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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 9. Januar 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die

Richter Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. DeichfulR sowie die Richterin Dr. Marx
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 15. Oktober 2015 abgeéandert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klagerinnen tragen die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européischen Patents 1 890 956, das unter Inanspruch-
nahme einer Prioritdt vom 13. Juni 2005 am 24. Mai 2006 angemeldet worden
ist und ein Verfahren sowie ein System zur Verwaltung von Warmeenergie in
einem Gebaude mit einem Kanal fur Aufzugsanlagen betrifft. Die Patentanspri-
che 1 und 8, auf die dreizehn weitere Patentanspriiche riickbezogen sind, lau-

ten in der Verfahrenssprache:

1. Procédé de gestion d'énergie thermique dans un batiment (10) comprenant
une installation de levage (13) avec une cabine (16) mobile dans une gaine
(14) et un passage de ventilation (22) entre ladite gaine (14) et I'atmosphére,

ledit procédé comprenant les étapes suivantes:

la surveillance d'au moins un parameétre d'état de ladite installation de le-
vage (13), la surveillance d'au moins un parametre d'état comprenant la sur-
veillance de la présence d'une personne dans ladite installation de levage
(13) ef/ou la surveillance d'un mouvement de ladite cabine (16) dans ladite

gaine (14);

I'évaluation dans une unité de gestion (32) de la nécessité de ventilation de
ladite gaine (14) sur base de ces parametres, ladite unité de gestion (32)
concluant la nécessité de ventilation de ladite gaine (14) lorsque la présence
d'une personne est détecté e/ou lorsque le mouvement de ladite cabine (16)

est détecté;

le basculement d'un élément obturateur (30) associé audit passage de venti-
lation (22) d'une position d'ouverture, dans laquelle le passage de ventilation
(22) est essentiellement ouvert, dans une position de fermeture, dans la-
quelle le passage de ventilation (22) est au moins partiellement obturé, uni-
guement lorsque ladite évaluation indique qu'une ventilation de ladite gaine
(14) n'est pas requise, ledit élément obturateur (30) étant précontraint dans

sa position d'ouverture.
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8. Systeme de gestion d'énergie thermique dans un batiment comprenant une
installation de levage (13) avec une cabine (16) mobile dans une gaine (14)
et un passage de ventilation (22) entre ladite gaine (14) et I'atmosphére, ledit

systéme comprenant en outre:

un élément obturateur (30) associe audit passage de ventilation (22), ledit
élément obturateur (30) étant mobile entre une position d'ouverture, dans la-
guelle le passage de ventilation (22) est essentiellement ouvert, et une posi-
tion de fermeture, dans laquelle le passage de ventilation (22) est au moins

partiellement obturé;

un moyen de précontrainte afin de maintenir, dans un état passif, ledit élé-

ment obturateur (30) dans sa position d'ouverture; et

une unité de gestion (32) contrélant la position dudit élément obturateur (30),
ladite unité de gestion (32) comprenant des moyens pour surveiller au moins
un parameétre d'état de ladite installation de levage (13), et pour évaluer la
nécessité de ventilation de ladite gaine (14), ladite unité de gestion (32) ne
permettant le basculement dudit élément obturateur (30) en position de fer-
meture uniquement lorsque I'évaluation de la nécessité de ventilation de la-
dite gaine (14) indique qu'une ventilation de ladite gaine (14) n'est pas re-
quise, lesdits moyens pour surveiller au moins un parameétre d'état de ladite
installation de levage (13) comprenant au moins un moyen pour détecter la
présence d'une personne dans ladite installation de levage (13) e/ou au
moins un moyen pour détecter le mouvement de ladite cabine (16) dans la-
dite gaine (14), ladite unité de gestion (32) concluant la nécessité de ventila-
tion de ladite gaine (14) lorsque la présence d'une personne est détectée

e/ou lorsque le mouvement de ladite cabine (16) est détecté.

Die Klagerin zu 1 hat die Nichtigerklarung des Streitpatents im Umfang
der Patentanspriiche 1 und 8, soweit diese vorsehen, dass die Anwesenheit
einer Person in der Aufzugsanlage erfasst wird, und der darauf riickbezogenen
Patentanspriiche 2 und 4 bis 7 bzw. 9 und 11 bis 15 beantragt und geltend ge-
macht, der angegriffene Gegenstand sei nicht patentfahig und die Erfindung sei
nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kdnne. Die Klagerin zu 2
hat das Streitpatent in vollem Umfang wegen fehlender Patentfahigkeit ange-

griffen.
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Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Linie in der erteilten Fassung
und mit funf Hilfsantragen in geanderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent wegen fehlender Patentfahigkeit
fur nichtig erklart. Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten, die ihre
erstinstanzlichen Antrage weiterverfolgt. Die Klagerinnen treten dem Rechtsmit-
tel im Umfang ihrer erstinstanzlichen Antrage entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung fuhrt zur Abweisung der Klage.

I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und ein System zur Verwaltung

von Warmeenergie in einem Gebaude mit einem Kanal fiir Aufzugsanlagen.

1. Nach den Ausfiuihrungen in der Streitpatentschrift war es im Stand
der Technik dblich und in vielen Landern rechtlich vorgeschrieben, einen Auf-
zugsschacht aus Sicherheitsgriinden mit einer Luftung zu versehen. Eine LUf-
tung habe indes bedeutende Warmeverluste zur Folge, was insbesondere bei
Niedrigenergie- oder Passivgebauden dazu fuhren kénne, dass der Einbau ei-
nes Aufzugs nicht moéglich sei. Eine Anordnung des Schachts auf3erhalb der
Warmehtlle sei haufig nicht gewtinscht oder nicht méglich, der Bau einer Dich-
tungsschleuse mit hohen Kosten verbunden. Die in einigen Patenten vorge-
schlagenen Systeme zur Zwangsluftung bei Brand oder Rauch benutzten den
Aufzugsschacht als Rauchabzugsweg fur andere Raume des Gebaudes. Dies
stehe in Widerspruch zu Nr. 5.2.3 der Normen EN 81-1 und EN 81-2. Zudem
werde der Luftungskanal bei diesen Systemen aufRerhalb von Gefahrensituatio-
nen geschlossen gehalten, was den gesetzlichen Bestimmungen einiger Lander

zuwiderlaufe.
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2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Prob-
lem, eine LOsung zur Verfigung zu stellen, die Ublichen Sicherheitsbestimmun-
gen wie insbesondere den Normen EN 81-1 und EN 81-2 entspricht und zu

maoglichst geringen Energieverlusten flhrt.

3. Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent in den Pa-
tentansprichen 1 und 8 ein Verfahren und ein System vor, deren Merkmale
sich wie folgt gliedern lassen (die bei Patentanspruch 8 teilweise abweichende

Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):

Patentanspruch 1 Patentanspruch 8

1. Das Verfahren dient der Verwaltung|1l. Das System dient der Verwaltung von

von Warmeenergie in einem Geb&aude
(10), das eine Aufzugsanlage (13) mit
einer in einem Schacht (14) bewegli-
chen Kabine (16) und einem Luftungs-
kanal (22) zwischen dem Schacht (14)
und der Atmosphére umfasst, und
weist folgende Schritte auf:

Warmeenergie in einem Gebaude (10),
das eine Aufzugsanlage (13) mit einer
in einem Schacht (14) beweglichen
Kabine (16) und einem Liftungskanal
(22) zwischen dem Schacht (14) und
der Atmosphare umfasst, und umfasst
folgende Bestandteile:

. Mindestens einer der beiden folgenden
Zustandsparameter der Aufzugsanlage
(13) wird Uberwacht

2. eine Verwaltungseinheit (32), welche
die Stellung eines VerschlielRele-
ments (30) kontrolliert [4] und
Mittel aufweist, um mindestens einen
der beiden folgenden Zustandsparame-
ter der Aufzugsanlage (13) zu Uberwa-
chen [5]:

2.1 die Anwesenheit einer Person in
der Aufzugsanlage (13);

2.1 die Anwesenheit einer Person in
der Aufzugsanlage (13) [5.1];

2.2 die Bewegung der Kabine (16) im
Schacht (14).

2.2 die Bewegung der Kabine (16) im
Schacht (14) [5.2];

. Anhand dieser Parameter bewertet
eine Verwaltungseinheit (32), ob eine
Liftung des Schachts (14) notwendig
ist.

3. Mittel der Verwaltungseinheit (32), um
zu bewerten, ob eine Liftung des
Schachts (14) notwendig ist [5];

. Die Verwaltungseinheit (32) sieht eine
Laftung des Schachts (14) als notwen-
dig an, wenn mindestens einer der bei-
den folgenden Zustande erfasst wird:

4. die Verwaltungseinheit (32) sieht eine
Liftung des Schachts (14) als notwen-
dig an, wenn mindestens einer der bei-
den folgenden Zustande erfasst wird

[6]:
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Patentanspruch 1

Patentanspruch 8

4.1 die Anwesenheit einer Person;

4.1 die Anwesenheit einer Person [6];

4.2 die Bewegung der Kabine (16).

4.2 die Bewegung der Kabine (16) [6];

. Nur dann, wenn die Auswertung ergibt,

dass eine Llftung des Schachts (14)
nicht erforderlich ist, wird ein dem LUf-
tungskanal (22) zugeordnetes Ver-
schlieelement (30) von einer Offen-

5.

das VerschlieBelement (30) ist dem
Liftungskanal (22) zugeordnet und
zwischen einer Offenstellung, in der
der Luftungskanal (22) im Wesentli-
chen offen ist, und einer Schliel3stel-

stellung, in der der Luftungskanal (22) lung, in der der Luftungskanal (22) zu-
im Wesentlichen offen ist, in eine mindest teilweise verschlossen ist, be-
Schlie3stellung, in der der Luftungska-| weglich [2],

nal (22) zumindest teilweise verschlos-| wobei die Verwaltungseinheit (32) das
sen ist, gekippt. Kippen des Verschliel3elements (30) in
Schlie3stellung nur dann gestattet,
wenn die Auswertung ergibt, dass eine
Liftung des Schachts (14) nicht erfor-
derlich ist [5];

6. Das Verschliel3element (30) ist in seine |6. ein Mittel zum Vorspannen, um in ei-

Offenstellung vorgespannt. nem passiven Zustand das Verschliel3-
element (30) in seiner Offenstellung zu
halten [3].

4. Von entscheidender Bedeutung fur die damit beanspruchte Lésung
ist eine an Sicherheitsaspekten orientierte Steuerung des VerschlieRelements
(30).

a) Ebenso wie einige der in der Streitpatentschrift erwéhnten, aus dem
Stand der Technik bekannten Systeme sieht die vom Streitpatent beanspruchte
Lésung ein VerschlieRelement (30) vor, das in geschlossenem Zustand dem
Entweichen von Warmeenergie entgegenwirkt. Um die in der Beschreibung
aufgezeigten Sicherheitsanforderungen dennoch einzuhalten, sorgt eine Ver-
waltungseinheit (32) dafur, dass das VerschlieRelement seine Schliel3stellung
nur dann einnimmt, wenn eine Auswertung der Uberwachten Betriebsparameter

ergibt, dass eine Offenhaltung nicht erforderlich ist.
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b) Das Patentgericht ist davon ausgegangen, dass es zur Uberwachung
des Betriebsparameters "Anwesenheit einer Person in der Aufzugsanlage" nach
den Merkmalen 2 und 2.1 ausreicht, die Betatigung eines Schalters oder Tas-
ters auszuwerten, der allein dem Zweck dient, das VerschlieRBelement zu 6ff-

nen.

Dies ist unzutreffend.

