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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 50 381

BPatG 154
05.11



hat der 8. Senat (Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mtndliche
Verhandlung vom 3. Marz 2015 durch den Vorsitzenden Richter

Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie die Richter Dr. agr. Huber,

Dr.-Ing. Dorfschmidt und die Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
21. September 2007 aufgehoben und das Patent 197 50 381 mit
folgenden Unterlagen beschrénkt aufrechterhalten:

Patentanspriiche 1 bis 4, eingereicht in der mundlichen Ver-
handlung vom 3. Marz 2015,

Beschreibung, Seiten 2, 3, 6 und 8 eingereicht in der mindlichen
Verhandlung vom 3. Méarz 2015, im Ubrigen wie in der Patent-
schrift,

Zeichnungen: Fig. 1 bis 4 gemal3 Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde der Einsprechenden wird zurtick-

gewiesen.

Der Kostenantrag der Einsprechenden wird zuriickgewiesen.



Grinde

Das Patent 197 50 381 (Streitpatent) mit der Bezeichnung ,Kraftfahrzeug-Klima-
anlage“ ist am 13. November 1997 unter Inanspruchnahme einer Unionsprioritét
vom 15. November 1996 (JP 8-305083) angemeldet worden. Mit Beschluss vom
12. Januar 2006 ist das Patent erteilt und am 22. Juni 2006 ist die Erteilung ver-
offentlicht worden.

Die Einsprechende hat am 22. September 2006 gegen das Patent Einspruch er-
hoben. Mit Beschluss vom 6. November 2009 hat die Patentabteilung 16 des
Deutschen Patent- und Markenamts das Streitpatent mit den Unterlagen gemaf
dem damaligen Hilfsantrag beschrankt aufrechterhalten. lhrer Auffassung nach ist
die Erfindung in dieser beschrankten Form in den urspringlichen Unterlagen of-
fenbart; auch sei die Offenbarung so klar und deutlich, dass ein Fachmann sie
ausfuhren konne. Daruber hinaus sei ebenfalls die Patentfahigkeit des Gegen-

stands des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag gegeben.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom
21. November 2007. Sie fuhrt in ihrer Beschwerdebegrindung an, dass der Ge-
genstand des Streitpatents in seiner von der Patentabteilung fur patentfahig er-
achteten Fassung uUber den Inhalt der urspriinglichen Unterlagen hinausgehe und
ferner fir einen Fachmann aus dem Stand der Technik nahegelegt sei. Hierbei

verweist sie insgesamt auf die bisher im Verfahren befindlichen Druckschriften:

D1: DE4119474 Al
D2: DE 2061932 A
D3: US 4828018 A
D4: DE 19539850 C2



D5: DE 3107 313C2
D6: US5399120A

D7: DE2211091A

D8: EP 0419707 Bl
D9: FR 2728511 A1
D10: DE 26 55554 C2
D11: DE 3520548 Al
D12: EP 0461421 B1
D13: DE 3446 773 C2
D14: EP 0288 379 B1
D15: EP 0 266 230 B1

Die Patentinhaberin hat zunachst keine schriftiche Erwiderung auf die Be-
schwerde bzw. -begriindung eingereicht und sich zur Beschwerde erstmals am
22. Juli 2014 in der auf den Hilfsantrag der Einsprechenden bestimmten Termin

zur miundlichen Verhandlung geaul3ert.

In der mundlichen Verhandlung vom 22. Juli 2014 hat die Patentinhaberin bean-
tragt, die Beschwerde zuriickzuweisen, und zudem Anschlussbeschwerde mit der
Begriindung eingelegt, dass sie bereits die Gegenstande der Patentanspriiche der
erteilten Fassung fir patentfahig erachtet. Nachdem der Senat auf Bedenken hin-
sichtlich der Patentfahigkeit des Gegenstands des erteilten Patentanspruchs 1 und
in Bezug auf den Anspruch 1 in der von der Patentabteilung aufrechterhaltenen
Fassung hinsichtlich fehlender Ursprungsoffenbarung sowie fehlender Ausfihr-
barkeit hingewiesen hat, hat die Patentinhaberin nach einer Verhandlungspause
einen neuen Hilfsantrag mit neuen Patentansprichen eingereicht. Auch gegen
diese Anspruchsfassung des Patentanspruchs hat der Senat nach Erorterung auf
Bedenken hinsichtlich der fehlenden urspriinglichen Offenbarung sowie der man-
gelnden Klarheit hingewiesen. Nach weiteren Verhandlungspausen hat die Pa-
tentinhaberin neue Uberarbeitete Hilfsantrage | und 1l sowie erneut Korrigierte

Hilfsantrage la und Ila eingereicht, die die Einsprechende jeweils bereits fur nicht



zulassig und deren Gegenstande darliber hinaus fur nicht patentfahig erachtet hat.
Hilfsweise hat die Einsprechende beantragt, die mindliche Verhandlung zu verta-
gen, um ihr Gelegenheit zu geben, Stand der Technik zu den neu eingereichten
Patentansprtichen zu ermitteln. Nachdem der Senat auch zu den neu eingereich-
ten Patentanspruchen auf Bedenken hinsichtlich der Zulassigkeit hingewiesen hat,
hat die Patentinhaberin ihre Bereitschaft erklart, die Patentanspriiche nochmals zu

andern.

Daraufhin hat der Senat die Verhandlung vertagt und beschlossen, dass ein neuer

Termin zur mundlichen Verhandlung von Amts wegen bestimmt wird.

