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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 26. Marz 2019 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski und Hoffmann

sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

fur Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 24. November 2016 wird auf Kos-

ten der Beklagten zurlickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 31. Méarz 2003 unter Inanspruchnahme
der Prioritét einer US-amerikanischen Patentanmeldung vom 29. April 2002
angemeldeten und mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten
europaischen Patents 1 504 227 (Streitpatents), das ein Air-Conditioning-

System zur Verwendung in einem Fahrzeug betrifft.

Patentanspruch 1, auf den die Patentanspriiche 2 bis 14 unmittelbar oder

mittelbar riickbezogen sind, hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

"An air conditioning system for use in a vehicle, comprising:

a variable-speed compressor (14) for providing refrigerant to a heat
exchanger (22, 26, 44) to provide temperature control to an interior
compartment of the vehicle;

a brushless DC motor (12) operably coupled to the variable-speed
compressor (14); and

an intelligent power generation management controller (30) opera-
bly coupled to the motor,

the controller (30) receiving electric power from at least one source
of electric power (34, 36, 38) operable when an engine of the vehi-
cle is not operating;

wherein the controller (30) modulates a speed of the compressor
(14) when the engine is not operating by varying an energization of
the motor (12) based on a power capacity of the source of electric
power (34, 36, 38) to enable operation of the compressor (14) dur-
ing an engine off condition.”

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht neu und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die Beklagte hat
das Streitpatent wie erteilt und in der Fassung von vier Hilfsantragen verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart. Mit ihrer Berufung ver-

teidigt die Beklagte das Streitpatent im Hauptantrag und in einem Hilfsantrag



jeweils in einer gegeniber den erstinstanzlich gestellten Antragen geanderten

Fassung. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die Berufung der Beklagten ist zulassig, bleibt aber in der Sache ohne
Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft ein Air-Conditioning-System zur Verwendung

in einem Fahrzeug.

1. In der Streitpatentschrift wird erlautert, dass in Fahrzeugen einge-
setzte Heizungs-, Luftungs- und Klimatisierungssysteme, die Kompressoren mit
Keilriemenantrieb zur Zirkulation des Kiuhlmittels und Pumpen mit Keilriemenan-
trieb zur Umwalzung der Motorabwarme verwenden, nur bei laufendem Motor
betrieben werden kdnnen. Der Motor kénne daher auch bei langeren Standzei-
ten nicht abgestellt werden, wenn der Fahrgastraum weiterhin beheizt oder Kkli-
matisiert werden solle. Aufgrund der damit erhéhten Betriebskosten bestehe ein
Bedarf an Heizungs-, Liftungs- und Klimatisierungssystemen fiir Fahrzeuge,
die auch betrieben werden kdnnen, wenn der Motor abgestellt ist. Ein solches
System sei aus der europaischen Patentanmeldung 1 024 038 bekannt.

2. Das Streitpatent macht es sich zur Aufgabe, ein derartiges Klimati-
sierungssystem mit der Moglichkeit des Betriebs bei abgestelltem Motor weiter

zu verbessern.



3. Das soll nach Patentanspruch 1 durch folgende Vorrichtung erreicht
werden (Ergdnzungen gegeniber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1
sind betreffend Hilfsantrag 4 im erstinstanzlichen Verfahren sowie dem Haupt-
und Hilfsantrag im Berufungsverfahren kursiv, betreffend nur den Haupt- und
Hilfsantrag im Berufungsverfahren durch einfache Unterstreichung und betref-
fend nur den Hilfsantrag im Berufungsverfahren durch doppelte Unterstreichung

hervorgehoben):
1. Ein Air-Conditioning-System geeignet zur Verwendung in einem
Fahrzeug aufweisend:

2. einen Kompressor variabler Drehzahl (variable speed compressor
14)

2.1 geeignet zur Bereitstellung von Kuhlmittel an einen Warmetau-
scher (22, 26, 44), der eine Temperatursteuerung in einem

Fahrgastraum eines Fahrzeugs liefert,
3. einen birstenlosen Gleichstrommotor (brushless DC motor 12),

3.1 der betrieblich mit dem Kompressor (14) variabler Drehzahl

verbunden ist,

4. eine intelligente Leistungserzeugungsmanagementsteuerung (intel-

ligent power generation management controller 30), die
4.1 betrieblich mit dem Motor (motor) verbunden ist,

4.2 elektrische Leistung von wenigstens einer Quelle (34, 36, 38)

elektrischer Leistung empfangt,

4.2.1 die betreibbar ist, wenn eine Maschine (engine) des Fahr-

zeugs nicht arbeitet,

4.3 eine Drehzahl des Kompressors (14) moduliert, wenn die Ma-
schine nicht arbeitet, indem eine Erregung des Motors (12) ba-

sierend auf einer Leistungskapazitat der Quelle (34, 36, 38)
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elektrischer Leistung geéndert wird, um einen Betrieb des
Kompressors (14) wéahrend eines ausgeschalteten Zustands

der Maschine zu ermdglichen,

4.3.1 wobei die Maschine als Quelle elektrischer Leistung flr

die Steuerung (30) nicht verfugbar ist,

4.4 auch die Modulation des Kompressors (14) variieren kann (may
also vary the modulation of the compressor [14]), wenn zusatz-
liche oder andere Quellen elektrischer Leistung (additional or
different sources of electrical power) verfligbar sind und sich die
Systemparameter andern, um eine optimale Systemleistung

aufrecht zu erhalten,

4.5 dafir ausgelegt ist, elektrische Leistung von einer Mehrzahl von
Quellen (34, 36, 38) elektrischer Leistung zu empfangen, wel-
che betreibbar _sind, wenn die Maschine des Fahrzeugs nicht
arbeitet, und von wenigstens einer Quelle (32) elektrischer Leis-

tung zu empfangen, die betreibbar ist, wenn die Maschine ar-
beitet, und wobei die Steuerung (30) dynamisch elektrische

Leistung von einer der Quellen (32, 34, 36, 38) basierend auf

einer Prioritatslogik der verfligbaren Quellen verwendet.