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch mag die Uberpriifung, ob ein
Schalter oder Taster manuell betatigt worden ist, zwar als Uberwachung be-
zeichnet werden kénnen. Aus der vom Streitpatent verfolgten Zielsetzung, die
insbesondere in den Merkmalen 4 und 5 Niederschlag gefunden hat, und aus
den in der Beschreibung geschilderten Ausflhrungsbeispielen ergibt sich indes,
dass dies firr eine Uberwachung (surveillance) im Sinne der Merkmale 2 und
2.1 nicht ausreicht. Danach ist vielmehr erforderlich, dass ein Indikator heran-
gezogen wird, anhand dessen fiur typische Nutzungssituationen hinreichend
sicher beurteilt werden kann, ob sich eine Person in der Aufzugsanlage befin-
det. Hierfur ist weder erforderlich noch ausreichend, dass eine Detektionsein-
richtung vorhanden ist, deren Ansprechen unter bestimmten, eher ungewohnli-
chen Umstanden auf die Anwesenheit einer Person hindeutet. Ebenfalls nicht
ausreichend ist eine Vorrichtung, die Rickschlisse auf die Anwesenheit einer
Person nur dann zulasst, wenn dies durch eine allein darauf gerichtete

Bedienoperation veranlasst wird.

aa) Nach der Beschreibung des Streitpatents deutet die Anwesenheit
einer Person in der Aufzugsanlage darauf hin, dass die Anlage benutzt wird und
deshalb nach den maf3geblichen gesetzlichen Bestimmungen eine Liuftung des
Aufzugsschachts erforderlich ist (Abs. 12 Z. 36-38).

Dem damit angesprochenen Aspekt der Sicherheit ware nach der Ziel-

setzung des Streitpatents nicht hinreichend Genlige getan, wenn die Anwesen-
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heit einer Person nur in besonderen, eher ungewohnlichen Betriebssituationen
festgestellt werden kdnnte oder wenn es hierzu einer eigens darauf gerichteten

Bedienoperation bedurfte.

In diesem Zusammenhang ware zwar unschadlich, wenn eine Person,
die die Luftung bei Betreten der Anlage aktiviert hat, diese beim Verlassen nicht
deaktiviert. Dementsprechend sieht Merkmal 5 - entgegen der Auffassung der
Beklagten - gerade nicht vor, dass der Luftungskanal nur dann geéffnet werden
darf, wenn die Anwesenheit einer Person oder ein vergleichbarer Betriebszu-
stand festgestellt wird. Vielmehr wird aus Sicherheitsgriinden ein Verschlie3en
des Luftungskanals nur zugelassen, wenn aufgrund der Auswertung nach

Merkmal 4 feststeht, dass ein solcher Betriebszustand nicht vorliegt.

Um das angestrebte Mal3 an Sicherheit zu erreichen, muss aber gewahr-
leistet sein, dass eine Person nicht ohne weiteres den Aufzug benutzen kann,
ohne dass die Luftung aktiviert wird. Diese Anforderung ist nicht erfillt, wenn
zur Bedienung des Aufzugs und zur Aktivierung der Luftung zwei unterschiedli-
che Schalter betatigt werden mussen, die eine Benutzung des Aufzugs ohne
vorherige Aktivierung der Liftung erméglichen. Selbst wenn der Schalter fur die
Aktivierung der Liftung so ausgestaltet ist, dass er deutlich wahrnehmbar und
leicht zu bedienen ist, und wenn zuséatzlich in leicht erkennbarer Form auf des-
sen Bedeutung hingewiesen wird, ist nicht auszuschlie3en, dass einzelne Nut-
zer aus Unachtsamkeit, Bequemlichkeit oder Gewohnheit von einer Aktivierung
absehen. Ein solch rudimentérer Schutz genigte nicht der Zielsetzung des

Streitpatents, wie sie in den Merkmalen 4 und 5 zum Ausdruck kommt.

bb) Dem steht nicht entgegen, dass die Anwesenheit einer Person in der
Aufzugsanlage nach der Beschreibung (Abs. 12 Z. 40-44) wahlweise durch ein
unabhangiges System festgestellt (détectée par un systéme indépendant) oder
durch einen Bedienungsvorgang an der Aufzugsanlage selbst signalisiert (bien

fournit par la manceuvre de l'installation de levage elle-méme) werden kann.
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Auch bei der zweiten Variante ist ndmlich - anders beim Einsatz eines separat
zu betatigenden Schalters - fur typische Betriebssituationen gewahrleistet, dass

der Aufzug nur bei aktivierter Luftung benutzt werden kann.

Als Beispiele fur ein unabhéangiges System werden in der Beschreibung
Prasenzsensoren (36, 38) (capteur de présence) in der Kabine oder am Boden
des Aufzugsschachts angefihrt (Abs. 27 Z. 15f.). Entsprechende Ausfihrun-
gen finden sich zur Feststellung, ob die Kabine in Bewegung ist (Abs. 13 Z. 51-
54; Abs. 27 Z. 12-15). Als weitere Betriebsparameter, deren Uberwachung in
Betracht kommt, werden exemplarisch die Innentemperatur des Gebaudes oder
des Aufzugsschachts, die Anwesenheit einer Person auf einem Treppenflur, die
Aulentemperatur, die Windgeschwindigkeit und die Sonneneinstrahlung ange-
fuhrt (Abs. 17 Z. 45-50). Als geeignete Vorrichtungen zur Uberwachung werden
exemplarisch entsprechende Sensoren aufgezahlt (Abs. 31 Z. 12-27). Diesen
Erfassungsarten ist gemeinsam, dass sie nicht vom gezielten Verhalten einer

Person abhéngen.

Fur die Feststellung anhand eines Bedienvorgangs gilt im Ergebnis
nichts anderes. Ein Bedienvorgang erfordert zwar in der Regel eine zielgerich-
tete Operation seitens des Benutzers. Wenn die Luftung schon durch eine sol-
che Bedienoperation - etwa das Drucken einer Taste zum Anfordern des Auf-
zugs, zum SchlieBen der Tir oder zum Ansteuern eines bestimmten Stock-
werks - aktiviert wird, ist aber in typischen Betriebssituationen ohne weiteres
Zutun des Benutzers gewahrleistet, dass der Aufzug nicht ohne aktivierte Luf-
tung benutzt werden kann. Damit wird ein Sicherheitsniveau erreicht, das quali-
tativ mit demjenigen bei Einsatz von Sensoren vergleichbar ist und sich deutlich
abhebt von demjenigen bei Einsatz eines separat zu betatigenden Schalters
oder einer Detektionseinrichtung, die nur in bestimmten, eher ungewdhnlichen

Situationen auf die Anwesenheit einer Person anspricht.
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II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begrindet:

Die Erfindung sei hinreichend offenbart. Die Angaben "Bewegungsfthler"
und "Prasenzfuhler" vermittelten dem Fachmann, einem Techniker der Hei-
zungs-, Liftungs- und Klimatechnik mit Fachschulausbildung und mehrjahriger
Erfahrung in der Umsetzung der Bau- und Aufzugsrichtlinien bei der Projektie-
rung eines Aufzugs oder dessen Nachrustung, ausreichend Informationen, wel-

che Fuhler und Auswertelogik grundsatzlich verwendet werden kdnnten.

