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betreffend das europaische Patent EP 1 984 622
(DE 50 2007 011 990)

hat der 8. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2023 durch die Vorsitzende Richterin
Grote-Bittner sowie die Richter Dr.-Ing. Kruger, Dipl.-Ing. Univ. Richter, Dipl.-Ing.
Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und Dr. Meiser

fur Recht erkannt:

l. Das européische Patent 1 984 622 wird mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise fur nichtig er-

klart, dass seine Anspriche die folgende Fassung erhalten:

1. Windenergieanlage mit einer Flugbefeuerungseinrichtung, wobei die
Flugbefeuerungseinrichtung auf der Gondel der Windenergieanlage an-
geordnet ist, wobei die Windenergieanlage einen Empfanger aufweist,
welcher in der Lage ist, ein vorbestimmtes Signal von einem mobilen
Sender zu empfangen, der in einem Fahrzeug untergebracht ist, wel-
ches sich der Windenergieanlage bis auf einen vorbestimmten Abstand
nahert, dadurch gekennzeichnet, dass bei Empfang des vorbestimmten
Signals durch den Empfanger die Flugbefeuerungseinrichtung einge-
schaltet wird und die Flugbefeuerungseinrichtung nicht sofort nach Aus-
fall des Sendesignals, sondern automatisch nach einer vorbestimmten
Zeitdauer abgeschaltet wird, nachdem das Signal nicht mehr empfan-
gen wird und/oder die Empfangsstéarke des Signals einen vorbestimm-
ten Wert unterschritten hat, und die Flugbefeuerungseinrichtung bei
Annaherung des Fahrzeuges mit einem vorbestimmten Rhythmus auf-
leuchtet und dem Empfanger ein Schaltwerk nachgeordnet ist, welches
die entsprechenden Ein- bzw. Ausschaltsignale der Flugbefeuerungs-
einrichtung generiert und das von dem Fahrzeug, insbesondere Flug-

zeug und/oder Schiff ausgesendete Signal eine vorbestimmte Kennung



aufweist, die von einem Decoder, der in der Windenergieanlage ange-
ordnetist, decodierbar ist und dass die Flugbefeuerungseinrichtung ein-
geschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden

ist.

2. Windenergieanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sendefrequenz, die der Sender aussendet, eine in der
Luftfahrt und/oder Schifffahrt tibliche Frequenz ist.

3. Windenergieanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Rhythmus, in dem die Flugbefeuerungseinrichtung
aufleuchtet, bei weiterer Annaherung des Flugzeugs &ndert, vorzugsweise sich die Aus-

schaltzeitdauer verkilrzt.

4, Windenergieanlage nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Windenergieanlage die Empfangsstarke des Signals in
einer Bewertungseinrichtung, die dem Empfanger nachgeordnet ist, bewertet und dieses
Bewertungssignal dem Schaltwerk zugefiihrt wird, welches seinerseits abhangig von der
Starke des Empfangssignals die Einschaltdauer und/oder die Ausschaltdauer der Flugbe-

feuerungseinrichtung bestimmt.
5. Windenergieanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Flugbefeuerungseinrichtung mit einem Mikroprozessor

ausgestattet ist, welcher die Aktivierungszeiten bzw. Deaktivierungszeiten aufnimmt und in
einem Speicher memorisiert.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Hohe von

120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Nichtigkeitsklage richtet sich gegen das européische Patent 1 984 622, das
am 12. Februar 2007 unter Inanspruchnahme der Prioritat der deutschen Patent-
anmeldung 10 2006 007 536 vom 16. Februar 2006 angemeldet und dessen Er-
teilung am 3. Juli 2013 veroffentlicht worden ist. Patentinhaberin des beim Deut-
schen Patent- und Markenamt unter der Nr. 50 2007 011 990 gefuhrten Streitpa-
tents mit der Bezeichnung ,Windenergieanlage mit Flugbefeuerungseinrich-

tung”“ ist die Beklagte.

Das Patent umfasst in der erteilten Fassung 6 Anspriiche mit dem unabhé&ngigen

Patentanspruch 1 und den auf diesen riickbezogenen Unteranspriichen 2 bis 6.

