BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 12/14 Verkiindet am
13. Oktober 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 056 806.9

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung am 13. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Richters
Dr.-Ing. Scholz als Vorsitzenden, der Richterin Kirschneck sowie der Richter

Dipl.-Phys. Bieringer und Dipl.-Phys. Arnoldi

BPatG 154
05.11






beschlossen:

1. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Einle-
gung der Beschwerde gegen den Beschluss der Prifungsstelle
fur Klasse H 05 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom
25. Juni 2012 gewabhrt.

2. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Grinde

Mit Beschluss vom 25. Juni 2012 hat die Prifungsstelle fur Klasse H 05 B des
Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen
10 2009 056 806.9 und der Bezeichnung ,Leuchtreklame, insbesondere Leucht-
buchstabe“ gemal § 48 PatG zurlickgewiesen. Angemeldet wurde das Patent von
der W... AG in B..., die auch als Anmelderin im Pa-

tentregister eingetragen ist. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Marken-
amts ist den verfahrensbevolliméachtigten Patentanwélten der Anmelderin gegen

Empfangsbekenntnis am 28. Juni 2012 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss vom 25. Juni 2012 haben dieselben Patentanwalte in
Vertretung der T... GmbH & Co. KG in D..., mit Schriftsatz vom

23. Juli 2012, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamts per Fax am
selben Tag, Beschwerde eingelegt. Das Beschwerdeverfahren der
T... GmbH & Co. KG wird unter dem Aktenzeichen 19 W (pat) 62/12 gefuhrt.

Mit Bescheid vom 20. Januar 2014 hat der Senat erstmals darauf hingewiesen,
dass im Patentregister der Anmeldung 10 2009 056 806.9 eine Anderung der An-
melderin W... AG in B..., nicht vermerkt und eine

Beschwerdeberechtigung der Beschwerdefiihrerin T... GmbH & Co. KG nicht
erkennbar sei. Durch Beschluss vom 19. Mai 2014 hat der 19. Senat des Bundes-



patentgerichts die Beschwerde der T... GmbH & Co. KG wegen fehlender Be-
schwerdeberechtigung als unzuldssig verworfen (8 74 Abs. 1 PatG).

Mit Schriftsatz vom 13. Marz 2014, eingegangen beim Deutschen Patent- und
Markenamt per Fax am selben Tag, haben die verfahrensbevoliméchtigten Patent-
anwalte nunmehr Namens und im Auftrag der Anmelderin, W... AG in

B..., Beschwerde gegen den Beschluss der Prifungsstelle fur

Klasse H 05 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2012 einge-

legt.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt,

die Wiedereinsetzung in die Frist zur Einlegung der Beschwerde,

sowie in der Sache,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse H 05 B des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2012 aufzuheben
und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu ertei-

len:

Patentanspriiche 1 bis 5 und

Beschreibung, Seiten1l bis 4, gem&ll Hauptantrag vom
6. Oktober 2014,

Ubrige Beschreibungsseiten vom Anmeldetag,

zwei Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, vom 26. Februar 2010,



hilfsweise,

Patentansprtiche 1 bis 3 und

Beschreibung, Seitenl bis 4, gemall Hilfsantrag vom
6. Oktober 2014,

Ubrige Unterlagen wie Hauptantrag,

Patentansprtiche 1 bis 2 und
Beschreibung, Seiten 1 bis 4, gemald 2. Hilfsantrag, tUberreicht in
der mundlichen Verhandlung,

Ubrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Zur Begrundung ihres Wiedereinsetzungsantrags beruft sich die Anmelderin auf
einen ungewdhnlichen Geschehensablauf bei der Umschreibung zweier Patentan-
meldungen der Fa. W... AG, 10 2009 056 806.9 und

10 2010 014 182.8, auf die T... GmbH & Co. KG.

Im Umschreibungsantrag sei bei dem Aktenzeichen 10 2009 056 806.9 aufgrund
eines bedauerlicher Tippfehlers der seit 1978 in der Kanzlei der Verfahrensbevoll-
machtigten tatigen, sehr erfahrenen Sachbearbeiterin, Frau P., falschlich als letzte
Zahl vor der Prufziffer eine 7 statt einer 6 geschrieben worden. Ein solches Akten-
zeichen 10 2009 056 807.9 existiere nicht. In der am 5. Juli 2012 bei den Anmel-
derin eingegangenen Umschreibungsbestatigung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 2. Juli 2012 sei die Umschreibung einer anderen als der beantragten
Patentanmeldung, und zwar die des Aktenzeichens 10 2009 056 807.7 bestéatigt
worden, was von der Anmelderin nicht bemerkt worden sei. Hierbei habe es sich
ebenfalls um eine Patentanmeldung der W... AG gehandelt, die

aber zum Zeitpunkt der Umschreibung bereits rechtskréftig zurickgewiesen gewe-

sen sei.



In der Annahme, die Anmeldung 10 2009 056 806.9 sei auf die
T... GmbH & Co. KG umgeschrieben worden, hatten die Verfahrensbevoll-
machtigten gegen den am 28. Juni 2012 bei ihnen eingegangenen Zurtckwei-
sungsbeschluss am 23. Juli 2012 im Namen der T... GmbH & Co. KG Be-
schwerde eingelegt. Erst mit der am 23. Januar 2014 bei den Verfahrensbevoll-
machtigten eingegangenen Zwischenverfiigung des Senats vom 20. Januar 2014
sei der Anmelderin bekannt geworden, dass die Anmeldung 10 2009 056 806.9
nicht auf die T... GmbH & Co. KG umgeschrieben wurde.