Mit Terminsladung vom 29. Juli 2014 zur mundlichen Verhandlung fir den
11. Dezember 2014, der sodann von Amts wegen zunéchst auf den
12. Dezember 2014 und zuletzt auf den 3. Marz 2015 verlegt worden ist, hat der
Senat die Beteiligten nochmals auf seine Bedenken hinsichtlich der Patentfahig-
keit des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung sowie der Zulassigkeit der Hilfsan-
trage hingewiesen und der Patentinhaberin anheimgestellt, einen neuen, gewahr-

baren Anspruchssatz sowie dazu passende Unterlagen einzureichen.

Mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2014 fuhrt die Einsprechende zwei weitere

Druckschriften in das Verfahren ein:

D16: DE 39 28 944 Al
D17: US 5154 223 A

Ausgehend von der D16, die aus ihrer Sicht nun das néchstliegende Dokument
bilden wirde, von dem der Fachmann ausgehe, seien unter Hinzuziehung der
D17, die gleichfalls eine schirmférmige Fuhrung oberhalb des Heizerkerns offen-
bare, alle Gegenstande der Patentanspriiche 1 der bisher vorliegenden Hilfsan-

trdge nahegeleqt.



Mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2014 reicht die Patentinhaberin neue Hilfsan-
trdge bezeichnet als Hilfsantrag', Hilfsantrag la' und Hilfsantrag lla’ sowie mit
Schriftsatz vom 17. Februar 2015 einen weiteren Anspruchssatz als Hilfsan-

trag lla“ ein.

In der mundlichen Verhandlung vom 3. Marz 2015 hat die Patentinhaberin die An-

schlussbeschwerde zurtickgenommen.

Die Einsprechende und Beschwerdefiihrerin erachtet sdmtliche verfahrensgegen-
stéandlichen Hauptanspriiche und die jeweiligen Hilfsantrage fur unzuldssig. Zu-
dem seien die Gegenstéande der jeweiligen Patentanspriiche 1 aller Antrédge aus
dem Stand der Technik fir einen Fachmann nahegelegt, so dass sich auch auf-
grund fehlender Patentfahigkeit kein Bestand des Patents ergeben kénne. Sie
meint, dass der Patentinhaberin die der Einsprechenden fir die zweite mindliche
Verhandlung entstandenen Kosten aufzuerlegen seien, da durch deren prozessu-

ales Verhalten dieser Termin verursacht worden sei.

Die Einsprechende und Beschwerdefuhrerin beantragt,
den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 16 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 21. September 2007 aufzu-
heben und das Patent zu widerrufen.

Des Weiteren beantragt sie,

der Patentinhaberin die der Einsprechenden durch die mindliche

Verhandlung am 3. Marz 2015 entstandenen Kosten aufzuerlegen.



Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschréankt aufrechtzuerhal-

ten:

Patentansprtiche 1 bis 4, eingereicht in der mindlichen Verhand-
lung vom 3. Mérz 2015,

geanderte Beschreibung, Seite 2, 3, 6 und 8, eingereicht in der
miindlichen Verhandlung vom 3. Méarz 2015, im Ubrigen wie in der
Patentschrift,

Zeichnungen: Fig. 1 bis 4 gemal Patentschrift.

Des Weiteren beantragt sie,

die weitergehende Beschwerde und den Kostenantrag der Ein-

sprechenden zurtickzuweisen.

Die Patentinhaberin widerspricht den Ausfiihrungen der Einsprechenden und sieht
die beantragten Patentanspriiche als zulassig an; auch der Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 sei sowohl neu als auch auf einer erfinderischen Tatigkeit beru-

hend und somit patentfahig.

Der von der Patentinhaberin beantragte Patentanspruch 1 lautet:

.Klimaanlage fir ein Kraftfahrzeug, mit

einem Heizerkern (13) zum Heizen von Luft durch Ausfuhren ei-
nes Warmeaustausches zwischen der Luft und einem Motorkihl-
mittel, wobei das Motorkuhlmittel zum Kuhlen des Kraftfahrzeug-
motors (34) stets im Heizerkern (13) zirkuliert, wenn der Kraftfahr-

zeugmotor (34) lauft;



einem Umgehungsdurchlass (15) zur Fuhrung einer Luftstromung
an dem Heizerkern (13) vorbei, wobei der Umgehungsdurch-
lass (15) oberhalb des Heizerkerns (13) angeordnet ist;

einer Kuhlluftmischklappe (16) zum Steuern des Offnungsgrades
des Umgehungsdurchlasses (15) und eine Heizluftmisch-
klappe (19) zum Steuern des Offnungsgrades eines HeiRluft-
durchlasses (18) zum Steuern eines Luftstrémungsmischverhalt-
nisses von erhitzter Luft, die durch den Heizerkern (13) gestromt
ist, zu Luft, die durch den Umgehungsdurchlass (15) gestromt ist,
wobei die Kuhlluftmischklappe (16) eine Plattenform und eine
Drehwelle (16a) besitzt, die in einer oberen Position auf der
stromabwartigen Seite des Umgehungsdurchlasses (15) horizontal
verlauft, und oberhalb des Heizerkerns (13) im Umgehungsdurch-
lass (15) angeordnet ist und wobei die Heizluftmischklappe (19)
eine Plattenform und eine Drehwelle (19a) besitzt, die am oberen
Abschnitt einer Trennwand (17) horizontal verlauft, welche auf der
stromabwartigen Seite des Heizerkerns (13) in einem Klimatisie-
rungsgehéause (11) unter Bildung des HeiR3luftdurchlasses (18)
unmittelbar hinter dem Heizerkern (13) aufwarts gerichtet verlauft,
wobei die Kuhlluftmischklappe (16) und die Heizluftmisch-
klappe (19) gemeinsam bewegt werden,

wobei das Klimatisierungsgehause (11) den Heizerkern (13) und
die Kuhlluftmischklappe (16) aufnimmt;

einer schirmférmigen Fihrung (33), die an einem oberen Abschnitt
des Heizerkerns (13) vorgesehen ist und abwarts sowie diagonal
in Richtung auf die luftstromaufwartige Seite des Heizerkerns vor-
steht,

wobei der Heizerkern (13) im Klimatisierungsgehause (11) derart
angeordnet ist, dass sein Warmetauschabschnitt entlang der verti-

kalen Richtung des Kraftfahrzeugs verlauft."