Der Gegenstand der Patentanspriiche 1 und 8 in der erteilten Fassung
sei dem Fachmann jedoch durch eine Verdéffentlichung der Konferenz Kantona-
ler Energiefachstellen (Aufzugsanlagen - Warmeverluste mindern, A4) und ei-
nen Prospekt der Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH (Spezialartikel
fur den vorbeugenden Brandschutz, A3) nahegelegt. In beiden Veroffentlichun-
gen werde die Luftung zwar nur im Brandfall oder bei Betatigen eines speziellen
Schalters aktiviert. Letzteres reiche zur Offenbarung der Merkmale 2 und 2.1
jedoch aus. In A4 sei dartber hinaus nicht die konkrete Schaltung offenbart.
Eine naheliegende LOsung ergebe sich insoweit aus A3, wo unter anderem ein
Zentralgerat zur Uberwachung und Steuerung der anderen Komponenten of-

fenbart sei.

Der Gegenstand der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung sei durch die
japanische Offenlegungsschrift Hei 6-10640 (A9) in Zusammenschau mit A3
und A4 nahegelegt. In A9 sei eine Aufzugsanlage mit permanent offener Luf-
tungsoffnung und einem Personenprasenzfihler in der Kabine offenbart. Die
rund neun Jahre spater veroffentlichten Empfehlungen in A4 hatten dem Fach-
mann nahegelegt, eine solche Anlage zum Zwecke der Energieeinsparung
nachzuriisten und mit einer Ansteuerung wie nach A3 zu versehen. Eine Ver-
bindung des darin vorgesehenen Steuergerats mit einer Belegungsermittiung,

die der Personenprasenzerfassung diene, sei naheliegend vorteilhaft. Entgegen
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der Auffassung der Beklagten sei davon auszugehen, dass ein Luftaustausch
zwischen Kabine und Aufzugsschacht stattfinde, so dass eine Offnung der Lif-
tungsklappen im Schacht auch eine Verbesserung der Luft in der Kabine bewir-
ke.

lll. Diese Beurteilung halt der Uberprufung im Berufungsverfahren in

einem entscheidenden Punkt nicht stand.

1. Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass ein mit der
Entwicklung von Aufziigen befasster und mit der Problemstellung des Streitpa-
tents betrauter Fachmann im Prioritatszeitpunkt tber die Kenntnisse und Fertig-
keiten eines Technikers der Heizungs-, Luftungs- und Klimatechnik verfugte.

a) Das Patentgericht hat hierzu ausgefiihrt, aus A4 ergebe sich, dass
sich ein mit der Planung von Aufzligen betrauter Fachmann bereits im Jahr
2004 mit der Forderung nach einer aus Griinden der Energieeinsparung grund-
satzlich luftdichten Geb&udehille befasst habe. Hieraus sei zu folgern, dass er

sich auch mit den Anforderungen an eine Schachtentliftung befasst habe.
b) Diese Beurteilung ist jedenfalls im Ergebnis zutreffend.

aa) Die von der Berufung eingehend erorterten Fragen, wie einzelne
Merkmale des Streitpatents auszulegen sind und ob der so verstandene Ge-
genstand durch den Stand der Technik nahegelegt war, sind in diesem Zu-

sammenhang nicht von Bedeutung.

Die Definition des Fachmanns dient gerade dazu, eine fiktive Person
festzulegen, aus deren Sicht das Patent und der Stand der Technik zu wirdigen
sind. Sie kann deshalb nicht auf Erwagungen zur Auslegung des Patents oder

zur erfinderischen Tatigkeit gestitzt werden.
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bb) Im Ansatz zutreffend macht die Berufung geltend, dass die Definition
des Fachmanns von dem technischen Problem abhangen kann, dessen L6sung
die Erfindung dient, und dass sich das technische Problem aus dem ergibt, was
die Erfindung tatsachlich leistet (BGH, Urteil vom 4. Februar 2010
- Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 - Gelenkanordnung; Urteil vom 14. Juni
2016 - X ZR 29/15, BGHZ 211, 1 = GRUR 2016, 921 Rn. 14 - Pemetrexed).
Auch unter diesem Aspekt ist die angefochtene Entscheidung indes nicht zu

beanstanden.

Nach Auffassung der Berufung spiegeln A4 und A3 als nachstliegender
Stand der Technik das Wissen eines Aufzugsfachmanns im Prioritatszeitpunkt
wider. Dafur spreche, dass beide Entgegenhaltungen aus den Anféangen der
Aufzugsschachtentrauchung stammten, als Treppenhausentrauchungssysteme

im Wesentlichen identisch auf Aufzugsanlagen tbertragen worden seien.

Damit werden die Erwagungen des Patentgerichts nicht in Frage gestellt,

sondern bestétigt.