4. Die Lehre aus Patentanspruch 1 bedarf aus Sicht des Fachmanns,
den das Patentgericht zutreffend als einen Hochschulabsolventen der Elektro-
technik oder vergleichbarer Qualifikation mit mehrjahriger Erfahrung in der Kon-
struktion von Regelungen fir die Stromversorgung von Zusatzaggregaten in

Kraftfahrzeugen bestimmt hat, folgender Erlauterungen:

a) Patentanspruch 1 betrifft ein Air-Conditioning-System (nhachfolgend

auch System genannt), das fur die Verwendung in einem Fahrzeug geeignet ist.
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Die Eignung des Systems beschrankt sich nicht auf die Verwendung in
Lastkraftwagen und vergleichbaren Fahrzeugen. Fir eine diesbezigliche Ein-
schrankung findet sich weder in Patentanspruch 1 noch in der Beschreibung ein
Anhalt. In der Beschreibung wird zwar auf die Bedurfnisse von Fahrern von
StralRentransportfahrzeugen wahrend der Ruhezeiten im Hinblick auf Heizungs-
, LOftungs- und Klimasysteme hingewiesen (vgl. Abs. 4 und 6). Dabei handelt
es sich jedoch um ein Anwendungsbeispiel, auf das die allgemeiner gehaltene
Lehre des Patentanspruchs 1, die sich als Verwendungszweck auf ein "Fahr-
zeug" bezieht, nicht beschrankt ist. Entsprechend heil3t es auch in der Be-
schreibung allgemein, dass die beanspruchte Erfindung ein neues Heizungs-,

Laftungs- und Klimasystem "fur Stral3enfahrzeuge" darstelle (vgl. Abs. 8).

b) Das erfindungsgemafe Air-Conditioning-System weist einen Kom-
pressor variabler Drehzahl auf, der von einem burstenlosen Gleichstrommotor
angetrieben und von einer mit diesem Motor (motor) verbundenen intelligenten
Leistungserzeugungsmanagementsteuerung (nachfolgend auch Steuerung ge-

nannt) geregelt wird (Merkmale 1, 2, 3, 4).

c) Die Steuerung ist betrieblich mit dem Motor verbunden und empfangt
elektrische Leistung von mindestens einer Quelle (Merkmale 4.1 und 4.2). Die
Quelle elektrischer Leistung kann auch betrieben werden, wenn die (Verbren-

nungs-)Maschine (engine) ausgeschaltet ist (Merkmal 4.2.1).

Die Beschreibung erwahnt als bevorzugte Quelle elektrischer Leistung
eine Batterie (Abs. 12). Diese kann bei laufender Maschine Uber die Lichtma-

schine des Fahrzeugs mit elektrischer Energie versorgt werden (Abs. 9).

d) Ist die Maschine ausgeschaltet, moduliert die Steuerung eine Dreh-
zahl des Kompressors durch gednderte Erregung des Motors, angepasst an die

Leistungsfahigkeit der Quelle (Merkmal 4.3). Beispielsweise kann die Steuerung
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bei einer Batterie als Quelle elektrischer Leistung und ausgeschalteter Maschi-
ne den Kompressor bei minimalen Drehzahlen betreiben, um die Betriebsdauer
des Air-Conditioning-Systems zu verlangern. Zudem kann die Steuerung den
Stromverbrauch der Batterie Uberwachen und den Betrieb des Kompressors
abschalten, um die Batterie nicht so weit zu entladen, dass ein Starten der Ma-

schine nicht mehr mdglich ist (Abs. 16).

Zu der Frage, ob eine Modulation auch bei eingeschalteter Maschine er-
folgen kann, verhalt sich die Lehre aus Patentanspruch 1 nicht. Eine solche
Modulation ist damit weder erforderlich noch ausgeschlossen. Gleiches gilt fur
die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Maschine eingeschaltet ist. Es
ist daher auch nicht ausgeschlossen, die Maschine bei stehendem Fahrzeug

zumindest vorubergehend zu betreiben, auch wenn dies unvorteilhaft sein mag.

e) Nach Merkmal 4.3.1 soll die Maschine als Quelle elektrischer Leis-
tung fir die Steuerung nicht verfiigbar sein. Das Merkmal bezieht sich auf die in
Merkmal 4.3 vorgesehene Modulation einer Drehzahl des Kompressors, um
einen Betrieb des Kompressors wéahrend eines ausgeschalteten Zustands der
Maschine zu ermoglichen. Merkmal 4.3 sieht bereits ausdricklich vor, dass die
Modulation der Drehzahl erfolgen soll, wenn die Maschine nicht arbeitet. Damit
ist bereits vorausgesetzt, dass die Maschine als Quelle elektrischer Leistung fur
die Steuerung nicht verfugbar ist. Merkmal 4.3.1 ist also gegentber Merkmal
4.3 rein wiederholend und fiihrt zu keiner inhaltlichen Anderung des Patentan-

spruchs.

f) Die Steuerung ist so eingerichtet, dass sie in dem Fall, dass neben
der genannten einen Quelle elektrischer Leistung, die etwa eine Batterie sein
kann, eine weitere (additional) oder andere (different) Quelle elektrischer Leis-

tung verfigbar ist und sich die Systemparameter andern, die Modulation der
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Drehzahl variieren kann, um eine optimale Systemleistung aufrecht zu erhalten
(Merkmal 4.4).