Wegen der Unteranspriiche sowie weiterer Einzelheiten im Ubrigen wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde der Einsprechenden ist
zulassig (8 73 PatG). Sie hat in der Sache jedoch insoweit keinen Erfolg, als sie
zur beschrankten Aufrechterhaltung des Patents fuhrt. Der Gegenstand des unab-
hangigen Patentanspruchs 1 stellt eine patentfahige Erfindung im Sinne der 88 1
bis 5 PatG dar.

2. Als Fachmann ist vorliegend ein Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung
Maschinenbau oder Verfahrenstechnik anzusehen, der im Bereich der Entwick-
lung von Kraftfahrzeug-Klimaanlagen arbeitet und bereits mehrere Jahre Berufs-

erfahrung aufweist.

3. Das Streitpatent betrifft eine wasserventilfreie Klimaanlage fir ein Kraftfahr-
zeug, in welcher heiRes Wasser als Motorkuhlmittel stets durch Betrieb der motor-
seitigen Wasserpumpe in einen Heizerkern des Heizwarmetauschers der Klima-
anlage  stromt bzw. zirkuliert (Absatz [0001] der Streitpatentschrift
DE 197 50 381 B4). Da bei einer derartigen wasserventilfreien Klimaanlage das
heiRe Wasser in dem Heizerkern selbst dann zirkuliert, wenn ein Maximal-Kuhlbe-
trieb ausgefuhrt wird, muss verhindert werden, dass die Temperatur der Kuhlluft
aufgrund der vom Heizerkern ausgestrahlten bzw. konvektiv stromenden Warme

in beeintrachtigendem Mal3e ansteigt [0002].

Vor diesem Hintergrund wird es in der Patentschrift als Aufgabe der Erfindung be-
zeichnet, bei einer wasserventilfreien Kraftfahrzeug-Klimaanlage den Raum zum
Anordnen einer Luftmischklappe zu verringern und wirksam eine Warmeabstrah-

lung von dem Heizerkern zu der Kihlluft zu hemmen [0009].
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4. Der Patentanspruch 1 lautet in gegliederter Form:

1.

11

111

1.2

121

Klimaanlage fir ein Kraftfahrzeug, mit

einem Heizerkern (13) zum Heizen von Luft durch Ausfihren eines

Warmeaustausches zwischen der Luft und einem MotorkuhImittel,

wobei das MotorkihImittel zum Kuhlen des Kraftfahrzeugmotors (34) stets

im Heizerkern (13) zirkuliert, wenn der Kraftfahrzeugmotor (34) lauft;

einem Umgehungsdurchlass (15) zur Fuhrung einer Luftstromung an dem

Heizerkern (13) vorbei,

wobei der Umgehungsdurchlass (15) oberhalb des Heizerkerns (13)

angeordnet ist;

1.3  einer Kuhlluftmischklappe (16) zum Steuern des Offnungsgrades des

Umgehungsdurchlasses (15) und eine Heizluftmischklappe (19) zum Steu-

ern des Offnungsgrades eines HeiRluftdurchlasses (18) zum Steuern eines

Luftstromungsmischverhaltnisses von erhitzter Luft, die durch den Heizer-

kern (13) gestromt ist, zu Luft, die durch den Umgehungsdurchlass (15) ge-

stromt ist,

13.1

1311

1.3.2

133

wobei die Kihlluftmischklappe (16) eine Plattenform und eine Dreh-

welle (16a) besitzt,

die in einer oberen Position auf der stromabwartigen Seite des Umge-

hungsdurchlasses (15) horizontal verlauft,
oberhalb des Heizerkerns (13) im Umgehungsdurchlass (15) angeordnet
ist,

und wobei die Heizluftmischklappe (19) eine Plattenform und eine Dreh-
welle (19a) besitzt, die am oberen Abschnitt einer Trennwand (17) hori-

zontal verlauft,
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1.3.3.1 welche auf der stromabwartigen Seite des Heizerkerns (13) in einem
Klimatisierungsgehause (11) unter Bildung des Heil3luftdurchlasses (18)

unmittelbar hinter dem Heizerkern (13) aufwarts gerichtet verlauft,

1.3.4 wobei die Kuhlluftmischklappe (16) und die Heizluftmischklappe (19) ge-

meinsam bewegt werden;

1.4 und das Klimatisierungsgehéuse (11) den Heizerkern (13) und die Kuhlluft-

mischklappe (16) aufnimmt;

1.4.1 wobei der Heizerkern (13) im Klimatisierungsgehause (11) derart angeord-
net ist, dass sein Warmetauschabschnitt entlang der vertikalen Richtung
des Kraftfahrzeugs verlauft;

1.5 einer schirmférmigen Fihrung (33), die an einem oberen Abschnitt des Hei-

zerkerns (13) vorgesehen ist und

1.5.1 abwaérts sowie diagonal in Richtung auf die luftstromaufwartige Seite des
Heizerkerns vorsteht.

