestens eine Person aufhalten kann,

B wobei die Beluftung mit einer Volumenstromregelung erfolgt, die einen
Volumenstrom zur Beliftung in den Raum einbringt,

dadurch gekennzeichnet,

C dass der Volumenstrom einen personenabhangigen Variabelliftungsanteil

und
D einen raumbezogenen Grundliftungsanteil aufweist,
E wobei die Volumenstromregelung wéhrend einer Nutzungszeit des Raumes

mit einem Regelalgorithmus erfolgt, der die Beziehung
Vsoll = Viminz + Qp X N beriicksichtigt,

F wobei Vo ein Sollvolumenstrom, Vminz €in minimaler, konstanter Grund-
zuluftstrom wahrend einer Nutzungszeit des Raumes, ¢, ein Perso-
nenzuluftstrom pro Person und n die Anzahl der Personen im Raum ist, und

G wobei der minimale Grundzuluftstrom Vnin2 unter Beriicksichtigung einer
Raumemission,

H einer Luftqualitat der Zuluft und

I eines Volumens des Raumes festgelegt wird.

Die neu vorgelegten Anspriiche 1 nach den Hilfsantragen 1 und 2 weisen folgende

Merkmale auf:

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1: Merkmale A bis F und H bis | in alphabetischer
Reihenfolge sowie
Guip anstatt G und wobei der minimale Grundzuluftstrom Vpyin2 unter

Beriucksichtigung einer Gebdudeemission, einer Raum-

emission,



Juiz und wobei aul3erhalb der Nutzungszeit des Raumes dessen Beliftung mit

einem Nichtnutzungs-Minimalzuluftstrom Vmin1 gefuhrt wird,

Luwin - und wobei eine von einer Person manuell auslosbare, zeitlich begrenzte
Sto3liftung des Raumes vorgesehen ist, die mittels der Volumen-
stromregelung erfolgt.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2: Merkmale des Hilfsantrags 1 sowie das Merkmal:
Kuio der mindestens einen vorbestimmten Wert aufweist, der - zumindest
zeitweise - den Wert Null besitzt,

zwischen den Merkmalen Jyi; und Ly;; eingefiigt.

Wegen der dem Hauptantrag nachgeordneten Anspriche 2 bis 8, Uberreicht am
6. Marz 2013 und die den Hilfsantrdgen 1 und 2 nachgeordneten Anspriche 2 bis
5 bzw. 2 bis 4 sowie wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig, und auch
sachlich begrindet. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und den

Hilfsantragen 1 und 2 stellt keine patentfahige Erfindung dar.

2. Fachmann ist hier ein an einer Fachhochschule ausgebildeter Ingenieur fir
Heizungs- und Klimatechnik, der Uber fachspezifische Kenntnisse der Rege-

lungstechnik verfugt.

3. Zur Zulassigkeit der geltenden Anspriche 1 nach Hauptantrag und den

Hilfsantragen 1 und 2



Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemal? Hauptantrag ist in den
ursprunglichen Unterlagen in den Patentansprichen 1, 5 und 6 sowie Absatz
[0011], beschrankt auf die Luftqualitat der Zuluft, offenbart. Die weiteren Merkmale
der -unstreitig- zulassigen Anspriiche 1 nach den Hilfsantrdgen 1 und 2 sind den
erteilten Anspruchen 11, 6, 9, 10 sowie 12 entnehmbar; die geltenden
Patentanspruche 1 sind damit zul&ssig.

4. Zum Verstandnis

Unter raumlufttechnischen Mal3nahmen versteht der Fachmann hier z. B. Mal3-
nahmen zur Konditionierung von allgemein verwendbaren Raumen - im Folgenden
kurz: "Innenrdume” - durch Liftung, also bspw. Heizung, Kihlung, Befeuchtung
und Trocknung dieser Raume durch die dazu verwendete Zuluft. Unter diesen
Innenraumen versteht der Fachmann hier Raume, die zum gelegentlichen
Aufenthalt von Lebewesen geeignet sind z.B. Arbeitsrdaume, nicht jedoch Raume
zum standigen Aufenthalt flir Lebewesen also z. B. Wohnraume oder auch Raume
fur physikalische, chemische und/oder biologische Experimente, die anderen
Sicherheitsstufen und Bedingungen unterliegen (z. B. Abzuige in Laboren oder gar
Vakuumraume, Druck- und Desinfektionsschleusen etc.).