Das setzt voraus, dass die Steuerung in der Lage ist, die Verfugbarkeit
der weiteren oder anderen Quelle elektrischer Leistung zu erkennen. Das Sys-
tem selbst muss nicht zwingend Uber eine weitere oder andere Quelle elektri-
scher Leistung verflgen. Die Steuerung muss aber in der Lage sein, die Modu-
lation in der genannten Weise zu variieren, wenn mindestens eine weitere oder
andere (ggf. auch externe) Quelle elektrischer Leistung verfugbar ist, und sich
die Systemparameter andern. Zudem darf der Motor in diesem Zustand - nicht
anders als bei der Modulation der Drehzahl des Kompressors nach Merkmal
4.3 - nicht arbeiten. Hinsichtlich dieser Anforderungen ist Merkmal 4.4 nicht fa-

kultativ.

Als Beispiele einer weiteren oder anderen Quelle elektrischer Leistung
werden in der Beschreibung eine externe Stromquelle, ein Hilfsgenerator oder
eine (weitere) Batterie genannt (Abs. 9). Wird etwa das System an ein stationa-
res elektrisches Stromnetz (shore power electrical system) angeschlossen,
wahrend es bei abgeschalteter Verbrennungsmaschine tber eine elektrische
Batterie betrieben wird, erkennt die Steuerung die Verflgbarkeit der neuen
Stromquelle, greift auf diese zuriick und kann dadurch die Drehzahl und Leis-
tung des Kompressors nach Bedarf erhéhen, um die Temperatur im Fahrzeug-
inneren aufrecht zu erhalten, wobei neben der Drehzahl des Kompressors und
der Temperatur im Fahrzeuginneren auch weitere Systemparameter wie die

externe Umgebungstemperatur beriicksichtigt werden kénnen (vgl. Abs. 37 f.).

g) Intelligent im Sinne des Merkmals 4 ist eine Steuerung, wenn sie die

im Patentanspruch vorgesehenen Funktionen erfullen kann. Hierzu muss sie
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die relevanten Parameter erfassen und verarbeiten kbnnen, etwa die verfliigba-

ren Energiequellen und deren Leistungsfahigkeit.

h) Patentanspruch und Beschreibung verhalten sich nicht zu der Frage,
ob neben der Maschine weitere Antriebskomponenten vorhanden sind, etwa ein
zusatzlicher Elektromotor, der einen Hybridantrieb ermdglicht.

II. Soweit im Berufungsverfahren noch von Interesse hat das Patentge-
richt zur Begrindung seiner Entscheidung im Wesentlichen folgendes ausge-
fuhrt:

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung beruhe nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit. Das in der japanischen Offenlegungsschrift
Heisei 9-76740 (D1la, deutsche Ubersetzung D1) offenbarte Hybridfahrzeug
weise einen kraftstoffbetriebenen Antriebsmechanismus, eine Batterie fir das
Fahren sowie eine Motorantriebsvorrichtung auf, die den Elektromotor durch die
elektrische Energie antreibe, mit der die Batterie geladen sei. Das Fahrzeug
verfige zudem Uber eine Klimaeinheit 40, deren Kompressor 41 mit unter-
schiedlichen Drehzahlen betrieben werden kdénne. Der Motor, der den Kom-
pressor antreibe, werde mit der elektrischen Energie der Batterie 70 fir das
Fahren versorgt. Die Klimasteuervorrichtung 52 sei betrieblich mit dem Motor
der Klimaeinheit 40 verbunden. Sei der Verbrennungsmotor 1 ausgeschaltet,
erhalte die Steuerung elektrische Leistung von der Batterie 70. Die Steuerung
Uberprufe den Ladezustand der Batterie und schalte die Klimaeinheit in Abhan-
gigkeit vom Ladezustand vom normalen Energieverbrauch in einen Modus mit
geringerem Energieverbrauch um. Beide Modi lieRen sich fur den Elektromotor
sinnvoll nur dadurch einstellen, dass die Stromzufuhr zum Elektromotor veran-
dert werde, wodurch sich die Drehzahl des Kompressors verandere. Von dem

aus der D1 bekannten Air-Conditioning-System unterscheide sich der Gegen-
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stand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lediglich dadurch, dass als
Elektromotor ein birstenloser Gleichstrommotor vorgesehen sei. Diese Ausge-
staltung sei jedoch auf dem Gebiet der Fahrzeugklimaanlagentechnik Ublich,
wie durch die US-amerikanischen Patente 4 015 182 (D3) und 5 595 064 (D4)
sowie die Veroffentlichung von Danfoss "Refrigeration and Air Conditioning,
Compressors - Collection of Datasheets - Verdichter fur R134a 12-24V Gleich-
strom”, Schrift CN.46.C6 03, November 2001 (D8) belegt werde. Aus diesen
Entgegenhaltungen gehe hervor, dass es gangige Praxis und deshalb nahelie-
gend gewesen sei, als Antrieb fir den Kompressor einen birstenlosen Gleich-
strommotor einzusetzen, weil damit die Kiihlung stufenlos und genauer regelbar

sei.