Dabei kann die - ohnehin nicht relevante (vgl. nur BGH, Urteil vom
31. Januar 2017 - X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 Rn. 28 - Gestricktes Schuh-
oberteil) - Frage, welche Entgegenhaltung als "nachstliegender" Stand der
Technik anzusehen, ebenso dahingestellt bleiben wie die Fragen, an welchen
Personenkreis sich die genannten Entgegenhaltungen richten und von wem sie
verfasst worden sind. Schon der Umstand, dass sie sich mit der Entrauchung
eines Gebaudeteils befassen und hierzu Losungen vorschlagen, die zur Ent-
rauchung von Treppenhéusern bekannt waren, gab einem mit der Weiterent-
wicklung solcher Systeme betrauten Fachmann jedenfalls Veranlassung, einen
Techniker der Heizungs-, Liftungs- und Klimatechnik hinzuzuziehen, wenn er
selbst nicht tGber ausreichende eigene Kenntnisse auf diesen Gebieten verfug-

te.
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cc) Entgegen der Auffassung der Berufung kann aus dem Umstand,
dass am Prioritatstag keine Losung offenbart war, die sowohl den Anforderun-
gen der Energieeinsparverordnung als auch den Anforderungen der Normen
EN 81-1 und EN 81-2 entsprach, nicht gefolgert werden, dass es keinen Fach-
mann gab, der im Stande war, diese Aufgabe zu meistern.

Wenn es am Prioritatstag tatsachlich kein System gab, das allen Anfor-
derungen entsprach, und das Streitpatent erstmals eine entsprechende Lésung
bereitstellte, mag dies ein gewichtiges Indiz fir die Bejahung der Patentfahigkeit
darstellen. Ob der Fachmann Anlass hatte, zu dieser Lésung zu gelangen, ist
indes nach den fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit mal3geblichen

Kriterien zu entscheiden, nicht hingegen durch die Definition des Fachmanns.

2. Zu Unrecht hat das Patentgericht den Gegenstand des Streitpatents

in der erteilten Fassung als nicht patentfahig angesehen.

a) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand der
Patentansprtiche 1 und 8 nicht durch die Entgegenhaltungen A4 und A3 nahe-
gelegt.

aa) Die von der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen in der Schweiz
veroffentlichte Entgegenhaltung A4 enthalt Empfehlungen fur Architekten und

Bauherren zur Vermeidung von Warmeverlusten in Aufzigen.

In A4 wird ausgefihrt, ein Aufzugsschacht musse Offnungen enthalten,
um im Brandfall Rauch abfuhren und bei Bedarf Abwéarme der Liftmotoren nach
aufRen leiten zu kénnen. Im regularen Betrieb gebe es keine Griinde, diese Off-
nungen nicht zu verschlieRen. Deshalb wird vorgeschlagen, Liftungsklappen
anzubringen, deren Stellung tUber Thermostaten im Schachtkopf oder im Ma-
schinenraum sowie Uber manuell zu betatigende Schalter gesteuert wird.

Unterhalb einer von der jeweiligen Anlage abhangenden, in der Regel zwischen
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35 und 40 °C liegenden Temperaturgrenze sollen die Klappen geschlossen, bei
hoheren Temperaturen, bei Betatigen eines entsprechenden Schalters, der
auch als Feuerwehrschlisselschalter ausgebildet sein kénne, sowie im stromlo-

sen Zustand hingegen geo6ffnet sein.

bb) Damit sind die Merkmale 1, 2, 5 und 6 offenbart.

Mit der in A4 offenbarten Konfiguration wird dem Entweichen von Waér-
meenergie aus einem Gebaude mit Aufzug entgegengewirkt, indem zwei Zu-
standsparameter - Temperatur und Betatigung eines Schalters - Uberwacht
werden. Aus der Vorgabe, dass die Klappen in stromlosem Zustand offen sind,
ergibt sich, dass sie nur dann verschlossen werden, wenn die Auswertung der
Uberwachten Parameter ergibt, dass ein Offenhalten nicht erforderlich ist. Dies

erfordert ein Vorspannen der Klappen in die Offenstellung.

cc) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die
zusatzliche Ausgestaltung mit den Merkmalen 3 und 4 durch A3 nahegelegt ist.

Die in A4 enthaltenen Ausfuihrungen, wonach die Klappen in Abhéngig-
keit von Thermostaten und Schaltern gesteuert werden sollen, geben dem
Fachmann zumindest Anlass, nach geeigneten Steuerungsmitteln zu suchen.
Selbst wenn dieser Hinweis nicht ausreichen wirde, um auf eine Verwaltungs-
einheit mit den Merkmalen 3 und 4 zurlickzugreifen, wurden dem Fachmann,
wie das Patentgericht im Einzelnen zutreffend dargelegt hat, in A3 nicht nur
entsprechende Anregungen gegeben, sondern sogar geeignete Gerate aufge-

zeigt.

In A3 ist ebenfalls ein System offenbart, bei dem die Luftungs6ffnung im
Aufzugsschacht im regularen Betrieb geschlossen ist und nur im Brandfall, fur
dessen Feststellung ein Rauchansaugsystem eingesetzt wird, sowie optional

bei manueller Betatigung eines Tasters gedffnet wird. Dies entspricht im We-
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sentlichen der in A4 beschriebenen Funktionalitdt. Der Fachmann hatte deshalb
Anlass, zur naheren Ausgestaltung der in A4 vorgeschlagenen Lésung auf A3
zurlckzugreifen. Dem steht nicht entgegen, dass die in A3 zum Verschliel3en
der Offnung vorgesehene Jalousie im Normalfall geschlossen ist und mit Hilfe
eines Motors geoffnet werden muss. Der daraus resultierende Anpassungsbe-
darf wirft keine erkennbaren Probleme auf.

dd) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts sind weder in A4 noch
in A3 die Merkmale 2.1 und 4.1 offenbart.

Wie bereits oben ausgefiihrt wurde, reicht die Uberwachung des Zu-
stands eines manuell zu betatigenden Schalters nicht aus, um den Betriebszu-
stand "Anwesenheit einer Person in der Aufzugsanlage" im Sinne von Merkmal
2.1 zu Uberwachen. Damit fehlt es zugleich an einer Offenbarung von Merkmal
4.1, weil mangels hinreichender Uberwachung nicht gesichert ist, dass dieser
Betriebszustand erfasst und bei der Steuerung des VerschlieRelements bertick-
sichtigt wird.

ee) Entgegen der Auffassung der Klagerin zu 1 reicht die in A4 offenbar-
te Temperaturiberwachung zur Offenbarung der Merkmale 2.1 und 4.1 eben-
falls nicht aus.