Die Beschwerdefrist des § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG sowie die Jahresfrist des § 123
Abs. 2 PatG seien auch ohne Verschulden der Anmelderin versdumt worden. Der
Tippfehler in dem Umschreibungsantrag der ansonsten zuverlassigen langjahrigen
Sachbearbeiterin der Verfahrensbevollméchtigten sei zwar Ausléser fur den Ge-
schehensablauf, jedoch entschuldbar, da nie ganz zu vermeiden. Die Fristver-
saumnis sei vielmehr in erster Linie auf ein fehlerhaftes Handeln des Deutschen
Patent- und Markenamts zuriickzufiihren. Das Deutsche Patent- und Markenamt
hatte die Umschreibung der Patentanmeldung 10 2009 056 807.7 nicht vorneh-
men durfen, da dieses Aktenzeichen nicht mit dem im Umschreibungsantrag ge-
nannten Ubereinstimme. Fehlerhaft sei, dass das Deutsche Patent- und Marken-
amts die Prufziffer 9 unbertcksichtigt gelassen und eigenmachtig durch die Prif-
ziffer 7 ersetzt habe. Damit sei eine Sicherheitsmal3nahme zur Erkennung eines
Fehlers im Aktenzeichen Gbergangen worden. Auch hatte dem Deutschen Patent-
und Markenamt auffallen mussen, dass die umgeschriebene Patentanmeldung be-
reits erledigt gewesen sei und auch das kanzleiinterne Aktenzeichen nicht passe.
Richtigerweise hatte das Deutsche Patent- und Markenamt die Unstimmigkeit im
Umschreibungsantrag aufklaren missen. Im Weiteren liege es auch in der Sphéare
des Bundespatentgerichts, dass die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 PatG nicht einge-
halten worden sei, da erst mit der am 23. Januar 2014 bei den Verfahrensbevoll-
machtigten eingegangenen Zwischenverfigung des Senats und damit 18 Monate
nach Einlegung der Beschwerde durch die T... GmbH & Co. KG am

23. Juli 2012 auf die nicht erfolgte Umschreibung hingewiesen worden sei. Wére



ein entsprechender Hinweis durch das Bundespatentgericht friher ergangen, héat-
te die Jahresfrist eingehalten werden kdonnen.

Der nach Hauptantrag geltende Patentanspruch 1 lautet unter Einfligung einer
Gliederung (Anderungen gegeniber urspriinglich eingereichten Anspruch 1 ge-
kennzeichnet):

,1 Leuchtreklame, insbesondere Leuchtbuchstabe, mit

a a) einerm Gehausewanne,

b b) einem in dem Gehause ausgebildeten Lichtkanal,

c c¢) einer in dem Lichtkanal angeordneten Platine, auf der min-

destens eine LED als Leuchtmittel angeordnet ist;

d d) einer den Lichtkanal nach aufRen begrenzenden transluzi-
den Frontplatte;

e e) einer Stromversorgung fur die LED;

\adurch-gekennzeichnetdass sic weiter UmRfasst

f f) eineam Helligkeitssensor8}, der die Umgebungshelligkeit

misst;

g Q) einer Steuereinrichtung-&4),

gl welcher das Ausgangssignal des Helligkeitssensors+(8)} zu-

fuhrbar ist



g2 und welche die Stromversorgung<9) fur die LED(A so an-
steuert, dass die von der LED#A abgegebene Lichtintensitat

mit zunehmender Umgebungshelligkeit kontinuierlich zunimmt;

dadurch gekennzeichnet, dass

el h) die Stromversorgung (9) fur die LED (7) eine gepulste Aus-

gangsspannung erzeugt

g3 und die Steuereinrichtung (11) so ausgebildet ist, dass sie das

Ausgangssignal des Helligkeitssensors (8) wéhrend der Im-

pulsdauern als Mal fir die von der LED (7) erzeugte Lichtin-

tensitdt und das Ausgangssignal des Helligkeitssensors (8)

wéahrend der Impulspausen als Mal fur die Umgebungshellig-

keit verarbeitet.”

Der Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag lautet (Anderungen gegeniiber Anspruch 1 ge-

malf Hauptantrag gekennzeichnet):

,1 Leuchtreklame, insbesondere Leuchtbuchstabe, mit

a a)einem Gehause;

b b) einem in dem Geh&use ausgebildeten Lichtkanal,

c c¢) einer in dem Lichtkanal angeordneten Platine, auf der min-

destens eine LED als Leuchtmittel angeordnet ist;

d d) einer den Lichtkanal nach aul3en begrenzenden transluzi-

den Frontplatte;



e e) einer Stromversorgung fur die LED;

f  f) einem Helligkeitssensor, der die Umgebungshelligkeit misst;

g g) einer Steuereinrichtung,

gl welcher das Ausgangssignal des Helligkeitssensors zufuihrbar

ist

g2 und welche die Stromversorgung fiur die LED so ansteuert,
dass die von der LED abgegebene Lichtintensitat mit zuneh-

mender Umgebungshelligkeit kontinuierlich zunimmt;

dadurch gekennzeichnet, dass

el h) die Stromversorgung (9) fur die LED (7) eine gepulste Aus-

gangsspannung erzeugt

g3 und die Steuereinrichtung (11) so ausgebildet ist, dass sie das
Ausgangssignal des Helligkeitssensors (8) wahrend der Im-
pulsdauern als Mal3 fir die von der LED (7) erzeugte Lichtin-
tensitat und das Ausgangssignal des Helligkeitssensors (8)
wéahrend der Impulspausen als Mal3 fur die Umgebungshellig-

keit verarbeitet;

g4,_i) die Steuereinrichtung (11) so ausgebildet ist, dass bei Uber-

schreiten einer bestimmten Umgebungshelligkeit die Stromzu-

fuhr zur LED (7) unterbrochen wird;
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g5, _k) die Steuereinrichtung (11) so ausgebildet ist, dass die