Die Klagerin greift das Streitpatent im vollen Umfang an und macht die Nichtig-
keitsgrinde der unzulassigen Erweiterung, nicht ausfuhrbaren Offenbarung und
mangelnden Patentfahigkeit wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tatigkeit
geltend. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent, nachdem sie zunachst noch die
geltende Fassung verteidigt hat, zuletzt — gemal Schriftsatz vom 28. April 2023 —

in geanderten Fassungen mit dem Hauptantrag und mit drei Hilfsantragen.

Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag (mit hinzugefiigter Merkmals-
gliederung; Anderung gegeniiber der erteilten Fassung durch Durchstreichung

kenntlich gemacht) lautet wie folgt:

1.1 Windenergieanlage mit einer Flugbefeuerungseinrichtung,

1.2 wobei die Flugbefeuerungseinrichtung auf der Gondel der Windenergiean-
lage ode 2
blatter angeordnet ist,

1.3 wobei die Windenergieanlage einen Empfanger aufweist, welcher in der

Lage ist, ein vorbestimmtes Signal von einem mobilen Sender zu empfan-



gen, der in einem Fahrzeug untergebracht ist, welches sich der Windener-
gieanlage bis auf einen vorbestimmten Abstand nahert,
dadurch gekennzeichnet, dass

1.4 bei Empfang des vorbestimmten Signals durch den Empfanger die Flug-
befeuerungseinrichtung eingeschaltet wird und

15 die Flugbefeuerungseinrichtung nicht sofort nach Ausfall des Sendesig-
nals, sondern automatisch nach einer vorbestimmten Zeitdauer abge-
schaltet wird, nachdem das Signal nicht mehr empfangen wird und/oder
die Empfangsstarke des Signals einen vorbestimmten Wert unterschritten
hat,

1.6 und die Flugbefeuerungseinrichtung bei Annaherung des Fahrzeuges mit
einem vorbestimmten Rhythmus aufleuchtet

1.7 und dem Empfanger ein Schaltwerk nachgeordnet ist, welches die ent-
sprechenden Ein- bzw. Ausschaltsignale der Flugbefeuerungseinrichtung

generiert.

Wegen des Wortlauts der Patentanspriiche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen. Im Hauptantrag sind diese Unteranspriiche unverandert geblieben.
In Patentanspruch 1 der Fassung nach Hilfsantrag 1 ist das Merkmal 1.4 wie folgt
geandert (kenntlich gemacht durch Unterstreichung; nach Beseitigung eines

Schreibfehlers in der mindlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2023):

1.4Hi1 nachts zur Verringerung der Beeintrachtigung durch die Flugbefeue-

rungseinrichtung erst bei Empfang des vorbestimmten Signals durch den

Empfanger die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird und

In Patentanspruch 1 der Fassung nach Hilfsantrag 2, dem sich bei Streichung des
erteilten Anspruchs 3 nach Umnummerierung die Unteranspriiche 2 bis 5 anschlie-

Ren, ist gegeniber der Fassung nach obigem Hauptantrag das folgende Merkmal



1.8Hi2 (mit senatsseitiger Korrektur eines Schreibfehlers in Klammern) hinzuge-

fugt:

1.8Hi2 und das vom [von] dem Fahrzeug, insbesondere Flugzeug und/oder
Schiff ausgesendete Signal eine vorbestimmte Kennung aufweist, die
von einem Decoder, der in der Windenergieanlage angeordnet ist, deco-
dierbar ist und dass die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird,

wenn ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden ist.

Wegen der Fassung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 wird auf den Schriftsatz

vom 28. April 2023 verwiesen.

Die Klagerin meint, dass der Gegenstand nach Anspruch 1 nicht so deutlich und
vollstandig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausfiihren kénne. So wiirden die
Merkmale 1.3 und 1.5 des Anspruchs 1 verlangen, dass ein vorbestimmtes Signal
bei einem vorbestimmten Abstand detektiert wird und eine bestimmte Empfangs-
starke aufweisen muss. Diese Merkmale kdnnten aber die in der Streitpatentschrift

offenbarten Sender und Empfanger nicht erfillen.