Bei der in A4 offenbarten Lésung dienen die Thermostaten dazu, einen
Brand oder eine zu starke Erwdrmung der Aufzugsmotoren festzustellen. Je
nach Anbringungsort und Anlagenkonfiguration mégen die Thermostaten im
Einzelfall schon dann auslésen, wenn der Aufzug nur kurze Zeit in Betrieb ist
oder wenn sich Personen im Schachtkopf oder im Maschinenraum - die im Sin-
ne des Streitpatents einen Teil der Aufzugsanlage bilden - befinden. Damit ist
eine den Anforderungen der Merkmalsgruppen 2 und 4 geniigende Uberwa-
chung der Zustandsparameter "Anwesenheit einer Person in der Aufzugsanla-

ge" oder "Bewegung der Kabine im Schacht" indes nicht gewahrleistet, weil die
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genannten Betriebszustande allenfalls in besonderen, eher ungewohnlichen
Umstanden erfasst werden kdnnen, nicht aber in den typischen Betriebssituati-
onen, in denen dies nach dem Streitpatent erforderlich ist. Hinweise darauf, das
System so zu konfigurieren, dass eine Erfassung auch in typischen Betriebssi-

tuationen moglich ist, ergeben sich weder aus A4 noch aus A3.

b) Die Beurteilung des Patentgerichts wird nicht von dessen Ausfuhrun-
gen zu Hilfsantrag 1 getragen. Der Gegenstand des Streitpatents ist ausgehend

von der Entgegenhaltung A9 ebenfalls nicht nahegelegt.

aa) In A9 ist eine Vorrichtung zur Steuerung der Beluftung in einer Auf-
zugskabine offenbart.

In der Beschreibung von A9 wird ausgefihrt, im Stand der Technik seien
Beluftungsvorrichtungen bekannt, die je nach der An- oder Abwesenheit von
Fahrgasten automatisch ein- und ausgeschaltet wirden. Die Geblaseumluft-
menge wahrend des Betriebs sei normalerweise konstant. Bei geringer Bele-
gung oder niedriger Temperatur kbnne dies dazu fuhren, dass der Luftstrom als
zu stark empfunden werde; aul3erdem werde Energie verschwendet. Bei starker
Belegung oder hoher Temperatur kbnne die Luftmenge als unzureichend emp-

funden werden.

Zur Verbesserung dieses Zustands wird in A9 eine Vorrichtung vorge-
schlagen, bei der die Luftmenge in Abhangigkeit von der Zahl der Fahrgaste,
der Innentemperatur der Kabine oder einer Kombination dieser beiden Parame-
ter bemessen wird. Die Anzahl der Fahrgaste wird hierbei anhand des Kabi-
nengewichts ermittelt, die Innentemperatur durch einen Temperatursensor. In
dem beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel wird die Luftung zum Zwecke der
Energieeinsparung erst dann eingeschaltet, wenn der Aufzug Uber einen

AuRRenruf angefordert wird oder wenn ein Kabinenkommando erfolgt (Abs. 18).
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bb) Damit ist die Merkmalsgruppe 2 offenbart. Mit dem Einschalten der
Luftung in Abh&ngigkeit vom Betatigen einer Taste zum Heranholen oder Be-
dienen des Aufzugs ist eine Uberwachung der Betriebszustande "Anwesenheit
einer Person in der Aufzugsanlage" und "Bewegung der Kabine im Schacht"
offenbart, wie sie auch das Streitpatent als Ausfihrungsbeispiel fur die Merkma-
le 2.1 und 2.2 vorsieht.

cc) Nicht offenbart sind, wie auch das Patentgericht nicht verkannt hat,

jedenfalls die Merkmalsgruppe 4 sowie die Merkmale 5 und 6.

A9 befasst sich nur mit der Belliftung der Aufzugskabine, nicht mit der
BelGftung des Aufzugsschachts. Die Auswertung der uberwachten Betriebspa-
rameter entspricht zwar der in Merkmalsgruppe 4 vorgesehenen Logik. Sie
dient aber lediglich der Steuerung der Kabinenltftung. Wie der Schacht bellftet
wird und ob er durch eine nach den Merkmalen 5 und 6 gesteuerte Verschliel3-
vorrichtung von der Atmosphare getrennt ist, geht aus der Entgegenhaltung

nicht hervor.

dd) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergab sich fir den
Fachmann aus A4 und A3 nicht die Anregung, die in A9 offenbarte Steuerung
fur die Liftung des Schachts durch Offnen und SchlieBen eines VerschlieRele-

ments vorzusehen.

(1) Zu Recht ist das Patentgericht allerdings davon ausgegangen, dass
der Fachmann Anlass zu der Uberlegung hatte, ob und wie die in A9 offenbarte
Vorrichtung an die Anforderungen der Normen EN 81-1 und EN 81-2 und der

Energieeinsparverordnung angepasst werden kann.

(2) Zugunsten der Klagerinnen kann Uberdies unterstellt werden, dass
es nahelag, die Kabine zu diesem Zweck mit einer Luftungs6ffnung in Boden

und Decke zu versehen, wie dies die beiden technischen Normen jeweils unter
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Nr. 8.16.1 vorsehen, so dass der von der Beklagten eingehend erorterten Fra-
ge, ob A9 eine im Wesentlichen luftdicht abgeschlossene Kabine offenbart, in
der die Luft lediglich umgewalzt wird, keine ausschlaggebende Bedeutung zu-

kame.

(3) Zugunsten der Klagerinnen kann ferner unterstellt werden, dass es
nahelag, den Aufzugsschacht mit einer Klappe zu versehen, wie sie in A4 und
A3 zum Zwecke der Anpassung an die Vorgaben der Energieeinsparverord-
nung vorgeschlagen wird. Gerade weil A9 sich nur mit der Belluftung der Kabine
und einer dabei mdglichen Einsparung von Energie befasst, spricht einiges da-
fur, dass der Fachmann, der eine solche Kabine in einen bellfteten Schacht
einbauen und auch hierbei unnétige Energieverluste vermeiden mdochte, auf

diesbeziigliche Vorbilder aus dem Stand der Technik zurtickgreift.