Stromzufuhr zur LED (7) bei Unterschreiten einer bestimmten

Umgebungshelligkeit, die kleiner als die zum Abschalten der

Stromzufuhr fihrende Umgebungshelligkeit ist wieder aufge-

nommen wird.“

Der Anspruch 1 gemaR 2. Hilfsantrag lautet (Anderungen gegeniiber Anspruch 1

gemal Hilfsantrag gekennzeichnet):

,1 Leuchtreklame, insbesondere Leuchtbuchstabe, mit

a a)einem Gehause;

b b) einem in dem Gehause ausgebildeten Lichtkanal,

c c¢) einer in dem Lichtkanal angeordneten Platine, auf der min-

destens eine LED als Leuchtmittel angeordnet ist;

d d) einer den Lichtkanal nach aul3en begrenzenden transluzi-

den Frontplatte;

el e) einer Stromversorgung fur die LED, welche eine gepulste

Ausgangsspannung erzeugt;

f  f) einem Helligkeitssensor, der die Umgebungshelligkeit misst;

g Q) einer Steuereinrichtung,

gl welcher das Ausgangssignal des Helligkeitssensors zufuhrbar

ist,
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g2 und welche die Stromversorgung fur die LED so ansteuert,
dass die von der LED abgegebene Lichtintensitat mit zuneh-

mender Umgebungshelligkeit kontinuierlich zunimmt,

g4 und welche so ausgebildet ist, dass bei Uberschreiten einer

bestimmten Umgebungshelligkeit die Stromzufuhr zur LED (7)

unterbrochen wird;

dadurch gekennzeichnet, dass

el h) die Stromversorgung (9) fir die LED (7) eine gepulste Aus-

gangsspannung erzeugt

g3 und die Steuereinrichtung (11) so ausgebildet ist, dass sie das
Ausgangssignal des Helligkeitssensors (8) wahrend der Im-
pulsdauern als MaR fir die von der LED (7) erzeugte Lichtin-
tensitat und das Ausgangssignal des Helligkeitssensors (8)
wahrend der Impulspausen als Mal3 fur die Umgebungshellig-

keit verarbeitet;

il it 17 bildet istd bei Ut
hrei inor besti I helliakeit di

g5, ki) die Steuereinrichtung (11) so ausgebildet ist, dass die
Stromzufuhr zur LED (7) bei Unterschreiten einer bestimmten
Umgebungshelligkeit, die kleiner als die zum Abschalten der
Stromzufuhr fihrende Umgebungshelligkeit ist, wieder aufge-

nommen wird;

f1, k) der Helligleitssensor (8) auf der Platine (8) angeordnet ist.”
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Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft (8§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG) und

auch sonst zulassig.

Die eingetragene und bis zur Umschreibung gemaR 88 30 Abs. 3 Satz 2 i. V. m.
8§74 Abs.1 PatG allein formell beschwerdeberechtigte Anmelderin, die
W... Holding AG, hat die am 28. Juli 2012 abgelaufene einmonatige Frist zur

Einlegung der Beschwerde versaumt, was nach der gesetzlichen Vorschrift des
8 73 Abs. 2 Satz 1 PatG den Rechtsnachteil zur Folge hat, dass die Beschwerde

unzulassig ist.

Die Wiedereinsetzung ist innerhalb der zweimonatigen Frist nach Wegfall des Hin-
dernisses (8§ 123 Abs. 2 Satz 1 PatG) unter Angabe der die Wiedereinsetzung be-
grindenden Tatsachen beantragt worden. Die Verfahrensbevollméchtigten der
Anmelderin — und damit auch die Anmelderin - haben erst am 23. Januar 2014 mit
Erhalt des Senatsbescheids vom 20. Januar 2014 in dem Beschwerdeverfahren
19 W (pat) 62/12 davon Kenntnis erhalten, dass die zuriickgewiesene Anmeldung
nicht auf die Rechtsnachfolgerin, die T... GmbH & Co. KG, umgeschrieben

worden ist und die Anmelderin infolge dessen als allein Beschwerdeberechtigte
die Beschwerdefrist versaumt hat. In der zweimonatigen Wiedereinsetzungsfrist
hat die Anmelderin auch die versaumte Beschwerdeeinlegung einschliel3lich der

Zahlung der Beschwerdegebiihr nachgeholt.