Die Klimaanlage fir ein Kraftfahrzeug nach Patentanspruch 1 weist gemaf der
Merkmalsgruppe 1.1 einen Heizerkern (13) auf, der als Heizmedium von dem
Motorkuhlmittel des Kraftfahrzeugmotors durchflossen wird. Dabei zirkuliert das
MotorkuhImittel ,stets“ im Heizerkern, sobald der Kraftfahrzeugmotor in Betrieb ist
und von der Kuhlimittelpumpe (Wasserpumpe) des Fahrzeugs angetrieben wird.
Damit wird der Heizerkern beispielsweise auch im Falle des maximalen Kihlbe-
triebs der Klimaanlage durch das Motorkihimittel aufgeheizt. Die Merkmals-
gruppe 1.2 weist einen Umgehungsdurchlass (15) oberhalb des Heizerkerns (13)

aus, der zur Fuhrung des Luftstromes an der Heizung vorbei vorgesehen ist.

Die Merkmalsgruppe 1.3 umfasst die konstruktiven Merkmale einer Kuhlluft- und
einer Heizluftmischklappe sowie deren Wirkungsweise. Die Kuhlluftmisch-
klappe (16) weist dabei eine Plattenform und eine horizontale Drehwelle (16a) auf,

die in einer oberen Position auf der stromabwartigen Seite des Umgehungsdurch-
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lasses, jedoch noch innerhalb desselben verlauft (Merkmale 1.3.1 bis 1.3.2). Die
Heizluftmischklappe (19) besitzt ebenfalls eine Plattenform und eine entspre-
chende horizontale Drehwelle (19a), die am oberen Abschnitt der Trennwand (17)
angebracht ist. Die Trennwand befindet sich dabei hinter dem Heizerkern, ist
.2aufwarts gerichtet” und liegt demzufolge auf der stromabwaértigen Seite des Hei-
zerkerns. Der Bereich zwischen Heizerkern und Trennwand bildet somit den
HeiBluftdurchlass der Klimaanlage (Merkmale 1.3.3 und 1.3.3.1).

Das Merkmal 1.3.4 fordert, dass die beiden Klappen ,gemeinsam bewegt* werden.
Dies bedingt, dass (uber weite Bereiche) sich die Kuhlluft- und die Heizluftmisch-
klappe gleichzeitig bewegen und insofern mechanisch oder elektronisch Uber eine

Steuerung gekoppelt sind.

Das Klimatisierungsgehause (11) nimmt zumindest den Heizerkern und die Kihl-
luftmischklappe auf, wobei der Heizerkern im Klimatisierungsgehause derart an-
geordnet ist, dass seine Langsrichtung (Warmetauschabschnitt) in einer im We-
sentlichen vertikalen Richtung verlauft (Merkmalsgruppe 1.4). Am oberen Ab-
schnitt des Heizerkerns ist ferner eine schirmférmige Fihrung (33) vorgesehen,
die ,abwarts sowie diagonal® in Richtung auf die luftstromaufwartige Seite des
Heizerkerns vorsteht (Merkmalsgruppe 1.5). Durch diese ,schirm- oder blenden-
formige Fuhrung® konne gemal den Ausfihrungen der Beschreibung (u. a. [0012])
die hei3e Luft daran gehindert werden, durch Warmestrahlung und aufsteigende
Konvektion unerwiinscht auf die Kuhlluft einzuwirken. Dies trifft selbstverstandlich
im Wesentlichen nur fir einen tberwiegenden Kihlbetrieb zu, bei dem kein oder
ein nur geringer Luftvolumenanteil durch den Heizerkern zur anschliel3enden
Luftmischkammer (20) stromt. Damit wirkt sich die schirmférmige Fihrung insbe-

sondere auf die "Maximalkihlfahigkeit" der Klimaanlage aus [0071].

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist in den urspriinglichen Unterlagen

als zur Erfindung gehérend offenbart.
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Die Merkmale 1. bis 1.1.1 sind aus den ursprunglichen deutschsprachigen Unter-
lagen, die mit der Offenlegungsschrift inhaltlich Ubereinstimmt, aus dem Patentan-
spruch 2 bekannt (DE 197 50 381 Al). Das Merkmal 1.2 ist ebenfalls aus dem
Patentanspruch 2 zu entnehmen und ist lediglich sprachlich leicht abgeéndert. Die
Beschrankung des Merkmals 1.2.1 ist in der Beschreibung der Ausfuhrungsbei-
spiele offenbart (Spalte 4, Zeilen 7 ff.), wonach ,lUber der Oberseite des Heizer-

kerns (13) ein Umgehungsdurchlass (15) angeordnet® ist.

Die Merkmalsgruppe 1.3 umfasst sowohl eine Kuhlluftmischklappe (16) wie auch
eine Heizluftmischklappe (19), die zum Steuern eines Luftstrémungsmischverhéalt-
nisses vorgesehen sind, wohingegen im urspringlich eingereichten Anspruch 2
hierfir lediglich ,eine Luftmischklappe (16, 19)“ vorgesehen ist. Nahezu in der ge-
samten Beschreibung der Ausfihrungsbeispiele ist allerdings von diesen beiden
dem Kuhlluft- und dem Heizluftstrom zugeordneten Klappen (16) und (19) die
Rede und auch in den Figuren sind jeweils diese zwei getrennten Luftklappen ge-
zeigt. Eine Ausnahme bildet lediglich ein Absatz in Spalte 9, Zeilen 33 bis 43, in
dem ausdricklich formuliert ist, dass die zuvor beschriebenen Ausfihrungsformen
jedoch auch so modifiziert sein konnen, ,dass lediglich eine einzige Luftmisch-
klappe...“ vorhanden sein kann. Fur den Fachmann ist somit klar, dass die in der
allgemeinen Beschreibung bezeichnete Luftmischklappe sowohl aus einer (einzi-
gen) Klappe wie auch aus zwei (gekoppelten) Klappen bestehen kann. Ausdriick-
lich ist eine aus zwei Luftmischklappen bestehende Lésung auch im urspringli-
chen Patentanspruch 4 so formuliert, wonach ,die Luftmischklappe (16, 19) aus
einer Kuhlluftmischklappe (16)...und einer Heizluftmischklappe (19)...besteht". In-
sofern stellt der Ubergang von der Luftmischklappe (16, 19) aus dem urspringli-
chen Patentanspruch 2 auf eine nun im beanspruchten Patentanspruch 1 be-
schriebene Losung einer jeweiligen Kuhlluft- und Heizluftmischklappe eine zulas-

sige Beschrankung auf die Zwei-Klappenldsung dar.