(4) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergab sich fir den
Fachmann aber jedenfalls nicht die Anregung, die in A9 als Mittel zur Steuerung
der Kabinenbeluftung offenbarte Uberwachung der Anwesenheit einer Person
und der Bewegung der Kabine auch als Mittel zur Steuerung der Verschlussein-

richtung fir den Aufzugsschacht einzusetzen.

Der in A3 enthaltene Hinweis, das Zentralgerat sei auch Uber andere
Systeme der Hausleittechnik ansteuerbar, mag dem Fachmann Anlass gege-
ben haben, nach anderen Parametern zu suchen, die fur die Steuerung der
VerschlieReinrichtung relevant sind und automatisiert tberwacht werden kon-
nen. A3 gab aber keinen konkreten Hinweis, um welche Parameter es sich da-

bei handeln kénnte.

Vor diesem Hintergrund gab der vom Patentgericht angeftihrte Umstand,
dass die Zufuhr von frischer Luft in den Schacht fur die Bellftung einer mit Lif-
tungsoffnungen versehenen Kabine von Vorteil sein kann, dem Fachmann kei-

nen hinreichenden Anlass, eine Offnung der VerschlieReinrichtung bei jeder
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Benutzung des Aufzugs oder jeder Bewegung der Aufzugskabine vorzusehen.
Die Ausfuihrungen in A9, wonach das erforderliche Mal3 an Beluftung nicht nur
vom Belegungsgrad, sondern auch von der Innentemperatur der Kabine ab-
hangt, geben eher Veranlassung, die Offnung an zusatzliche Bedingungen zu
knupfen. Dies gilt umso mehr, als A3 aus Grinden der Energieeinsparung eine
Offnung nur im Brandfall vorsieht und A4 sogar den ausdriicklichen Hinweis
enthalt, im regularen Betrieb gebe es keinen Grund, die Offnung nicht zu ver-

schliel3en.

Aus den Normen EN 81-1 und EN 81-2 ergibt sich insoweit keine weiter-
gehende Anregung. Der darin jeweils unter Nr. 5.2.3 enthaltenen Regelung, der
Schacht musse angemessen entliiftet sein, lasst sich, wie in anderem Zusam-
menhang auch die Klagerin zu 1 geltend macht, nicht ohne weiteres entneh-
men, dass bei jeder Benutzung des Aufzugs zwingend eine Luftung zu erfolgen
hat.

3. Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht aus anderen

Grinden als im Ergebnis zutreffend.

a) Entgegen der Auffassung der Klagerin zu 2 ist der Gegenstand des
Streitpatents auch durch die deutsche Offenlegungsschrift 198 49 868 (A7)

nicht nahegelegt.

aa) In A7 ist eine Einrichtung zur Steuerung von Luftungsmitteln in einem

Gebéaude offenbart.

In der Beschreibung von A7 wird ausgefiihrt, zur Steuerung oder Auto-
matisierung der LUftung in einem Raum wirden Ublicherweise Kriterien wie
Raumtemperatur oder Personenanwesenheit herangezogen. Diese besagten
jedoch wenig Uber die Luftqualitat. Bei grol3en Anlagen mit geschlossenem LUf-
tungskreislauf wirden hochgenaue CO,-Sensoren eingesetzt. Diese seien aber
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entsprechend aufwandig. Fur die Steuerung von Luftungsmitteln in Einzelrau-
men wird deshalb eine Einrichtung vorgeschlagen, die die CO,-Konzentration

erfasst und mit einem einstellbaren Schwellenwert vergleicht.

bb) Damit ist kein Verfahren oder System zur Verwaltung von Warme-

energie in einem Gebaude mit Aufzugsanlage offenbart.

Die in A7 vorgeschlagene Einrichtung mag zwar auch fur diesen Zweck
eingesetzt werden kdénnen. Ein solcher Einsatz ist in der Entgegenhaltung aber

nicht beschrieben.

Hierbei kann offenbleiben, ob ein Aufzugsschacht, wie die Klagerin zu 1
in der mundlichen Verhandlung geltend gemacht hat, aus Sicht des Fachmanns
als Raum im Sinne von A7 anzusehen ist. Selbst wenn dies zu bejahen ware,
ergabe sich aus dem in A7 enthaltenen Hinweis, das vorgeschlagene System
sei besonders zur Steuerung von LUuftungsmitteln von Einzelraumen geeignet,
nicht die unmittelbare und eindeutige Offenbarung des Einsatzes in einem Auf-

zugsschacht.

cc) Darlber hinaus ist in A7 nicht offenbart, die vorgeschlagene Einrich-
tung zur Uberwachung der Anwesenheit von Personen in einer Aufzugsanlage
einzusetzen und anhand der erfassten Daten ein Verschliel3element in der vom

Streitpatent beanspruchten Weise anzusteuern.

Eine diesbezigliche Anregung héatte sich aus anderen Entgegenhaltun-
gen wie A9, A4 oder A3 allenfalls dann ergeben, wenn der Fachmann Veran-
lassung gehabt hatte, die Anwesenheit von Personen in der Aufzugsanlage
zum Anlass zu nehmen, das Verschliel3element zu schlieR3en. Daran fehlte es

indes aus den bereits in Zusammenhang mit A9 angeflhrten Grinden.
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b) Entgegen der Auffassung der Klagerin zu 1 ist der Gegenstand des
Streitpatents durch die japanische Offenlegungsschrift Hei 4-184075 (A34) und
die US-Patentschrift 5 718 627 (A22) ebenfalls nicht nahegelegt.

aa) In A34 wird ein System zur Zufuhr von Frischluft in ein Gebaude vor-

geschlagen.

Bei dem in A34 offenbarten System sind in einem Aufzugsschacht auf
mehreren Stockwerken jeweils ein Frischlufteinlass und ein mit dem Gebaude-
inneren verbundener Kanal angeordnet. Zur Luftbewegung werden Rick-
schlagventile eingesetzt, die auf die bei der Bewegung der Aufzugskabine ent-
stehenden Druckéanderungen reagieren. In Bereichen mit Uberdruck stromt Luft
aus dem Schacht in das Geb&audeinnere, in Bereichen mit Unterdruck wird

Frischluft von auf3en in den Schacht gesaugt.

bb) Ob darin ein Verfahren zur Verwaltung von Warmeenergie im Sinne
von Merkmal 1 zu sehen ist, kann offen bleiben. Jedenfalls sind die Merkmale 2
bis 5 nicht offenbart.