2. Die Versaumung der Beschwerdefrist ist unverschuldet (§ 123 Abs. 1 Satz 1
PatG).
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Soweit der Schreibfehler der Kanzlei-Sachbearbeiterin in dem Umschreibungsan-
trag vom 28. Juni 2012 urspriinglich die Ursache fur die fehlerhafte Umschreibung
des Deutschen Patent- und Markenamts und die infolge dessen unzulassige Be-
schwerdeeinlegung durch die formell nicht legitimierte Rechtsnachfolgerin und da-
mit verbunden die Versaumung der Beschwerdefrist durch die formell legitimierte
eingetragene Anmelderin gesetzt hat, ist dieser Kausalzusammenhang jedenfalls
durch das spatere fehlerhafte Verhalten des Deutschen Patent- und Markenamt
unterbrochen. Denn bei einer ordnungsgemalien, verfahrensfehlerfreien Bearbei-
tung des Umschreibungsantrags durch das Amt hatte sich der Fehler im Aktenzei-
chen — ungeachtet dessen, ob die Anmelderin oder ihre Verfahrensbevollméachtig-
ten insoweit ein Verschulden trifft - nicht auf die korrekte fristgeméale Beschwerde-
einlegung ausgewirkt, ware also hierfir nicht urséchlich gewesen (vgl.
Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., 8 91 Rdn. 9 a. E.; BGH Mitt. 2005, 233, 234
Kanold).

Wie die Anmelderin zutreffend vortragt, hatte das Amt nicht eigenméchtig eine an-
dere Prifziffer in das Aktenzeichen einsetzen und eine andere Anmeldung um-
schreiben durfen, sondern wegen Unstimmigkeit des angegebenen nicht existie-
renden Aktenzeichens 10 2009 056 807.9 bei der Antragstellerin rickfragen mis-
sen, welches Schutzrecht umgeschrieben werden solle. Dies insbesondere, well
das Aktenzeichen 10 2009 056 807.7, das der Umschreibung vom Amt falschlich
zugrunde gelegt wurde, zu einer im Umschreibungszeitpunkt nicht mehr existen-
ten Anmeldung gehorte. Diese Anmeldung war mit Rechtskraft des Zurtickwei-
sungsbeschluss bereits am 21. Februar 2012 erloschen. Die Umschreibung auf
die nicht mehr existente Anmeldung 10 2009 056 807.7 ging somit ins Leere und
hatte daher in keinem Fall erfolgen durfen. Demnach wéare bei verfahrensfehler-
freier Bearbeitung des Umschreibungsantrags durch das Amt eine Umschreibung
der Anmeldung 10 2009 056 806.9 auf die Rechtsnachfolgerin
T... GmbH & Co. KG wahrend der laufenden Beschwerdefrist gegen den die

Anmeldung zuriickweisenden Beschluss entweder noch nicht erfolgt oder sie wére

bereits erfolgt. In beiden Féllen ist davon auszugehen, dass die Beschwerde durch
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die Verfahrensbevollmachtigten rechtzeitig fur die jeweils legitimierte Beschwerde-
berechtigte eingelegt worden ware.

Ein relevantes Verschulden der Anmelderin bzw. ihrer Verfahrensbevollméachtigten
ist ferner nicht darin zu sehen, dass sie die Umschreibung der falschen Patentan-
meldung 10 2009 056 807.7 nach Erhalt der Umschreibungsbestéatigung des Deut-
schen Patent- und Markenamts nicht erkannt haben. So dirfen sich nach der
Rechtsprechung Anmelder oder ihre Vertreter grundsatzlich auf die inhaltliche
Richtigkeit von Verwaltungsakten des Patentamts verlassen, sofern diese nicht
ohne Weiteres als unwirksam erkennbar sind (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl. § 123
Rdn. 113; BPatGE 16, 4). Zu berlcksichtigen ist, dass zur Zeit der Stellung des
Umschreibungsantrags nur noch eine Anmeldung der Anmelderin mit einem die
Ziffernfolge 10 2009 056 80... aufweisenden Aktenzeichen anhangig war, und
zwar die fragliche Anmeldung 10 2009 056 806.9. Die falschlich umgeschriebene
Parallel-Anmeldung 10 2009 056 807.7 war mit Rechtskraft des Zurlickweisungs-
beschlusses bereits am 21. Februar 2012 erloschen, ebenso wie die weitere Pa-
rallel-Anmeldung 10 2009 056 809.3 mit Rechtskraft der Zurtckweisung am
17. Januar 2012. Im Vertrauen auf die Richtigkeit des Verwaltungshandelns des
Deutschen Patent- und Markenamts bei der Umschreibung, konnte die Anmelderin
daher nicht damit rechnen, dass das Amt auf ihren Antrag eine bereits erloschene
Patentanmeldung auf eine andere Rechtsperson umschreibt. In dem irrigen Glau-
ben, die Umschreibung der Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2009 056 806.9
beantragt zu haben, war daher - auch wegen der weitgehend Ubereinstimmenden
Aktenzeichen - fir die Anmelderin bzw. ihre Verfahrensbevollmachtigten nicht oh-
ne Weiteres erkennbar, dass gemaf der Umschreibungsmitteilung das Amt ver-
fahrensfehlerhaft eine andere, nicht mehr existente Anmeldung und nicht die ver-
meintlich beantragte umgeschrieben hat. In die Wertung einzubeziehen ist auch
die hochstrichterliche Rechtsprechung, wonach in Féllen, in denen die Fristver-
saumnis mafgeblich auf einem Fehler des Gerichts oder anderer staatlicher Stel-

len beruht, die Anforderungen an die Wiedereinsetzung mit besonderer Fairness
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zu handhaben und nicht zu Uberspannen sind (vgl. Schulte, a.a. O. §123
Rdn. 113; BVerfG NJW 2008, 2167).