Das Merkmal 1.3 ist somit aus dem urspringlichen Patentanspruch 2 in Verbin-

dung mit der Beschreibung (Spalte 4, Zeilen 50 bis 56) der Ausfihrungsbeispiele
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zu Figur 1 und Figur 2 bekannt. Die Beschreibung der ,Klimaanlage gemal der in
den Figuren gezeigten aktuellen Ausfiihrungsform...“ (Spalte 2, Zeilen 46 f.) be-
zieht sich dabei im Wesentlichen sowohl auf das Beispiel der Figur 1 wie auch auf
das der Figur 2, die sich nur in Bezug auf die Winkelstellung des Heizerkerns un-
terscheiden (bis auf die Winkelstellung des Heizerkerns gleiche Zeichnung und
identische Bezugszeichen). Die Merkmale 1.3.1 bis 1.3.2 sind in Spalte 4, Zeilen 7
bis 17 beschrieben, die Merkmale 1.3.3 und 1.3.3.1 sind in Spalte 4, Zeilen 22 bis
39 offenbart. Das Merkmal 1.3.4 lasst sich aus Spalte 4, Zeilen 42 und 43 wortlich
entnehmen, die Merkmale 1.4 bis 1.5.1 sind jeweils im urspriinglichen Patentan-
spruch 2 beschrieben. Damit sind alle Merkmale des Gegenstands des An-

spruchs 1 in den urspringlichen Unterlagen offenbart.

Das Merkmal des Anspruchs 2 ist im urspriinglichen Patentanspruch 3 offenbart
(letztes Merkmal) und schrankt den urspriinglichen Gegenstand lediglich im Hin-
blick auf diese Winkelstellung des Heizerkerns ein. Der Gegenstand des An-
spruchs 3 entspricht im Wesentlichen dem urspringlichen Anspruch 4 unter Aus-
lassung der bereits in den neuen Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmale,
entsprechend beschrankt das aus dem letzten Absatz des urspringlichen Pa-
tentanspruchs 5 offenbarte Merkmal den Gegenstand des Anspruchs 4 in zulassi-

ger Weise.

Damit sind die Gegenstande der Patentanspriiche 1 bis 4 in den urspringlichen

Unterlagen offenbart.

6. Die Gegenstande der Patentanspriiche erweitern auch den Schutzbereich des
erteilten Patents nicht.

Der Patentanspruch 1 enthalt die Merkmale des erteilten nebengeordneten Pa-
tentanspruchs 2, wurde aber gegentber diesem durch zusatzliche Merkmale
(siehe hierzu die Ausfuhrungen zur urspriinglichen Offenbarung unter II. 5.) be-

schréankt. Die Gegenstande der rickbezogenen Patentanspriche 2, 3 und 4 ent-
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sprechen denen der erteilten Patentanspriche 3, 4 und 5, wobei lediglich die in
den Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmale gestrichen wurden. Somit sind

die Patentansprtiche 1 bis 4 auch in dieser Hinsicht zulassig.

7. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist patentfahig; er ist unstrittig neu
und beruht dariiber hinaus auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Als einvernehmlich nachst liegenden Stand der Technik ist die seitens der Ein-
sprechenden noch nachermittelte Druckschrift D16 (DE 39 28 944 Al) anzusehen.
Sie offenbart eine Klimaanlage fur Fahrzeuge, insbesondere Personenkraftwagen
(Patentanspruch 1; Merkmal 1.), und weist sowohl einen Verdampfer als auch ei-
nen Warmetauscher auf. Der Warmetauscher ist dabei als Heizelement bzw. Hei-
zerkern zur bedarfsmafigen Erwadrmung der vorab durch den Verdampfer ge-
stromten Luft anzusehen. Das Warmemittel des Warmetauschers ist zwar nicht
explizit genannt, aus der Figur 1 des Ausflhrungsbeispiels sind jedoch Zu- und
Ablaufrohre am Kopf des Warmetauschers (Heizerkerns) dargestellt, so dass der
Fachmann implizit das Motorkuhlmittel als Medium fir die Warmeubertragung ge-
malf der ublichen Ausfiihrungsform ansieht (Merkmal 1.1).

Die Klimaanlage offenbart zudem einen Umgehungsdurchlass zur Fuhrung einer
Luftstromung an dem Heizerkern vorbei (Merkmal 1.2), der durch den Raum ober-
halb des Heizerkerns gebildet ist (Luftkanal 18, Figur 1; Merkmal 1.2.1). In diesem
Raum befindet sich eine Kuhlluftmischklappe (Bypassklappe 24, Kaltluftklappe fur
die Kaltluftoffnung; Patentanspruch 1), die in Verbindung mit einer weiteren By-
passklappe (Warmluftklappe 25 fir die Warmluftéffnung), die sich hinter dem Hei-
zerkern befindet, das Luftstromungsmischverhaltnis zwischen erwarmter und ge-
kuhlter Luft steuert (Merkmale 1.3 und 1.3.2). Die Kuhlluftmischklappe (24) in der
Figur 1 der D16 ist dabei in (abgewinkelter) Plattenform gezeigt, die eine horizon-
tale Drehwelle in dem Umgehungsluftkanal (Bypass) besitzt (Merkmal 1.3.2). Die
Drehwelle der Kuahlluftmischklappe liegt dabei — wenn auch minimal — in Str6-

mungsrichtung hinter der extrapolierten (vertikalen) Achse des Warmetauschers,
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so dass die Positionierung der Klappe durch die Drehwelle als auf der stromab-
wartigen Seite liegend bezeichnet werden kann (Merkmal 1.3.1.1).