Fur die o. g. Innenraume gibt es verschiedene Verfahren, um die Luft im Raum
uberwiegend automatisch, also ohne manuelle Eingriffe zu konditionieren und die
eingestellten Luftparameter sowie zu- und abgefiuhrte Luftmenge zu regeln:

Das dem Streitpatent zugrundeliegende Verfahren besteht darin, eine Beliftung
mit einer Volumenstromregelung vorzusehen (Merkmal B), die aus einem
raumbezogenen Grundluftungsanteil besteht (Merkmal D) und Luftverunreini-
gungen durch den leeren Raum und die Einrichtung bericksichtigt, dartiberhinaus
jedoch zusétzlich einen personenabhéngigen Variabelllftungsanteil aufweist
(Merkmal C), d. h. je mehr Personen sich wahrend der Nutzungszeit im Raum
befinden, desto mehr Luft wird dem Raum zugefiuhrt und auch wieder daraus

abgefuhrt.



Dies soll nach der in Merkmal E aufgezeigten Formel geschehen: Vsoi = Vimin2 + Qp
x n. Dabei soll gemalR Merkmal F durch Vo ein Sollvolumenstrom, Vminz €in
konstanter Grundzuluftstrom wahrend einer Nutzungszeit des Raumes, ¢ ein
Personenzuluftstrom pro Person und n die Anzahl der Personen im Raum
angegeben sein.

Fur den Fachmann ergibt sich damit ganz selbstverstandlich, dass aul3erhalb der
Nutzungszeit sich die ein oder auch mehrere verschiedene minimale
Grundzuluftstréme, z. B. je nach Wetter oder Uhrzeit, gegentber Vminz andern
konnen oder die Bellftung ganz abgeschaltet wird, z. B. Feiertage, Betriebsferien
etc. (Merkmal Jyir).

Weiterhin soll gemal Merkmal | das Volumens des Raumes ein Parameter fir den
Grundzuluftstrom Vpmin2 sein (je grof3er, desto hoherer Grundluftstrom).

Auch soll der minimale Grundzuluftstrom Vpyin2 unter Bericksichtigung einer
Raumemission (Merkmal G), also der Ausdunstungen im leeren Raum (z. B.
Kleber im Teppichboden, Farbgeruch, Formaldehyd aus Spanplatten etc.), sowie
anhand der Luftqualitat der Zuluft, bspw. anhand der Verunreinigung durch Staub
oder Gase (Merkmal H) festgelegt werden.

Daruiberhinaus ist es fir den Fachmann aber auch selbstverstandlich, dass
eventuelle weitere Emissionen von Gebaudebestandteilen zu beriicksichtigen sind
(Merkmal Gip).

5. Patentfahigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist — unstreitig - neu, da aus
keiner der zum Stand der Technik genannten Druckschriften alle Merkmale her-

vorgehen.

5.1 Der offensichtlich gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden
Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht aber nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit, da er sich fur den Fachmann aus dem Stand der Technik in nahe-

liegender Weise ergibt.



Die den nachstliegenden Stand der Technik beschreibende Schrift E10 (US 2003 /
0199244 Al) lehrt ein Raumbeluftungsverfahren auf der Basis der Belegung durch
Personen, wobei dies durch eine bedarfsgesteuerte Bellftung des Raumes erfolgt.
Die Fig. 3 zeigt hierzu eine relativ niedrige, naherungsweise konstante LuUf-
tungsrate in der Nichtnutzungszeit zwischen 18:00 und 7:00 Uhr. Zwischen 7:00
und 18:00 Uhr sind zum Vergleich zwei Kurven gezeichnet, wobei die obere
(,constant volume system®) eine bis zu einem Maximum konstant ansteigende
Laftungsrate zwischen 7:00 und 9:00 Uhr, eine konstante maximale Luftungsrate
zwischen 9:00 und 15:00 Uhr und eine wieder abfallende Luftungsrate zwischen
15:00 und 18:00 Uhr zeigt; eine in diesem Zeitraum personenzahlabhangige
Regelung (untere Kurve: ,demand controlled ventilation system®) im Sinn des
Streitpatents fihrt demgegeniber zu einem Energieeinsparpotential (siehe Ab-
satze 0026 und 0027). Die niedrige, naherungsweise konstante Luftungsrate
zwischen 18:00 und 7:00 Uhr, auf der offensichtlich auch die erhdhten Luf-
tungsraten zwischen 7:00 und 18:00 Uhr aufsetzen, beruht hier offensichtlich auf
Erfahrungswerten, die, was fur den Fachmann offensichtlich ist, dann gebaude-
oder raumabhangig sind. Damit ist aus der E 10 eine Regelung bekannt, die einen
Grundzuluftstrom und einen personenabhangigen Variabellliftungsanteil bertick-
sichtigt (Merkmale A bis D), detailliertere Angaben Uber die Festlegung des
Grundzuluftstroms und dessen Luftqualitat lassen sich dieser Druckschrift jedoch
nicht entnehmen.