3. Die Wiedereinsetzung ist hier schlieRlich nicht wegen Uberschreitens der am

28. Juli 2013 abgelaufenen Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4) ausgeschlossen.

Bei der Jahresfrist handelt es sich zwar um eine uneigentliche, nicht verlangerbare
Frist mit absolutem Charakter, in die keine Wiedereinsetzung gewahrt werden
kann (vgl. Schulte a. a. O., 8 123 Rdn. 30). Sie verfolgt - &hnlich wie § 234 Abs. 3
ZPO - den Zweck, eine unangemessene Verzogerung von Prozessen zu verhin-
dern und den Eintritt der Rechtskraft zu gewahrleisten (vgl. BGH NJW-RR 2008,
878). Allerdings kann nach der Rechtsprechung in Ausnahmefallen aus Griinden
eines wirkungsvollen Rechtsschutzes und zur Wahrung des rechtlichen Gehors
ein Antrag auf Wiedereinsetzung trotz Uberschreiten der Jahresfrist zulassig sein,
wenn die Uberschreitung der Frist allein dem Gericht bzw. dem Patentamt zuzu-
rechnen ist (vgl. BGH NJW-RR 2008, 878; BPatG Mitt. 2012, 293 — Waschespin-
ne). Eine solche Ausnahme liegt hier vor.

Wie vorstehend unter Il. 2. dargelegt, liegt letztlich die Ursache fir die Versau-
mung der Beschwerdefrist in einer fehlerhaften Umschreibung durch das Deut-
sche Patent- und Markenamt, die von der Anmelderin nicht ohne Weiteres be-
merkt werden konnte. Dieser entschuldbare Irrtum der Anmelderin bzw. ihrer Ver-
fahrensbevollmachtigten hat sich auch fortgesetzt, bis mit dem am
23. Januar 2014 bei den Verfahrensbevollmachtigten eingegangenen Hinweis des
Senats vom 20. Januar 2014 im Verfahren 19 W (pat) 62/12 mitgeteilt wurde, dass
eine Anderung der Anmelderin W... AG in B..., im

Register nicht vermerkt und eine Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeflhre-
rin T... GmbH & Co. KG nicht erkennbar sei. Nachdem auf Anfrage des Se-

nats von den Verfahrensbevollmachtigten bereits am 28. November 2012 die Um-
schreibungsmitteilung des Patentamts zum Beleg der vermeintlichen Beschwerde

der T... GmbH & Co. KG eingereicht worden war, héatte die Anmelderin bei ei-
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nem angemessenen zeitnahen Senatshinweis die Jahresfrist noch ohne Weiteres

einhalten konnen.

4. Die mithin zulassige Beschwerde hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, denn
nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung erweisen sich die Gegenstande
der Anspriche nach Haupt- und Hilfsantragen als nicht patentfahig.

5. Die Patentanspriiche nach Haupt- und Hilfsantragen sind zulassig.

6. Die Anmeldung betrifft eine Leuchtreklame, insbesondere einen Leuchtbuchsta-

ben mit einer LED als Leuchtmittel.

In der Beschreibungseinleitung ist ausgefuhrt, dass derartige Leuchtreklamen h&u-
fig mit einer Helligkeit arbeiten, die an und fir sich bei der vorliegenden geringen
Umgebungshelligkeit nicht erforderlich ware. Dies sei mit einem entsprechenden
Energieverbrauch verbunden. Aus dem Stand der Technik sei es bereits bekannt,
die von der Leuchtreklame angegebene Lichtintensitat an die Umgebungshelligkeit
anzupassen (Beschreibung, S. 1, Z. 9-32).

Aufgabe der Erfindung sei, eine Leuchtreklame so auszugestalten, dass eine ein-
fache Messung der Umgebungshelligkeit mdglich ist. Mit der Erfindung werde
auch der Nebeneffekt erzielt, dass eine Verschmutzung der Frontplatte, die eine
Sauberung erforderlich mache, oder der Ausfall einer von mehreren LEDs oder ei-
ner mechanischen Komponente erkannt werden kénne (Beschreibung, S. 3, Z. 2-
16).

7. Einschlagiger Fachmann ist nach Auffassung der Anmelderin ein Techniker mit
Berufserfahrung bei der Entwicklung von Leuchtreklamen, typischerweise ohne

Hochschulabschluss.
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Dieser Definition des Fachmanns kann sich der Senat nicht anschlie3en, denn die
Entwicklung von LED-Beleuchtungseinrichtungen und insbesondere deren be-
darfsgerechter Ansteuerung in Abhangigkeit von Umgebungsbedingungen erfor-
dert regelmaRig vertiefte Kenntnisse zur Wirkungsweise und den Eigenschaften
von LEDs, deren Ansteuerelektronik und der verbundenen Sensorik. Der Fach-
mann ist auch mit physikalischen bzw. photometrischen Messgrof3en sichtbarer

Strahlung und Grundsétzen der physiologischen Wahrnehmung von Licht vertraut.
Der Senat sieht daher einen Fachhochschulingenieur mit mehrjahriger Berufser-
fahrung bei Entwicklung von Steuerungen fir LED-Beleuchtungseinrichtungen als

einschlagig an.

8. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist neu (8 3 PatG), er be-
ruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (8 4 PatG).

Nachstliegender Stand der Technik sind die im Prifungsverfahren bereits genann-

ten Schriften:

1) US 2005/0243556 Al
4) DE 10140531 Al.