Merkmal 4.4, durch das sich Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfs-
antrags 4 von der erteilten Fassung (Merkmale 1 bis 4.3 in obiger Merkmals-
gliederung) unterscheide, sei ebenfalls aus der D1 bekannt, da die Regelung
die Klimaanlage, die bei laufendem Verbrennungsmotor im normalen Modus
arbeite, (in Abh&ngigkeit vom Ladezustand der Batterie) in den Energiesparmo-
dus umschalte, sobald sie erkenne, dass die Zindung ausgeschaltet sei.

lll. Diese Beurteilung halt den Angriffen der Beklagten, soweit diese das

Streitpatent im Berufungsverfahren noch verteidigt, stand.

1. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hauptantrags
der Beklagten ist zuldssig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

a) Die Verteidigung des Streitpatents ist insoweit zulassig.

(1) Von der erteilten Fassung unterscheidet sich Patentanspruch 1 ge-

mark Hauptantrag durch die Hinzufigung des Merkmals 4.4, wonach das Sys-
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tem die Modulation des Kompressors (14) variieren kann, wenn zusatzliche o-
der andere Quellen elektrischer Leistung verfugbar sind und sich die Systempa-
rameter andern, um eine optimale Systemleistung aufrecht zu erhalten, und des
Merkmals 4.3.1, wonach die Maschine als Quelle elektrischer Leistung fur die
Steuerung (30) nicht verfigbar sein soll. Wahrend der um Merkmal 4.4 erganzte
Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung bereits Gegenstand des erstinstanz-
lich gestellten Hilfsantrags 4 gewesen ist, ist Merkmal 4.3.1 erst in der Fassung

des in der Berufungsinstanz gestellten Hauptantrags hinzugekommen.

(2) Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hauptantrags
ist nicht deshalb unzuldssig, weil das Patentgericht die Verteidigung des Streit-
patents in der Fassung des erst in der mindlichen Verhandlung gestellten
Hilfsantrags 4 wegen Verspatung nach § 83 Abs. 4 PatG hatte zuriickweisen

mussen.

Dabei kann dahinstehen, ob eine Zurtickweisung in erster Instanz gebo-
ten war. Da das Patentgericht Hilfsantrag 4 in seinem Urteil sachlich beschie-
den hat und eine in erster Instanz unterbliebene Zuriickweisung verspateten
Vorbringens oder verspateter Antrage in der Berufungsinstanz nicht nachgeholt
werden kann, ist dieser Antrag auch in zweiter Instanz sachlich zu bescheiden
(vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 - X ZR 51/13, GRUR 2015, 976 Rn. 62 - Ein-

spritzventil).

(3) Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hauptantrags
ist auch nicht insoweit unzuléssig, als die Beklagte das Streitpatent in der Beru-
fungsinstanz erstmals in einer Fassung verteidigt, in der Patentanspruch 1 -
gegeniber dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag 4 - um das Merkmal

4.3.1 ergénzt worden ist.
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Zwar setzt die Zulassigkeit einer erstmals in der Berufungsinstanz erfolg-
ten beschrankten Verteidigung eines Streitpatents voraus, dass der Gegner
einwilligt oder der Bundesgerichtshof die Antragsanderung fir sachdienlich halt
(8 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG). Auch wenn der Gegner - wie im Streitfall - nicht ein-
gewilligt hat, kann es auf die Sachdienlichkeit der Antragsdnderung aber nur
dann ankommen, wenn mit der Fassung, in der das Streitpatent erstmals in der
Berufungsinstanz verteidigt wird, eine inhaltliche Anderung gegeniiber einer
bereits in erster Instanz verteidigten Fassung des Streitpatents verbunden ist.
Eine solche inhaltliche Anderung ist zu verneinen, wenn das Streitpatent in der
Berufungsinstanz zwar formal mit einem um ein Merkmal erganzten Patentan-
spruch verteidigt wird, dieses aber lediglich mit anderen Worten zum Ausdruck
bringt, was bereits Gegenstand des Patentanspruchs in einer in erster Instanz
verteidigten Fassung des Streitpatents war.

Dies ist vorliegend der Fall, da Patentanspruch 1 bereits in der erteilten
Fassung vorsieht, dass die Steuerung die Drehzahl des Kompressors moduliert,
wenn die Maschine nicht lauft, um den Betrieb des Kompressors bei ausge-
schalteter Maschine (during an engine off condition) zu ermdéglichen (Merkmal
4.3). Wie ausgefuhrt, zeigt Merkmal 4.3.1, wonach die Maschine hierbei nicht
als Quelle fur elektrische Energie zur Verfigung steht, keinen zuséatzlichen As-
pekt auf. Auch nach der erteilten Fassung ist klar, dass die Maschine in ausge-
schaltetem Zustand keine Energie liefert. Eine weitergehende Bedeutung lasst
sich weder dem Wortlaut des hinzugeftigten Merkmals noch dem sonstigen In-
halt der Patentschrift entnehmen. Wie hoch die Zahl an Energiequellen sein
muss, die mindestens zur Verfligung stehen oder die die Steuerung verwalten
kann, und in welcher Weise die Steuerung arbeitet, ergibt sich allein aus den

Merkmalen, die bereits in der erteilten Fassung und dem erstinstanzlichen
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Hilfsantrag 4 vorgesehen sind. Das in zweiter Instanz zusatzlich vorgesehene

Merkmal tragt auch hierzu nichts bei.
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(4) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Fas-
sung des Hauptantrags geht auch nicht Uber den Inhalt der Ursprungsanmel-
dung (veroffentlicht als WO 03/93737, Anlage 13) hinaus.

(a) Die Klagerin meint, bei der Auslegung von Patentanspruch 1 sei zwi-
schen Quellen elektrischer Leistung nach Merkmal 4.2 und zusatzlichen oder
anderen Quellen elektrischer Leistung ("Stromquellen”) nach Merkmal 4.4 zu
unterscheiden, und sieht in letzteren eine unzulassige Erweiterung, weil diese in

der Ursprungsanmeldung nicht offenbart seien.