Die der Heizluftmischklappe des Streitpatents entsprechende Warmluftklappe (25)
weist ebenfalls Plattenform auf und besitzt eine horizontale Drehwelle (Figur 1).
Die Drehwelle ist dabei an der hinter dem (Warmluft-) Raum im rickwartigen Be-
reich des Heizerkerns liegenden Wand (Trennwand) am oberen Abschnitt befes-
tigt, wobei dieser Raum einen nach oben gerichteten Hei3luftdurchlass in dem
Klimatisierungsgehause der D16 bildet (Merkmale 1.3.3 und 1.3.3.1). Gemal3 der
Zielsetzung der D16 sollen die beiden Warm- und Kaltluftklappen der Klimaanlage
einzeln gedrosselt werden (Spalte 1, Zeilen 58 bis 63). Allerdings werden die je-
weils getrennten Stellantriebe (26, 27) Uber eine gemeinsame Steuereinheit (28)
mit Stellspannungen (Ux und Uy) angesteuert; diese sind in Form von Kennlinien
(Figur 2) bzw. in Form von Gleichungsbeziehungen (Spalte 3, Zeilen 13 ff.) ge-
genlaufig proportional, so dass eine direkte Bewegungskopplung beider Klappen
vorliegt (Merkmal 1.3.4).

Das Klimatisierungsgehduse der D16 wird als Klimakasten (14) bezeichnet und
nimmt u.a. den Heizerkern (12) und die Kuhlluftmischklappe (24) auf (Merk-
mal 1.4). Der Heizerkern ist im Ausfihrungsbeispiel nach Figur 1 auch derart an-
geordnet, dass sein Warmetauschabschnitt entlang einer im Wesentlichen verti-
kalen Richtung des Kraftfahrzeugs verlauft. Die genaue Einbaulage der Klimaan-
lage der D16 ist zwar nicht explizit offenbart, die Position des angedeuteten Kon-
densatablaufs weist in der Figur 1 jedoch eindeutig auf eine Einbauposition im Kfz

gemal? der bildlichen Darstellung hin.

Aus der D16 ist somit nicht bekannt, dass das Motorkuhlmittel stets im Heizerkern
zirkuliert, wenn der Kfz-Motor l&uft. Zudem ist die Merkmalsgruppe 1.5 nicht offen-
bart, wonach an einem oberen Abschnitt des Heizerkerns eine schirmférmige Fuh-
rung vorgesehen ist und diese abwarts sowie diagonal in Richtung auf die luft-

stromabwartige Seite des Heizerkerns vorsteht.
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Der Fachmann bemdiht sich stets um moglichst platzsparenden Aufbau und Opti-
mierung der Warmeleitung. Wie die nachfolgenden Ausfiihrungen zeigen, erhalt
der Fachmann aus dem Stand der Technik jedoch keine Hinweise auf eine Losung

gemal diesen beiden Merkmalen.

So werden beide Aspekte der Klimaanlage werden aus der D16 dem Fachmann
auch nicht nahegelegt. Die D16 zeigt lediglich einen offensichtlich mit Motorkihl-
mittel durchflossenen Warmetauscher, Gber den hinsichtlich seines Warmemedi-
ums und den Durchfluss nichts beschrieben ist. Die Positionierung des Heizer-
kerns in unmittelbarer Nahe und zudem weitgehend parallel zur gesamten
Langserstreckung des Verdampfers bzw. sogar noch dariber hinaus legt jeden-
falls dem Fachmann eine stets mit Heizmittel durchflossenen Heizerkern nicht
nahe. Denn der Kuahlluftstrom wirde im Falle der maximalen Kihlung direkt an
den heiRen Warmeaustauschflachen vorbei stromen, so dass der Wirkungsgrad
fur eine maximale Kihlung erheblich sinken wirde. Darlber hinaus wirde ein
Fachmann eine schirmférmige Fihrung an einem oberen Abschnitt des Heizer-
kerns nicht vornehmen, insbesondere wenn diese abwaérts und diagonal in Rich-
tung auf die luftstromaufwértige Seite des Heizerkerns vorsteht. Denn in diesem
oberen Bereich zwischen Verdampfer und Heizerkern kénnte ein die thermische
Abstrahlung und Konvektionsstromung nennenswert beeintrachtigende Schirm-
oder Blendenkonstruktion gar nicht angebaut werden, ohne dass die Durchstr6-
mung der von dem Verdampfer kommenden Kuhlluft massiv behindert wirde. Der
Durchfluss-Querschnitt wirde sozusagen ,verbaut® werden, so dass der Fach-

mann eine derartige Losung nicht in Erwagung ziehen wirde.

Die Merkmale 1.1.1 sowie 1.5 und 1.5.1 sind somit fur den Fachmann aus der D16

jeweils nicht nahegelegt.

Auch die Hinzuziehung des Dokuments D17 (US 5 154 223 A) fuhrt den Fach-
mann nicht zum Gegenstand des Streitpatents, wie demgegeniber die Einspre-

chende gemeint hat. Die D17 offenbart geman einem zweiten Ausfihrungsbeispiel
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(Figuren 5 bis 8 sowie dazugehdrige Beschreibung) eine Kraftfahrzeug-Klimaan-
lage mit zwei folienartigen Ventilsteuereinrichtungen (flexible film dampers), die
Uber zwei Umgehungsdurchlasse (first and second bypass passages 9, 10) den
Anteil des Kuhlluftstroms an dem Heizerelement (heater core 8) vorbei zu zwei
entsprechenden Ausgangen leiten. Die Kuhl- und Heizluft kann dabei fur jeden
Ausgang individuell gesteuert werden (Spalte 7, Zeilen 15 ff.).