Aus der Schrift 1), US 2005/0243556 Al, ist, in Worten des geltenden An-

spruchs 1 ausgedrickt, Folgendes bekannt: eine

1 Leuchtreklame, insbesondere Leuchtbuchstabe (Fig. 1,
Abs. [0005]), mit

a a)einem Gehause (Abs. [0019));

b b) einem in dem Gehduse ausgebildeten Lichtkanal
(Abs. [0019));
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c c¢) einer in dem Lichtkanal angeordneten Platine (substrate),
auf der mindestens eine LED als Leuchtmittel angeordnet ist
(LED modules 30, Abs. [0019], [0022]);

d d) einer den Lichtkanal nach aul3en begrenzenden transluzi-
den Frontplatte (Abs. [0020]);

e e) einer Stromversorgung fur die LED (Abs. [0019]);

f f) einem Helligkeitssensor 20, der die Umgebungshelligkeit
misst (Abs. [0008], [0033]-[0035], [0056]);

g Q) einer Steuereinrichtung (Abs. [0008]),

gl welcher das Ausgangssignal des Helligkeitssensors zufuihrbar
ist (Abs. [0008])

g2 und welche die Stromversorgung fir die LED so ansteuert,
dass die von der LED abgegebene Lichtintensitat mit zuneh-
mender Umgebungshelligkeit kontinuierlich zunimmt (mitzule-
sen auf Grund ,to vary the intensity of the light emitted by the
LEDs in accordance with inputs received from the light sensor®
bzw. ,dims and brightens the illumination apparatus®,
Abs. [0031)]);

wobei

el h) die Stromversorgung (9) fur die LED (7) eine gepulste Aus-
gangsspannung erzeugt (PWM, Abs. [0031)]).
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegenuber dem Stand der Technik nach der
Schrift 1) neu, da die Schrift 1) nicht die Anweisung in Merkmal g3 des An-
spruchs 1 gemalR Hauptantrag zeigt, das Ausgangssignal des Helligkeitssensors
wahrend der Impulsdauern als MalR fur die von der LED erzeugte Lichtintensitat
und das Ausgangssignal des Helligkeitssensors wahrend der Impulspausen als
Mal fur die Umgebungshelligkeit zu verarbeiteten.

Die Schrift 1) offenbart vielmehr eine Steuereinrichtung, die das Ausgangssignal
des Helligkeitssensors als Mal3 fur die Umgebungshelligkeit verarbeitet, da der
Helligkeitssensor fur die von der LED emittierten Wellenlangen ,blind“ sein soll
(Abs. [0056]). Bevorzugt wird dort, dass der Sensor auf infrarote Strahlung an-
spricht (Absatz [0028]). Dem Fachmann ist bekannt, dass dieser der Schrift 1) ge-
wahlte Weg einer spektralen Unterscheidung des Umgebungslichts von dem
selbsterzeugten Licht mit Nachteilen verbunden ist: Die Intensitat von Infrarot-
strahlung hinter einer durchsichtigen Abdeckung der Leuchtreklame kann sehr
klein sein, da eine Abdeckung in vielen Fallen Infrarotlicht nicht durchlasst. Andere
Wellenldngen, die im sichtbaren Bereich liegen, eignen sich fur das in der
Schrift 1) vorgeschlagene Prinzip nicht, da dann diese Farben fiir die Leuchtrekla-

me ausgeschlossen sind.

Aus diesen Griinden hatte der Fachmann nach Uberzeugung des Senats Veran-
lassung, nach weiteren Unterscheidungsmaglichkeiten zwischen LED- und Umge-
bungslicht zu suchen. Dabei konnte der Fachmann auf die Schrift 4),
DE 101 40 531 A1, stol3en, die eine Beleuchtungssteuerung eines Endgerats, vor-
zugsweise eines mobilen Hand-held-Gerats wie Mobilfunkgerat oder PDA offen-
bart, bei der in Abhangigkeit von einer Umgebungslichtstarke eine LED-Beleuch-
tungseinrichtung, z. B. eine Displayhintergrundbeleuchtung, angesteuert wird
(Abs. [0001], [0002]).
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Aus der Schrift 4), DE 101 40 531 Al, ist, in Worten des geltenden Anspruchs 1
ausgedruckt, Folgendes bekannt (Nichtzutreffendes gestrichen): eine

1 —Leuchtreklame Displayhintergrundbeleuchtung oder Beleuch-
tung einer Tatstatur (Abs. [0001], [0002]), insbesondere
Leuchtbuchstabe, mit

a a) einem Gehause (siehe die Gehausedffnung, Sp. 2, Z. 18);

b b) einem in dem Geh&duse ausgebildeten Lichtkanal (mitzule-
sen z. B. auf Grund des Displaymoduls oder des Lichtleiters,
Abs. [0052]);