Dem ist bereits hinsichtlich der Auslegung von Patentanspruch 1 nicht
beizutreten. Wie ausgefihrt sind die Quellen elektrischer Leistung nach Merk-
mal 4.4 gegeniber der in Merkmal 4.3 vorgesehenen Quelle elektrischer Leis-
tung "zuséatzliche oder andere Quellen elektrischer Leistung”, bei denen die
Steuerung die Modulation in Abhangigkeit von den Systemparametern variieren
kann. Das impliziert, dass die in Merkmal 4.4 vorgesehenen zuséatzlichen oder
anderen Quellen elektrischer Leistung wie die in Merkmal 4.3 vorgesehene
Quelle elektrischer Leistung solche sind, von der die Steuerung elektrische
Leistung empfangt und die zur Verfugung stehen, wenn eine Maschine des
Fahrzeugs nicht arbeitet (Merkmale 4.2 und 4.2.1). Merkmal 4.2 knUpft insoweit
an die Ausfihrungen in den Absatzen 36 bis 38 der Beschreibung an, wo
unterschieden wird zwischen einem Umschalten von Maschinen- und Batterie-
betrieb und einer weiteren Modulation bei Verfugbarkeit zusatzlicher oder ande-
rer Energiequellen. Diese Ausflihrungen finden sich wortgleich in den Abséat-

zen 36 bis 38 der Ursprungsanmeldung.

(b) Entgegen der Ansicht der Klagerin ist in der Ursprungsanmeldung
nicht nur eine Leistungserzeugungsmanagementsteuerung offenbart, die den

Kompressor mit einer minimalen Drehzahl betreiben und zuséatzlich den Kom-
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pressor komplett ausschalten kann. Beide Funktionalitaten sind Gegenstand
der Unteranspriche 2 und 3, die sich ihrerseits unmittelbar oder mittelbar auf
Patentanspruch 1 der Ursprungsanmeldung riickbeziehen, und in der Beschrei-
bung sowohl der Ursprungsanmeldung und als auch des Streitpatents offenbart
(jeweils Abs. 36). Daraus folgt fir den Fachmann ohne weiteres, dass es sich
bei beiden Funktionalititen um spezielle Ausgestaltungen des allgemeiner ge-
fassten Gegenstands von Patentanspruch 1 der Ursprungsanmeldung handelt,
der mit den Merkmalen 1 bis 4.3 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents iden-

tisch ist.

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der von der Beklagten im

Hauptantrag verteidigten Fassung ist nicht patentfahig.

(1) Allerdings ist dieser neu.

(&) Aus der D1 ist er nicht vollstandig vorbekannt.

(i) Die Entgegenhaltung betrifft ein Hybridfahrzeug, das einen kraftstoff-
betriebenen Antriebsmechanismus, eine Batterie fir das Fahren sowie eine Mo-
torantriebsvorrichtung aufweist, die den Elektromotor durch die elektrische
Energie antreibt, mit der diese Batterie geladen ist (D1, Abs. 1 ff.; Anspruch 1).
Bei derartigen Hybridfahrzeugen wird der Kompressor durch den Verbren-
nungsmotor angetrieben (D1, Abs. 4). Die Entgegenhaltung macht es sich zur
Aufgabe, ein Hybridfahrzeug anzubieten, bei dem auch bei ausgeschaltetem
Verbrennungsmotor die Klimatisierung moglich ist. Als Lésung wird vorgeschla-
gen, die Klimaanlage mit der elektrischen Energie der Batterie fir das Fahren
anzutreiben, so dass die Klimaanlage auch bei ausgeschaltetem Verbren-
nungsmotor betrieben werden kann (D1, Abs. 6, 11, 37, 41; Flussdiagramme in

den Figuren 6 und 7). Zudem kdnnen Mittel vorgesehen sein, die den Zustand
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der Batterie Uberwachen und den Energieverbrauch der Klimaanlage stufen-
weise reduzieren, wenn die Kapazitat der Batterie auf einen Wert fallt, der nied-
riger ist, als der vorab eingestellte Wert 1, so dass die Klimatisierung durchge-
fuhrt werden kann, ohne dass die Batterie belastet wird (D1, Abs. 11 f., 41).

(i) Wie bereits das Patentgericht ausgefuhrt hat, ist damit ein Air-
Conditioning-System entsprechend Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung

(Merkmale 1 bis 4.3) mit Ausnahme des Merkmals 3 offenbart.

Ob die D1 ein Air-Conditioning-System offenbart, das geeignet zur Ver-
wendung in Lastkraftwagen ist, kann dahinstehen, weil Merkmal 1, wie erlautert,
lediglich die Eignung des Air-Conditioning-Systems zur Verwendung allgemein
in Fahrzeugen vorschreibt, was bei dem System aus der D1 zweifelsfrei gege-

ben ist.