Die D17 beschreibt jedoch nicht, wie das Heizerelement beheizt wird und ob ins-
besondere das Element vom Kuhimittel des Motors stets durchflossen wird
(Merkmal 1.1.1). Da zum Heizerelement insgesamt keine weiterfihrenden Ausfih-
rungen gemacht werden, ist das Merkmal 1.1.1 fir den Fachmann jedenfalls auch

durch die D17 nicht nahegelegt.

In den Figuren 5 bis 8 der D17 sind an den Stirnseiten oberhalb und unterhalb des
schrag im Raum liegenden Heizerkerns jeweils abstehende Leitelemente oder
Fuhrungen zu sehen. Diese nicht ndher benannten und gegebenenfalls als
schirmférmige Fihrungen zu bezeichnenden Leitelemente sind jeweils zu den
nachst liegenden Umlenkrollen der benachbart positionierten folienartigen Ventil-
steuereinrichtungen gerichtet. Der Fachmann erkennt in ihnen insoweit eine Lenk-
und Leiteinrichtung fur die Luftstromungen, um in Anpassung an die Geometrie
bzw. Offnungsquerschnitte der Ventilsteuereinrichtungen die Luftstromungen zum
teilweise oder vollstandig gedffneten oder geschlossenen ,Eingangsbereich® der
jeweiligen Ventilsteuereinrichtung zu leiten. Die Leiteinrichtungen verhindern dabei
das ,Umstromen® der jeweiligen Ventileinrichtungen seitlich an dem sogenannten
Eingangsbereich vorbei. Der Fachmann hat keine Veranlassung, diese Leitein-
richtungen als zielgerichtete strahlungs- sowie konvektionshindernde Leitelemente
zu sehen, da sich ihm — sowohl ausgehend von der D16 als auch aus dem Offen-
barungsgehalt der D17 heraus — dieses Problem nicht stellt. Insofern wird er eine
derartige Leiteinrichtung nicht fir eine andere Ausfihrungsform von Klimaanlage
wie beispielsweise der der D16 verwenden, wenn dort flr eine derartige Luftleit-

einrichtung kein Bedarf besteht. Hinzu kommt der Umstand, dass fur eine schirm-
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formige Luftleiteinrichtung gemal den Anforderungen der Merkmale 1.5 und 1.5.1
bei der Klimaanlage des Ausfiuihrungsbeispiels der D16 kein entsprechender Platz
vorhanden ist. Ein notwendigerweise Uber die Breite des Heizerkerns verlaufendes
schirmférmiges Leitelement zur wirksamen Abschirmung strahlungs- und konvek-
tionsbedingter Warmeubertragung auf den Kuhlluftstrom wirde den Strémungs-
fluss der gekuhlten Luft um den Heizerkern herum weitgehend behindern, so dass

der Fachmann eine derartige schirmférmige Fuhrung nicht in Erwagung zieht.

Da sowohl das Merkmal 1.1.1 aus der D17 heraus nicht nahegelegt war und dar-
uber hinaus der Fachmann keine Veranlassung hatte, die gegebenenfalls schirm-
férmige Fuhrung am oberen Bereich des Heizerkerns der D17 auf die Klimaanlage
gemal der D16 zu Ubertragen, war zudem auch die Merkmalsgruppe 1.5 aus der

Zusammenschau der D16 mit der D17 nicht nahegelegt.

Auch die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften kénnen die Klimaan-
lage nach Anspruch 1 nicht nahelegen. Die Druckschrift D2 (DE 20 61 932 A) geht
inhaltlich nicht Gber das in der D16 Gesagte hinaus. Die D4 (DE 195 39 850 C2)
besitzt bereits keinen Umgehungsmischkanal, der Gber dem Heizerkern angeord-
net ist und weist auch keine schirmférmigen Fihrungen am Heizerkern auf, so
dass sie diese in Verbindung mit der D16 auch nicht nahelegen kann. Die D10
(DE 26 55 554 C2) betrifft bereits keine Klimaanlage, sondern eine Heiz- und Be-
lGftungseinrichtung, so dass dort bereits keine Kuhlluft beschrieben ist.

Die im Hinblick auf die schirmférmige Fihrung genannten weiteren Dokumente
D12 bis D15 konnen diese, beispielsweise in der Zusammenschau mit der D16,
auch nicht nahelegen. Auch bei ihnen liegen jeweils nur Luftleiteinrichtungen vor,
die eine stromungstechnische Anpassung des Heizerkerns zu der jeweiligen Luft-
mischklappe mit dieser Leiteinrichtung vornimmt. Diese Druckschriften gehen so-
mit inhaltlich nicht Gber das in der D17 Offenbarte hinaus. Auch aus ihnen kann
der Fachmann nicht ableiten, zur Verhinderung von parasitarer Aufwarmung durch

Strahlung und Konvektion des am Heizerkern vorbei gelenkten Kuhlluftstroms eine
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abwarts sowie diagonal nach ,vorne® gerichtete schirmférmige Fihrung vorzuse-

hen.

Die weiteren Druckschriften des aufgefuhrten Stands der Technik liegen weiter ab
und wurden auch durch die Einsprechende im Beschwerdeverfahren nicht weiter
herangezogen. Auch sie kdnnen die beanspruchte Klimaanlage fur den Fachmann
nicht nahelegen. Da auch der Fachmann aufgrund seines Fachwissens und sei-
nen Erfahrungen keine Veranlassung hat, einen Heizerkern vorzusehen, der stets
mit dem Motorkihlmedium durchstromt wird und zudem eine schirmférmige Fuh-
rung in der definierten Form einzusetzen, beruht die Klimaanlage nach Anspruch 1

auf erfinderischer Tatigkeit. Der beantragte Patentanspruch 1 hat somit Bestand.