Creil C) etrerin-dem-Liehtkanal-angeordneten-Platine—ault-der min-
destens einer LED als Leuchtmittel angeerdnet—ist
(Abs. [0052], Fig. 2, BZ 1);

dreid) einer den Lichtkanal nach auf3en begrenzenden transiuzi-
den Frontplatte (mitzulesen als transparente Frontplatte des
Displays, Abs. [0052], [0002]);

e e) einer Stromversorgung fur die LED (Abs. [0050]);

f f) einem Helligkeitssensor, der die Umgebungshelligkeit misst
(Abs. [0001], [0056], Fig. 2, BZ 2);

g Q) einer Steuereinrichtung (Abs. [0001], [0027], Fig. 2),

gl welcher das Ausgangssignal (LS) des Helligkeitssensors zu-
fuhrbar ist (Abs. [0047], Fig. 2)
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g2teiund welche die Stromversorgung fur die LED so ansteuert,
dass die von der LED abgegebene Lichtintensitat mit zuneh-
mender Umgebungshelligkeit kentindierlich beispielsweise stu-
fenweise zunimmt (Abs. [0022]-[0024], Fig. 3, Kurve B bei Um-
gebungslichtstarken 0...120 Ix);

wobei

el h) die Stromversorgung fur die LED eine gepulste Ausgangs-
spannung erzeugt (Abs. [0016])

g3 und die Steuereinrichtung so ausgebildet ist, dass sie das
Ausgangssignal des Helligkeitssensors wéahrend der Impuls-
dauern als Malf3 fir die von der LED erzeugte Lichtintensitat
(Summe aus ... Umgebungslicht UL und ... Beleuchtungs-
licht BL) und das Ausgangssignal des Helligkeitssensors wah-
rend der Impulspausen als MalR3 fur die Umgebungshelligkeit
(Umgebungslicht UL) verarbeitet (Abs. [0056], [0057]).

Aus der Schrift 4) ist daher bereits eine Unterscheidung von LED- und Umge-
bungslicht durch Messung des Umgebungslichts wahrend der Impulspausen bei
der Ansteuerung der LED durch Pulsweitenmodulation bekannt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemafl Hauptantrag beruht nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit, da sich sein Gegenstand fur den Fachmann naheliegend bei

gemeinsamer Betrachtung der Schriften 1) und 4) ergibt.

Die Beschwerdeftihrerin ist der Auffassung, dass der Fachmann, der vor der Auf-
gabe steht, eine Leuchtreklame mit umgebungslichtabhangiger Steuerung zu ent-
wickeln, keinen Anlass habe, die gattungsfremde Schrift 4), betreffend Displayhin-

tergrundbeleuchtungen, in Betracht zu ziehen.
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Unter dem Begriff der Leuchtreklame lassen sich jedoch eine Vielfalt von Einrich-
tungen mit unterschiedlichen konstruktiven Ausgestaltungen und raumlichen Ab-
messungen subsumieren. So war es dem Fachmann vor dem Anmeldetag des
Streitpatents, 4. Dezember 2009, bekannt, Werbebotschaften im o6ffentlichen
Raum auch auf Monitoren mit Flachbildschirmen anzuzeigen. Dem Fachmann, ei-
nem Fachhochschulingenieur mit mehrjahriger Berufserfahrung bei Entwicklung
von Steuerungen fir LED-Beleuchtungseinrichtungen, war es auch bekannt, dass
LEDs nicht nur in Leuchtreklamen, sondern auch in verschiedensten anderen Vor-
richtungen zum Einsatz kommen und sich auch dort das Problem der umgebungs-
lichtabh&ngigen Ansteuerung stellen kann. Der Fachmann hatte daher nach Uber-
zeugung des Senats Veranlassung, in seine Betrachtung auch Schriften einzube-
ziehen, die die Steuerung von LEDs in gattungsfremden Vorrichtungen betreffen,
wie die Schrift 4).

Die Beschwerdefiuihrerin macht geltend, dass die Schrift 1) die Ansteuerung der
LED durch Pulsbreitenmodulation (PWM) mit einem Tastverhaltnis (duty cycle) bis
zu 100% vorschlage (Abs. [0048], [0049]). Bei einem Tastverhaltnis von 100% ent-
spreche die Impulsdauer der Periodendauer. Impulspausen traten in diesem Fall
nicht auf und Messungen des Umgebungslichts ohne stérendes LED-Licht kénn-
ten somit nicht erfolgen. Die gemeinsame Betrachtung der Schriften 1) und 4) sei

aus Sicht der Beschwerdefuhrerin daher fern liegend.

Auch dieser Auffassung kann der Senat nicht folgen, denn der Fachmann wird da-
rauf verzichten, die Pulsweite bis exakt 100% auszudehnen, wenn sich dadurch
besondere Schwierigkeiten ergeben. Dariber hinaus wére bei exakt 100% Puls-
weite und damit maximaler Leuchtstarke weder eine Pulsweitenmodulation noch

eine Anpassung an die Umgebungslichtstarke notig.
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Die Beschwerdefuhrerin argumentiert schlie3lich, dass der Schrift 4) primar das
Problem zugrunde liege, die Intensitat der LED-Beleuchtung zu messen. Bei dem
Verfahren nach der Schrift 4) wirden zwingend zwei Messwerte aufgenommen
(Abs. [0012]), von denen der erste der Gesamtlichtstarke entspreche, die sich aus
der Summe aus der Umgebungslichtstarke und der selbst erzeugten Beleuch-
tungsstarke ergebe. Der zweite Wert entspreche dann der Umgebungslichtstéarke.
Im Unterschied zu der gegenstandlichen Erfindung fange die technische Lehre
aus der Schrift 4) mit diesem Wert allein jedoch nichts an: Er werde zwingend mit
demjenigen Messwert kombiniert, der wahrend der lichtabgebenden Impulszeiten
gemessen werde, und mathematisch ausgewertet. Bei der vorliegenden Erfindung
dagegen werde nur der in den Impulspausen gemessene Helligkeitswert verwen-
det; der Helligkeitswert, der in dem Helligkeitssensor wahrend der ,aktiven® Zeit-
spannen der Lichtquelle gemessen werde, sei fur die vorliegende Erfindung ohne

Bedeutung und werde verworfen.