Des Weiteren enthalte das Streitpatent — unter VerstoR gegen Art. 123 Abs. 2 EPU
—unzulassige Erweiterungen gegenuber der Nachanmeldung (HE4). Dazu bestin-
den dieselben Einwénde wie dazu, dass das Streitpatent die Prioritat der Erstan-
meldung (HE3) nicht wirksam in Anspruch nehmen kénne, weil namlich die Nach-

anmeldung (HE4) im Wesentlichen identisch zur Erstanmeldung (HE3) sei.
Ihr Vorbringen zur mangelnden Patentfahigkeit gegen die von der Beklagten ver-

teidigten Fassungen des Streitpatents stitzt die Klagerin insbesondere auf fol-

gende Unterlagen:

D1 WO 2006/092137 Al



D3 Montgomerie, B.: ,Obstacle Markings on Wind Turbines for Safe Avia-

tion and Marine Navigation", FOl Memorandum 979, August 2004

D4 JP 2002075670 A
D7 US 2003/0156047 Al
D8 US 2005/0079052 A1

D12 EP 1227 703 A2

D14 California Wind Energy Collaborative: "FAA Obstruction Lighting Stand-
ards For Wind Energy Plants", December 2005 [online zuganglich unter
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down-
load?d0i=10.1.1.391.3837&rep=repl&type=pdf]

D15 Jago, P. und Taylor, N.: "Wind turbines and aviation interests - Euro-
pean experience and practice"”, Bericht Nr. ETSU W/14/00624/REP,
Veroffentlichungsnr. DTI PUB URN Nr. 03/515, GroRRbritannien, Depart-
ment for Trade and Industry, 2002. [online zuganglich unter:
https://www.osti.gov/etdeweb/biblio/20342060]

D16 US 1,709,377

D17 WO 2004/111443 Al
NK 8 DE 102 31 299 Al
NK11 US 3,117,299

NK12 FR 2315096 Al

HE 16  Wikipedia-Auszug ,Sekundarradar vom 20.7.2022

Sie meint, dass das Streitpatent auch in allen von der Beklagten nunmehr noch
verteidigten Fassungen nicht patentfahig sei, da deren Gegenstand — auch in Be-
zug auf das in all diesen Fassungen geanderte Merkmal 1.2 — u. a. nicht neu ge-
genuber der D1 (WO 2006/092137 Al), aber auch nicht erfinderisch ausgehend

von der D1i. V. m. Fachwissen, belegt u. a. durch die D13, sei. Die D1 sei namlich



nicht nur bei der Prifung der Neuheit zu berticksichtigen. Denn das Streitpatent
kénne die Prioritat der Erstanmeldung wegen mangelnder Erfindungsidentitat nicht
wirksam in Anspruch nehmen, weil u. a. das kennzeichnende Merkmal des An-
spruchs 1 der Erstanmeldung nicht in gleicher Weise in das Merkmal 1.4 des An-
spruchs 1 des erteilten Streitpatents tbernommen worden sei, das Merkmal 1.3 in
der Erstanmeldung gar nicht enthalten sei und das in Hilfsantrag 2 hinzugefiigte
Merkmal 1.8Hi2 ebenfalls nicht. Zur fehlenden Patentfahigkeit fuhrt die Klagerin

weiter aus.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 10. Marz 2023 und
einen weiteren rechtlichen Hinweis in der mindlichen Verhandlung vom 25. Okto-
ber 2023 erteilt.

Die Klagerin beantragt,
das europdische Patent 1 984 622 in vollem Umfang fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fas-
sung des Hauptantrags, eingereicht in der muindlichen Verhandlung (25.
Oktober 2023), erhalt;

hilfsweise die Klage mit der Mal3gabe abzuweisen, dass das Streitpatent
eine der Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz
vom 28. April 2023 unter Bericksichtigung der Korrektur vom 25. Okto-
ber 2023, erhalt.

Die Beklagte tritt — soweit sie das Streitpatent nunmehr noch verteidigt — der Auf-
fassung der Klagerin in allen Punkten entgegen. Insbesondere halt sie die Gegen-
stande des Streitpatents in den Fassungen nach Hauptantrag und Hilfsantragen 1

bis 3 fur ausfuhrbar offenbart, flr nicht unzuléassig erweitert und auch fur patentfa-



hig. So ginge aus der nachverdéffentlichten Druckschrift D1 schon nicht das Merk-
mal 1.2, jedenfalls nicht die Variante ,auf der Gondel“ gemaR der Beschrankung
nach dem Hauptantrag, und auch nicht das Merkmal 1.6 hervor und stiinde daher
der streitpatentgeméflen Erfindung in diesen Fassungen bereits nicht neuheits-
schadlich entgegen. Aufgrund wirksamer Prioritatsinanspruchnahme sei in Bezug
auf die D1 nur eine Prifung der Neuheitsschéadlichkeit zuléssig. Die Beklagte fuhrt
insbesondere zur Patentfahigkeit weiter aus.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die