8. Mit dem tragenden Patentanspruch 1 haben auch die hierauf riickbezogenen
Patentanspriiche 2 bis 4 geltender Fassung Bestand, da diese Uber selbstver-

standliche MalRnahmen hinausgehen.

9. Der Kostenantrag der Einsprechenden hat keinen Erfolg und war daher
zurickzuweisen. Es besteht kein Anlass, der Patentinhaberin aus Billigkeitsgrin-
den die aulRergerichtlichen Kosten der Einsprechenden aufzuerlegen, die dieser
fur die mundlichen Verhandlung am 3. Marz 2015 nach Vertagung der mindlichen

Verhandlung vom 22. Juli 2014 entstanden sind.

Im patentrechtlichen Beschwerdeverfahren ergibt sich aus § 80 Abs. 1 PatG die
Regel, dass jeder Beteiligte — unabhangig vom Ausgang des Verfahrens — die ihm
entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Fir ein Abweichen von diesem Grund-
satz bedarf es stets besonderer Umstande, die aus Billigkeitsgrinden angezeigt
erscheinen lassen, einem Beteiligten ganz oder zum Teil Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen. Solche abweichenden Umstande sind insbesondere dann gegeben,
wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinba-
ren ist, und durch das Kosten verursacht worden sind. So kann eine fehlende Be-

grindung zur Kostenauferlegung nach 8§ 80 PatG fuihren, wenn sich daraus ergibt,
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dass die Beschwerde mutwillig oder aus sachlich fremden Erwé&gungen eingelegt
worden ist (vgl. BPatGE 9, 204ff; 41, 18; Schulte, PatG, 9. Aufl.,, 8§ 73, Rn. 79
m. w. N.) oder der Beschwerdeflhrer unentschuldigt ohne vorherige, rechtzeitige
Information auch zu der von ihm beantragten mindlichen Verhandlung nicht er-
scheint (vgl. BPatGE 41, 18). Das Verhalten der Patentinhaberin im Beschwerde-
verfahren ist nicht schon als mit ihrer prozessualen Sorgfaltspflicht unvereinbar
anzusehen. Die blo3e Tatsache, dass die Patentinhaberin im Beschwerdeverfah-
ren zunachst keine schriftliche Erwiderung eingereicht hat, stellt keinen solchen
Grund dar, zumal eine entsprechende Pflicht zur Beschwerdeerwiderung nicht be-
steht. Es kommt namlich nur auf die objektive Erfolgsaussicht einer Beschwerde
bzw. einer Beschwerdezuriickweisung an und nicht darauf, ob eine erfolglose Be-
schwerde umfanglich begriindet oder eine erfolgreiche Beschwerde ohne weitere
Begriindung eingelegt bzw. eine Beschwerdeerwiderung eingereicht wird. Daher
hat auch allein der Umstand, dass seit Einlegung bzw. Begriindung der Be-
schwerde durch die Einsprechende am  21. November 2007  bzw.
18. Februar 2008 und dem (ersten) Termin zur mudndlichen Verhandlung am
22. Juli 2014 mehrere Jahre verstrichen sind, insoweit keine Bedeutung, zumal die
mundliche Verhandlung vom 22. Juli 2014 auf den Hilfsantrag der Beschwerdefiih-
rerin, d.h. fur den Fall der Erfolglosigkeit ihrer Beschwerde, bestimmt worden ist
(8 78 Nr. 1 PatG). Die Patentinhaberin hatte sich grundsatzlich auch nicht auf je-
den erdenklichen Verlauf der mindlichen Verhandlung vom 22. Juli 2014 vorzube-
reiten und entsprechende Hilfsantrdge bereitzuhalten. Dies gilt auch hinsichtlich
der Frage der Zulassigkeit der Anspriche in der von der Patentabteilung aufrecht-
erhaltenen Fassung, die von der Einsprechenden zwar bereits in der Beschwer-
debegriindung problematisiert worden ist — hier insbesondere die Frage der Of-
fenbarung einer einzigen (gemeinsamen) Luftklappe fir Kalt- und Heizluft — bei
der aber nicht der Absatz 0073 in der Streitpatentschrift und die entsprechenden
Stellen in der Offenlegungsschrift (Spalte 9, Zeile 33) bericksichtigt worden sind.
Ausgehend hiervon hat die Patentinhaberin in der mindlichen Verhandlung vom
22. Juli 2014 neue Hilfsantrage ohne Kostenfolge stellen kénnen. Dass die Pa-

tentinhaberin in Reaktion auf Argumente der Einsprechenden und Hinweise des
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Senats mehrfach Uberarbeitete bzw. korrigierte Hilfsantrage, die mehrere Unter-
brechungen der mindlichen Verhandlung erforderlich machten, eingereicht hat,
die schliel3lich auf den Hilfsantrag der Einsprechenden zur Vertagung gefuhrt ha-
ben, ist in einem Verfahren ohne Anwaltszwang nicht als mit der prozessualen
Sorgfaltspflicht unvereinbar anzusehen. Soweit eine solche Pflichtverletzung darin
bestehen konnte, dass die Patentinhaberin erst in der mundlichen Verhandlung
vom 22. Juli 2014 Anschlussbeschwerde eingelegt hat, ist diese jedenfalls nicht
kausal fur die Entstehung der Kosten. Denn die Vertagung erfolgte nicht wegen

der Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin.

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 beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig 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,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

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

oder



-23-

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmach-
tigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Zehendner Dr. Huber Dr. Dorfschmidt Grote-Bittner
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