Die Drehzahl des in der D1 offenbarten Kompressors ist auch
- entsprechend Merkmal 2 - variabel. In der D1 wird zwar darauf hingewiesen,
dass die Effizienz einer durch eine Batterie betriebenen Klimaeinheit verglichen
mit einer solchen, die durch einen Verbrennungsmotor angetrieben wird, hoch
sei, weil der Kompressor mit einer konstanten Drehzahl angetrieben werden
kbnne (D1, Abs.52). Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist dem
Fachmann jedoch bewusst, dass die in der K1 beschriebene Variation zwischen
verschiedenen Betriebsmodi eine Veranderung der Drehzahl des Kompressors
erfordern, etwa wenn von dem normalen Modus in den Energiesparmodus ge-
wechselt wird (D1, Abs. 35), was aus technischer Sicht mit einer Verringerung
des Stroms und damit einer geringeren Drehzahl des Motors einhergehen
muss. Konkrete Umstande, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollstandigkeit

dieser Feststellung begriinden, sind nicht ersichtlich.
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Dass es sich bei dem in der D1 offenbarten Fahrzeug um ein Hybridfahr-
zeug handelt und die Klimaanlage die elektrische Leistung von einer Batterie fur
das Fahren als Quelle elektrischer Leistung empfangt, steht einer Offenbarung
der Merkmale 4.2 und 4.2.1 nicht entgegen, da diese Batterie die Steuerung bei
ausgeschaltetem Antriebsmechanismus mit elektrischer Leistung versorgt (D1,
Abs. 11, 40 f.; Flussdiagramme in Figuren 6 und 7). Dass die Versorgung der
Steuerung mit elektrischer Leistung dartber hinaus auch bei eingeschaltetem
Antriebsmechanismus durch die Batterie fir das Fahren erfolgen kann (vgl. D1,
Abs. 6, 11, 37, 44 f.; Flussdiagramme in den Figuren 6 und 8), wird, wie erlau-

tert, durch die Lehre des Patentanspruchs 1 nicht ausgeschlossen.

Zudem reduziert die Steuerung den Energieverbrauch der Klimaanlage,
was nach den Feststellungen des Patentgerichts - wie in Merkmal 4.3 vorgese-
hen - praktisch sinnvoll nur durch eine Modulation der Drehzahl des Kompres-
sors erfolgen kann, wenn die Kapazitat der Batterie bei abgeschaltetem An-
triebsmechanismus unter einen bestimmten Wert fallt (vgl. D1, Abs. 41; Fluss-
diagramm in Figur 7). Dass eine solche Modulation auch bei angeschaltetem
Antriebsmechanismus mdglich ist (vgl. D1, Abs. 46; Flussdiagramm in Figur 8),

wird durch die erfindungsgemalfie Lehre ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Wie in Merkmal 4.3.1 vorgesehen, ist der Verbrennungsmotor bei dem in
der D1 offenbarten System als Quelle elektrischer Leistung fur die Steuerung

nicht verflgbar, wenn diese die Drehzahl des Kompressors moduliert.

Hingegen offenbart die D1 nicht die Mdoglichkeit, die Modulation des
Kompressors zu variieren, wenn zusatzliche oder andere Quellen elektrischer

Leistung verflgbar sind und sich die Systemparameter andern.

(b) Auch die D3 offenbart den Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht.
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Die Entgegenhaltung betrifft ein Kiihlsystem, das einen Kompressor vari-
abler Drehzahl umfasst, der von einem elektronisch kommutierten birstenlosen
Gleichstrommotor angetrieben wird, um ein geeignetes Kuhlmittel durch einen
Dampfkondensator zu zirkulieren (D3, Sp. 1, Z. 17 ff.; Sp. 4, Z. 45 f.). Es ist eine
im erfindungsgemaflen Sinne intelligente Leistungserzeugungsmanagement-
steuerung in Gestalt einer Positionssignal-Verarbeitungsschaltung 70 und einer
Stator-Wicklungs-Erregungsschaltung 189 vorhanden, die elektrische Leistung
von einer Quelle elektrischer Leistung empfangt, die eine Batterie, ein Genera-
tor oder ahnliches sein kann (D3, Sp. 6, Z. 18 ff.; Sp. 9, Z. 51 ff.). Da das Kuhl-
system, das nicht von einer direkten mechanischen Verbindung zu einem Fahr-
zeugmotor abhangt, nicht nur von einem Fahrzeug-Wechselstromgenerator und
einer daran angeschlossenen Batterie mit Energie versorgt werden kann, wéh-
rend das Fahrzeug gefahren wird, sondern auch durch einen Abwarts-
Transformator und eine Gleichrichterschaltung oder ein Batterie-Ladegerét von
einer Standardsteckdose, wenn das Fahrzeug nicht gefahren wird (D3, Sp. 13,
Z. 18 ff.), ist eine Quelle elektrischer Leistung offenbart, die betreibbar ist, wenn
der Fahrzeugmotor nicht arbeitet. Zudem moduliert die Steuerung eine Dreh-
zahl des Kompressors, indem eine Erregung des Motors geandert wird, um ei-
nen Betrieb des Kompressors wahrend eines ausgeschalteten Zustands der
Maschine zu ermdglichen. Nicht offenbart ist, die Erregung des Motors
- entsprechend Merkmal 4.3 - basierend auf einer Leistungskapazitat der Quelle
elektrischer Leistung zu andern. Zudem geht aus der D3 zwar die Verflugbarkeit
zuséatzlicher oder anderer Quellen elektrischer Leistung hervor. Die Entgegen-
haltung offenbart aber nicht die Moglichkeit, die Modulation des Kompressors
zu variieren, wenn zusatzliche oder andere Quellen elektrischer Leistung ver-
fugbar sind und sich die Systemparameter &ndern, um eine optimale System-

leistung aufrecht zu erhalten.
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(2) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ergab sich fur den Fachmann

in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

(a) Naheliegend war es fur den Fachmann zunéchst, den Motor, der den
Kompressor der aus der D1 bekannten Klimaeinheit antreibt, als burstenlosen

Gleichstrommotor entsprechend Merkmal 3 auszuftihren.