Der Anspruch 1 gemaR Hauptantrag vermittelt nach Uberzeugung des Senats je-
doch eine andere Lehre: Die Anweisung in Merkmal g3 gibt vor, dass die Steuer-
einrichtung das Ausgangssignal des Helligkeitssensors wahrend der Impulsdauern
und das Ausgangssignal des Helligkeitssensors wahrend der Impulspausen verar-
beitet. Damit wird auch hier beansprucht, dass zwei Messwerte verarbeitet werden
(vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0019], Fig. 2). Auf welche Weise die Verarbeitung
erfolgt, welche Rechenoperationen auf die beiden Messwerte angewandt oder
nicht angewandt werden, ist im Anspruch 1 nicht angegeben. Dass der Messwert,
der in dem Helligkeitssensor wahrend der aktiven Zeitspannen der Lichtquelle ge-
messen wird, verworfen wird, ist weder beansprucht und im Ubrigen auch nicht ur-

sprungsoffenbart.

9. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag beruht nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit (§ 4 PatG).
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Die Leuchtreklame gemafd Anspruch 1 nach Hilfsantrag umfasst tber die Merkma-
le des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag hinaus die Merkmale g4, und g5,. Auch
diese Anweisungen kdnnen nicht zum Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit bei-

tragen, denn aus der Schrift 1) ist entnehmbar, dass

g4, i) die Steuereinrichtung (logic circuit 350, Fig. 3,
Abs. [0044]) so ausgebildet ist, dass bei Uberschreiten ei-
ner bestimmten Umgebungshelligkeit (a possible predeter-
mined intensity for illumination or deactivation is about
70 FC) die Stromzufuhr zur LED (30) unterbrochen wird
(Abs. [0034]);

05ireil K) die Steuereinrichtung so ausgebildet ist, dass die Strom-
zufuhr zur LED bei Unterschreiten einer bestimmten Umge-
bungshelligkeit (power to be supplied to the LED modules
30 when the sensor detects light below a predetermined in-
tensity)—diekleiner-als-diezum-Abschalten-der Stromzufuhr

fihrende—Umgebungshelligkeit—ist; wieder aufgenommen
wird (on at dusk and off at dawn, Abs. [0033]).

In der Schrift 1) ist zwar nicht angesprochen, dass die zum Aufnehmen der Strom-
zufuhr fihrende Umgebungshelligkeit kleiner als die zum Abschalten der Stromzu-
fuhr fihrende Umgebungshelligkeit ist, eine solche MalRhahme wird der Fachmann
nach Uberzeugung des Senats jedoch schon deshalb in Betracht ziehen, um ein in
kurzen Zeitabstanden mehrfach wiederholtes Ein- und Ausschalten der LEDs in

der DA&mmerung zu vermeiden.

10. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach 2. Hilfsantrag beruht nicht auf einer er-

finderischen Tatigkeit (§ 4 PatG).
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Die Leuchtreklame gemald Anspruch 1 nach 2. Hilfsantrag umfasst tber die Merk-
male des Anspruchs 1 gemalf Hilfsantrag hinaus die Anweisung, dass

fl,  K) der Helligleitssensor (8) auf der Platine (8) angeordnet
ist.

Die Beschwerdefuhrerin tragt vor, dass die Integration der Komponenten LED und
Helligkeitssensor auf einer gemeinsamen Platine in vorteilhafter Weise die Bereit-
stellung von vollstdndig getesteten und einbaufertigen Einheiten in die Leuchtre-
klame ermdgliche.

Auch in dieser Anweisung vermag der Senat jedoch keine erfinderische Tatigkeit
zu erkennen, denn es gehort zu den Ublichen Anforderungen an den Fachmann,
moglichst kostengunstige Produkte zu entwickeln, wobei insbesondere die zuneh-
mende Integration von Schaltelementen auf einem gemeinsamen Trager einen

Beitrag leisten kann.

11. Mit den nicht gewéhrbaren Patentanspriichen 1 nach Haupt- und Hilfsantrdgen
fallen auf Grund der Antragsbindung auch die Unteranspriiche (vgl. BGH,
GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel). Im Ubrigen hat eine Uberpriifung des Senats

ergeben, dass auch ihre Gegenstéande nicht patentféahig sind.

12. Auf die angefligte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Dr. Scholz Kirschneck Bieringer Arnoldi

PU
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechts-
mittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem Beschluss zu-
gelassen hat (88 99 Abs. 2, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)).

Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Ver-
fahrensméangel durch substanziierten Vortrag gertigt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschliel3ende Gericht war nicht vorschriftsmagig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Austibung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg ab-
gelehnt war.

3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehor versagt.

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

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vor-
schriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.

6. Der Beschluss ist nicht mit Griinden versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (8 102
Abs. 1 PatG).

Die Rechtsheschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizier-
ten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Ubertragung in
die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (8§ 125a Abs. 3
Nr.1 PatGi.V.m. 81, 8§ 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Ver-
ordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespa-
tentgericht (BGH/BPatGERVYV)). Die elektronische Poststelle ist Uber die auf der Internet-
seite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kom-
munikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVYV). Dort sind auch
die Einzelheiten zu den  Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (8§83
BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten des Rechtsbeschwerdefihrers eingelegt werden (8 102
Abs. 5 Satz 1 PatG).
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