Auch ergibt sich aus dieser Schrift, vgl. insbes. Abs. 0027 und Fig. 3, ausgehend
von einem raum- bzw. gebdudeabhéangigen Grundzuluftstrom und einem perso-
nenabhangigen Luftungsstrom, fir den Fachmann als nahe liegend, diese
Luftstrome als jeweils linear abhangig zu beriicksichtigen, wobei sich dann die
algebraische Formel nach Merkmal E: ,Vsoi = Vminz + 0p X n“ als einfachste

mathematische Kurzform der Lehre dieser Schrift ergibt.

Die im Beschwerdeverfahren genannte E12 (DIN EN 13779) lehrt ergdnzend, bei
einer volumengesteuerten Luftungsanlage (Merkmale A, B), vgl. insbes. S. 19,
Kap. 6.2.4, Abs. 1 und S. 20, Anmerkung 1, Abs. 1 und 2, sowohl die Qualitat der



Zuluft, wie auch einen raumbezogenen Grundliftungsanteil zu bericksichtigen
(Merkmale H, D, G). Weiterhin wird auf der S. 22, Mitte ,IDA-C5" die Mdglichkeit
einer bedarfsgerechten (das heif3t hier: von der Anzahl der anwesenden Personen
abhangigen) Regelung der Raumluft (Merkmal C) beschrieben und ausgefiihrt,
vgl. S. 20, Abs. 11, ,Sind die aus Baustoffen stammenden Emissionen auf
Quadratmeterbasis abschatzbar, dann kann der erforderliche Gesamtluftstrom
durch Kombination des Bedarfs je Person und je Quadratmeter berechnet werden®
(Merkmale C, D, 1). Damit ergeben sich fir den Fachmann aus dieser
,Grundlagennorm® der Beluftungstechnik auch die Merkmale E und F sowie | in
naheliegender Weise.

Die Druckschrift E 12 ist dabei entgegen der Ansicht der Patentinhaberin (vgl.
Schriftsatz vom 4. August 2014, Seite 5 - dort als D5 benannt) zu bertcksichtigen.
Dies bereits deshalb, weil ihre Bertcksichtigung zu keiner Verzdgerung des
Verfahrens gefiihrt hat, sondern noch ohne Weiteres in die mundliche Ver-
handlung einbezogen werden konnte. Zudem erforscht das Patentgericht geman
8§ 87 PatG den Sachverhalt von Amts wegen, so dass die Verspatungsvorschriften
der ZPO, die fur der Dispositionsmaxime unterliegenden Tatsachen gelten, im
patentgerichtlichen Einspruchs-Beschwerdeverfahren nicht anwendbar sind (vgl.
Busse/Engels, PatG, 7. Aufl. 8 79 Rdn. 53; Schulte/Puschel, PatG, 9. Aufl., § 87,
Rdn: 4).

Gegenuber einer fachmannischen und nach Auffassung des Senats auch nahe-
liegenden Zusammenschau dieser in ihrer Problemstellung und ihren Lehren sehr
ahnlichen Druckschriften ist deshalb beim Anspruch 1 eine patentbegriindende
erfinderische Tatigkeit nicht erkennbar.