Der Fachmann, der sich dafir interessierte, das in der D1 offenbarte
Hybridfahrzeug mit Klimaanlage auszuflihren, musste sich Gedanken dartber
machen, welchen Motor er in die Klimaanlage einbaut, um den Kompressor an-
zutreiben (vgl. D1, Abs. 35). Nach den Feststellungen des Patentgerichts war
es auf dem Gebiet der Fahrzeugklimaanlagentechnik tblich, als Elektromotor
einen burstenlosen Gleichstrommotor zu verwenden. Eine solche Praxis wird
belegt durch D3, die Kihlsysteme insbesondere zum Kihlen der Fahrgastrau-
me von Kraftfahrzeugen betrifft (D3, Sp. 1, Z. 17 ff.) und als Motor zum Antrei-
ben des Kompressors einen burstenlosen Gleichstrommotor erwahnt (D3, Sp.
4, Z. 45 f.), und die Vorverodffentlichung von Danfoss (D8), die einen BD-
Verdichter fur die mobile Anwendung in z.B. LKWs und Bussen listet, der in
Kihl- oder Gefriergeraten eingesetzt werden kann und neben einer Elektroni-
keinheit mit Uberlastungsschutz auch mit einem biirstenlosen Gleichstrommotor
ausgestattet ist, der mit der Elektronikeinheit kommutiert wird (D8, S. 2 f. "Ge-
nerelles” und "Elektrischer Anschluss™). Danach hatte der Fachmann Veranlas-
sung, bei Ausfiihrung der D1 als Motor fur die Klimaanlage einen blrstenlosen

Gleichstrommotor zu verwenden.

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist der D1 auch keine Auswahlent-
scheidung dahin zu entnehmen, dass ein burstenloser Gleichstrommotor nur fir
das Antriebsaggregat in Frage kommt. Zutreffend ist zwar, dass in der Be-

schreibung der D1 im Hinblick auf ein Ausfuhrungsbeispiel ausgefuhrt wird,
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dass die Effizienz der durch eine die Batterie betriebenen Klimaeinheit im Ver-
gleich mit einem durch einen Verbrennungsmotor angetriebenen Kompressor
hoch sei, weil erstere mit konstanter Drehzahl angetrieben werden kénne, wah-
rend bei letzterem die Drehzahl stdndig andere (D1, Abs. 52). Damit wird dem
Fachmann jedoch lediglich der Gegensatz zwischen einem mechanisch von
einem Verbrennungsmotor und einem elektrisch angetriebenen Kompressor
hinsichtlich der Variabilitat bzw. Konstanz der Drehzahl allgemein erlautert, aber
nicht ausgeschlossen, die Drehzahl zu variieren, um verschiedene Betriebsmo-
di einstellen zu konnen (vgl. etwa D1, Abs. 35), und insoweit einen burstenlosen

Gleichstrommotor zu verwenden.

(b) Ausgehend von der D1 war es fir den Fachmann zudem nahelie-
gend, neben der Fahrbatterie eine zusatzliche oder andere Quelle elektrischer
Leistung zum Antrieb des Kompressors und entsprechend eine intelligente Leis-
tungserzeugungsmanagementsteuerung vorzusehen, die die Modulation des
Kompressors variieren kann, wenn zusatzliche oder andere Quellen elektrischer
Leistung verfugbar sind und sich die Systemparameter &ndern, um eine optima-
le Systemleistung aufrecht zu erhalten.

(i) Der Fachmann, der sich fir eine Verbesserung des in der D1 offen-
barten Hybridfahrzeugs mit einer durch die elektrische Leistung der Fahrbatterie
betriebenen Klimaanlage interessierte, entnahm der Druckschrift Vorschlage
zur Steuerung der Klimaanlage, wenn die Zindung bzw. die Verbrennungsma-
schine ausgeschaltet ist und der Klimaanlage infolgedessen nur noch die Rest-
kapazitat der Batterie als elektrische Leistung fur den Betrieb zur Verfiigung
steht.

(i) Die D1 schlagt insoweit vor, nach Einstellen eines ldentifizierungs-

signals die Restkapazitat der Batterie mit Sollwerten fir einen normalen und fur
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einen sparsamen Betrieb der Klimaanlage zu vergleichen und in Abhangigkeit
vom Ergebnis des Vergleichs die Klimaanlage im normalen oder sparsamen
Betrieb zu betreiben oder auszuschalten. Zudem sei es moglich, die Klimaanla-
ge in Abhangigkeit von der bisherigen Laufzeit der Klimaanlage, also etwa nach
30 Minuten Laufzeit, auszuschalten (D1, Abs. 40 ff.; Figur 7; vgl. auch Abs. 11

£).

(iif) Aus Sicht des Fachmanns sind diese Vorschlage nicht ausreichend,
wenn es wiunschenswert ist, die Klimaanlage bei ausgeschalteter Ztiindung fur
langere Zeitraume zu betreiben, als es mit der Restkapazitat der Batterie mog-
lich ist oder die Uber eine Dauer von 30 Minuten hinausgehen. Das gibt ihm
Veranlassung, Uber weitere oder andere Quellen elektrischer Leistung fur die
Klimaanlage des aus der D1 bekannten Hybridfahrzeugs nachzudenken. Inso-
weit bietet sich insbesondere eine externe Stromquelle wie der Anschluss an

ein Stromnetz an.