Die als VerschlieBelemente fungierenden Ruckschlagventile an den
Frischlufteinlassen werden bei dem in A34 offenbarten System nicht durch eine
Verwaltungseinheit gesteuert, die bestimmte Betriebsparameter Uberwacht,

sondern allein durch den Luftdruck im Aufzugsschacht.

cc) Aus A22 ergibt sich nicht die Anregung, das in A34 offenbarte Sys-

tem um die Merkmale 2 bis 5 zu ergéanzen.

In A22 ist ein System zur Beliftung eines Aufzugsschachts im Brandfall
offenbart, bei dem Uber spezielle Kanale angesaugte Frischluft mittels Ventilato-
ren von unten in den Schacht eingeblasen wird und in bestimmten Betriebssitu-

ationen Uber eine an der Oberseite des Schachts angebrachte Klappe ent-
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weicht. Diese Klappe ist steuerbar, damit die Luft bei bestimmten Stellungen
der Aufzugskabine in das Gebaudeinnere entweichen kann.

Selbst wenn der Fachmann Veranlassung gehabt haben sollte, die in
A34 und A22 offenbarten Lésungen miteinander zu kombinieren, hatte sich dar-
aus nicht die Anregung ergeben, mittels der in A22 vorgesehen Steuerung auch
die Anwesenheit einer Person in der Aufzugsanlage oder die Bewegung der
Kabine im Schacht zu Uberwachen und die VerschlieReinrichtung zu 6ffnen,
wenn mindestens einer dieser beiden Zusténde eingetreten ist. In A22 hangt die
Ansteuerung der Klappe davon ab, an welcher Position sich die Aufzugskabine
befindet. Daraus ergibt sich nicht die Anregung, die Klappe aus anderen Griun-

den zu offnen.

c) Aus dem in zweiter Instanz vorgelegten Bauprufdienst 3/1997 der
Baubehorde Hamburg (A41) ergeben sich keine weiteren Anregungen. Deshalb
kann dahingestellt bleiben, ob der diesbezigliche Vortrag der Klagerin zu 1
rechtzeitig ist und ob dieses Dokument am Prioritatstag 6ffentlich zuganglich

war.

aa) In A41 wird dargelegt, Fahrschachte seien nach 8 35 Abs. 5 der
Hamburger Bauordnung mit einer Rauchabzugsvorrichtung zu versehen. Auf
dieser Grundlage wird festgelegt, Rauchabzugseinrichtungen dirften gleichzei-
tig der Luftung dienen, wenn sie bestimmten Anforderungen gentigten. Fur den
Fall, dass Rauchabzugsoffnungen durch Klappen verschlossen wirden, miss-
ten diese sich bei Auftreten von Rauch oder bei Temperaturen von etwa 70 °C
selbsttéatig 6ffnen und zusatzlich von einer geeigneten Stelle aus von Hand be-

tatigt werden kénnen.

bb) Daraus ist zwar zu entnehmen, dass die Anbringung einer
VerschlieReinrichtung jedenfalls in einem Bundesland schon im Jahr 1997 als

zulassig angesehen wurde. Die Konstellationen, fir die eine Offnung zwingend
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vorgeschrieben wird, decken sich jedoch, wie auch die Klagerin zu 1 nicht ver-
kennt, im Wesentlichen mit den in A4 und A3 genannten. Eine Anregung, die
Aufzugsanlage auch auf die Anwesenheit einer Person zu tiberwachen, ergibt

sich daraus nicht.

d) Die Grunde, aus denen das Patentgericht die Erfindung als so hinrei-
chend offenbart angesehen hat, dass der Fachmann sie ausfihren kann, lassen

keine fehlerhafte Beurteilung erkennen.

aa) Das Patentgericht hat sich mit dem erstinstanzlichen Vorbringen der
Klagerin zu 1, auf das diese in ihrer Berufungserwiderung pauschal Bezug
nimmt, im Einzelnen befasst und dieses mit zutreffender Begriindung als nicht
stichhaltig angesehen. Zusatzliche Gesichtspunkte, die zu einer abweichenden

Beurteilung fihren kénnten, zeigt die Berufungserwiderung nicht auf.

bb) Entgegen der in der mundlichen Verhandlung gedufRerten Auffas-
sung der Klagerin zu 1 fuhrt der Umstand, dass es das Streitpatent dem Fach-
mann Uberlasst, anhand welcher Kriterien die Anwesenheit einer Person in der
Aufzugsanlage oder die Bewegung der Kabine im Schacht erfasst wird, nicht zu

einer abweichenden Beurteilung.

In der Beschreibung des Streitpatents werden dem Fachmann zwei
gangbare Wege zur Erfassung der genannten Betriebszustande aufgezeigt,
namlich der Einsatz von Sensoren und die Auswertung von Bedienungsvorgan-
gen an der Aufzugsanlage selbst. Damit ist die Erfindung ausreichend offenbart.
Dass es zahlreiche andere, in der Patentschrift nicht ndher dargestellte Mog-
lichkeiten geben mag, das Vorliegen der genannten Betriebszustande zu erfas-

sen, ist deshalb unerheblich.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und §91
Abs. 1 ZPO.
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Obwohl die beiden Klagerinnen das Streitpatent in unterschiedlichem
Umfang angegriffen haben, sind die Kosten auf sie gemaf3 8 100 Abs. 1 ZPO
nach Kopfteilen zu verteilen. Fir eine abweichende Verteilung nach § 100
Abs. 2 ZPO besteht kein Anlass, weil der auf einzelne Anspriiche beschrankte
Angriff der Klagerin zu 1 im Falle einer isolierten Klage nicht zu einer erhebli-
chen Reduzierung des Streitwerts gefuhrt hatte.

Meier-Beck Bacher Hoffmann

Deichful Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.10.2015 - 1 Ni 1/14 (EP) fuhrend
verbunden mit 1 Ni 2/14 (EP) -