52 a) Zum am starksten beschrankten Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2, der

auch samtliche Merkmale der Anspriiche 1 nach Hilfsantrag 1 beinhaltet:
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Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach
Hauptantrag durch die geéanderten bzw. hinzugefugten Merkmale:
Guip anstatt G und wobei der minimale Grundzuluftstrom V2 unter Be-

ricksichtigung einer Gebdudeemission, einer Raumemission,

Jhin und wobei aul3erhalb der Nutzungszeit des Raumes dessen
Bellftung mit einem Nichtnutzungs-Minimalzuluftstrom Vmin1
gefuhrt wird,

Kuiz der mindestens einen vorbestimmten Wert aufweist,
der - zumindest zeitweise - den Wert Null besitzt,

Lhin und wobei eine von einer Person manuell auslosbare, zeitlich
begrenzte StoRliftung des Raumes vorgesehen ist, die mittels
der Volumenstromregelung erfolgt.

Das zusatzliche Merkmal Gy, das zusatzliche Berlcksichtigen einer Gebau-
deemission ist dem Fachmann bspw. aus der E12, S.20, ,Anmerkung 1%
Absatze 1 und 2 bekannt.

Die verbleibenden Merkmale Juii, Kuiz und Lyiz sind aus der E12, ggf. in

Zusammenschau mit der E10 fur den Fachmann zumindest nahegelegt:

Das Merkmal Jyi1 ist aus der E12, S. 20, letzte drei Abs. fir den Fachmann
nahegelegt. Auch die Fig. 3 und zugeh. Beschreibung in der E10 legen dieses

Merkmal fir den Fachmann nahe.

Fur den Fachmann ergibt sich auch ganz selbstverstandlich aufgrund des
Wortlauts und seines Verstandnisses der EN 13779:2007, S. 20, Anmerkung 2,
zweiter und dritter Spiegelstrich (- Beginn der Luftung bereits vor der Bele-

gung, - kurzzeitiger Betrieb ..... wahrend der belegungsfreien Zeit), dass aul3erhalb
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der Nutzungszeit die Belliftung ganz abgeschaltet werden kann, z.B. an
Feiertagen, Betriebsferien etc. (Merkmal K ni2).

Das Vorsehen einer manuell auslésbaren, zeitlich begrenzten StoR3luftung gemar
Merkmal L i ist dem Fachmann von Sanitarraumen, Duschen etc. bekannt. Auch
in Chemiesalen oder Versuchsfeldern ist eine manuelle StoR3luftung gebrauchlich,
da dem Fachmann aus seinem Grundwissen bekannt ist, dass fur unvorher-
sehbare Ereignisse diese zusatzliche Option vorteilhaft ist.

Daruiber hinaus ist es durch die E12, S. 53, Kap. All, letzter Abs. und die E12,
S. 22, Tabelle 6, fir den Fachmann als Option zumindest nahegelegt: Dort wird
namlich unter IDA C3 eine zeitabhangige Regelung und unter IDA C5 eine von der
Anzahl der Personen (also bedarfs-)abhangige Regelung aufgezeigt. Aus der E10
ist jedoch eine sowohl zeit- als auch bedarfsabhéangige Regelung bekannt, so
dass der Fachmann die aufgezahlten Regelungsmoglichkeiten nicht als sich
gegenseitig ausschlieBende Mdoglichkeiten, sondern als miteinander kombinierbar
begreift.

Damit ergibt sich genau ein Gegenstand wie gemald Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag 2.

Mit den o. g. zusatzlichen Merkmalen der Hilfsantrage 1 und 2 ist auch in Ver-
bindung mit den weiterhin geltenden Merkmalen des Anspruchs 1 nach Haupt-
antrag deshalb, wie oben ausgefiihrt, eine patentbegriindende erfinderische

Tatigkeit fir den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nicht gegeben.

52 b) Gleiches qilt fur den noch weiter gefassten Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 1.

6) Zu den Nebenanspriichen und den Unteranspriichen

Eine eigenstandige patentbegrindende Bedeutung ist fur die Nebenanspriche

und die Unteranspriiche nicht geltend gemacht worden und fir den Senat auch
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nicht erkennbar. Uber die jeweiligen Neben- und Unteranspriiche muss auch nicht
befunden werden, da Uber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann
(BGH in GRUR 1997, 120 "Elektrisches Speicherheizgerat").

Bei dieser Sachlage war der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 34 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Marz 2013 aufzuheben und das

Patent zu widerrufen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

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

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133
Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde
vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert

werden.

Schneider Schell Sandkamper Schlenk

Me