(iv) Dass fur den Fachmann in diesem Zusammenhang eine weitere oder
andere Quelle elektrischer Energie neben der Fahrbatterie zum Betrieb der
Klimaanlage nahelag, wird durch die D3 bestéatigt, die fur das Kihlsystem eines
Fahrzeugs, dessen Verbrennungsmaschine ausgeschaltet ist, neben einer Bat-
terie als weitere oder andere Quelle insbesondere eine Standard-Steckdose
uber ein Batterieladegerat offenbart (D3, Sp. 13, Z. 19 ff.).

(v) Zieht der Fachmann die Verfugbarkeit einer weiteren oder anderen
Quelle elektrischer Leistung in Betracht, um die Klimaanlage des aus der D1
bekannten Hybridfahrzeugs bei ausgeschalteter Ziindung lber die Restkapazi-
tat der Fahrbatterie hinaus betreiben zu kénnen, ist es angesichts der Offenba-
rung in der D1 zur Steuerung der Klimaanlage bei ausgeschalteter Zindung

(D1, Abs. 40 ff.) folgerichtig und naheliegend, die Klimaanlage bei Verfugbarkeit
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einer weiteren oder anderen Quelle in Abhangigkeit von deren Kapazitat zu
steuern, was wiederum voraussetzt, dass die Steuerung zunachst die Verfug-
barkeit der weiteren oder anderen Quelle erkennen kann. Damit war der Fach-
mann veranlasst, die Steuerung so einzurichten, dass sie die Modulation des
Kompressors der Klimaanlage variieren kann, wenn eine zusatzlich oder andere
Quelle elektrischer Leistung verfugbar ist und sich die Systemparameter an-

dern, um eine optimale Systemleistung aufrecht zu erhalten.

2. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags
hat ebenfalls keinen Erfolg.

a) Sie ist bereits nicht zulassig.

(1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die erstmals in
der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geander-
ter Fassung in der Regel gemal} § 116 Abs. 2 PatG zulassig, wenn der Beklag-
te mit der Anderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden
Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung tragt und den Gegen-
stand des Patents auf dasjenige einschréankt, was sich nach Auffassung des
Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab (BGH, Urteil vom 28. Mai
2013 - X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 57 - Walzstral3e).

Hingegen kann die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit gean-
derten Ansprichen in der Berufungsinstanz regelmafig nicht mehr als sach-
dienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn die
Beklagte dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte. Ein solcher Anlass
zur zumindest hilfsweisen beschrankten Verteidigung kann sich daraus erge-
ben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis

mitgeteilt hat, dass nach seiner vorlaufigen Auffassung der Gegenstand des
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Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen durfte (BGH, Urteil
vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 - Telekommunika-

tionsverbindung).

(2) Die zuletzt genannten Voraussetzungen sind gegeben. Eine Vertei-
digung mit dem Hilfsantrag war fir die Beklagte durch den Hinweis des Patent-

gerichts vom 15. Juli 2016 veranlasst.

Das Patentgericht hat darin hinsichtlich der Auslegung von Patentan-
spruch 1 in der erteilten Fassung mitgeteilt, dass nach seiner vorlaufigen Ein-
schatzung das Streitpatent unter einem intelligenten Regler (intelligent power
generation management controller 30) ein Regelungssystem verstehe, das Sig-
nal-Ein- und Ausgange besitze, das Ist- mit Sollwerten vergleichen kénne und
aufgrund dieser Vergleiche z.B. die Drehzahl des Kompressors regele. Da dies
fur den Fachmann ein typisches Regelungssystem beschreibe, komme dem
Adjektiv "intelligent" keine weitergehende Bedeutung zu. Die zwar ebenfalls im
Streitpatent beschriebene Abfrage und Auswahl weiterer Energiequellen sei

lediglich optional als Ausgestaltung formuliert.

Die Beklagte war danach gehalten, das Streitpatent mit weiteren oder
geénderten Hilfsantragen zu verteidigen, wenn sie den Bedenken des Patent-
gerichts Rechnung tragen wollte. Die Beklagte hat dementsprechend in der
mindlichen Verhandlung vor dem Patentgericht Hilfsantrag 4 gestellt, in dem
Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung um das Merkmal 4.4 ergdnzt worden

ist.

Sie hétte aber ebenso Anlass zu weiteren Hilfsantrdgen gehabt, wenn sie
die Lehre aus Patentanspruch 1 weiter dahin konkretisieren wollte, dass die

Steuerung dynamisch elektrische Leistung basierend auf einer Prioritatslogik



-25 -

der verfugbaren Quellen verwendet. Dass sie das Streitpatent mit Patentan-
spruch 1 in dieser Fassung erst in der Berufungsinstanz verteidigt hat, kann
daher nicht als sachdienlich im Sinne von 8 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen

werden.
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b) Unabhéngig davon ist die Berufung hinsichtlich des Hilfsantrags auch
nicht begriindet, da der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des

Hilfsantrags dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war.

Nach den Feststellungen des Patentgerichts gehorte es zum allgemeinen
Fachwissen, beim Einsatz mehrerer unterschiedlicher Energiequellen die Steu-
erung so auszugestalten, dass diese Quellen in einer bestimmten Reihenfolge
genutzt werden. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollstandigkeit o-

der Richtigkeit dieser Feststellung begriinden, sind nicht ersichtlich.

Vor diesem Hintergrund hatte der Fachmann Anlass, das durch D1 na-
hegelegte System, das (entsprechend der Ausfiihrungen zum Hauptantrag) ne-
ben der Fahrzeugbatterie Uber mindestens eine weitere oder andere Energie-

quelle verfugen kann, in der in Merkmal 4.5 genannten Weise auszugestalten.
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Ver-

bindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher Grabinski Hoffmann

Kober-Dehm Marx

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.11.2016 - 2 Ni 4/15 (EP) -