Schriftsatze nebst Anlagen und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Nichtigkeitsklage, mit der die Nichtigkeitsgrinde der nicht aus-
fuhrbaren Offenbarung, unzulassigen Erweiterung und fehlenden Patentfahig-
keit geltend gemacht werden (Art. 11§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2, 3 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 lit. a), b), c¢), Art. 54, 56 EPU), ist insoweit begriindet, als das
Streitpatent flr nichtig zu erklaren ist, soweit es Uber die von der Beklagten zulas-
sigerweise beschrankt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 2 hinausgeht. Denn
der Gegenstand des Streitpatents in der zuletzt nicht mehr verteidigten erteilten
Fassung ist ohne Sachprifung fir nichtig zu erklaren, der Gegenstand nach An-
spruch 1 gemal Hauptantrag ist nicht neu gegentber der D1 und der Hilfsantrag

1 ist bereits unzulassig.

Dagegen erweist sich der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach dem
zulassigen Hilfsantrag 2 als rechtsbestandig, insbesondere auch als patentfahig.

Die Klage ist daher insoweit unbegrindet.
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Die Klage ist insoweit begriindet, als das Streitpatent, nachdem es jedenfalls auch
in einer zulassigerweise eingeschrankten Fassung verteidigt wird, in dem Umfang,
in dem es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprifung fur nichtig zu er-
klaren ist (st. Rspr., vgl. etwa BGH GRUR 2007, 404, Rdn. 15 — Carvedilol 11,
GRUR 2011, 707, Rdn. 8 — Dentalgeratesatz; Urteil vom 21. Marz 2017, X ZR
19/15, Rdn. 19 - juris).

1. Die Erfindung betrifft laut Absatz 0001 der Streitpatentschrift eine Windener-
gieanlage mit einer Flugbefeuerungseinrichtung.

Laut Patentschrift sind diese Flugbefeuerungseinrichtungen in der Regel als sog.
,Blitzleuchten“ ausgestattet, so dass ein ,Blinkfeuer” entsteht (Absatz 0003). Sie
dienen Flugzeugen und Schiffen zur Orientierung und damit zur Kollisionsvermei-
dung (Absatz 0004).

Die Streitpatentschrift gibt an, dass die standige Aktivierung einer solchen Flugbe-
feuerungseinrichtung gerade nachts immer ein Problem sei, insbesondere dann,
wenn sich die Windenergieanlagen oder die Vielzahl von Windenergieanlagen —
ein sog. Windpark — auf dem Lande befinden und sich die Windenergieanlagen in
der Néhe von einer Ortschaft oder bewohnten Hausern befinden. Denn durch die
Blitzleuchten wirde sich mancher Anwohner gestort fihlen. Dies fuhre letztlich im-
mer wieder dazu, dass ,die Windenergietechnik als solche auch insofern ein ne-

gatives Image“ bekomme (Absatz 0005).
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2. Nach der Streitpatentschrift ist es deshalb eine hauptséchliche Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, die bisherigen Beeintrachtigungen durch Flugbefeue-
rungseinrichtungen zu verringern (Absatz 0005).

3. Als Fachmann fir den Erfindungsgegenstand zustandig ist ein Elektrotech-
nikingenieur mit universitarem Diplom-/Masterabschluss und mit mehrjahriger

Berufserfahrung in der Entwicklung von Befeuerungssystemen.

4. Nachfolgende Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und
Hilfsantrag 2 bedurfen hinsichtlich ihrer Auslegung durch den Fachmann einer

Erlauterung.

Zum Merkmal 1.1 (,Windenergieanlage mit einer Flugbefeuerungseinrichtung®):
Unter eine Flugbefeuerungseinrichtung fallen grundsatzlich sowohl Blitzleuchten,
die ein Blinkfeuer ausstrahlen (vgl. Absatz 0003), aber auch Dauerleuchten. Sie
dienen zur Kennzeichnung, um u. a. den Flugverkehr und Wasserfahrzeuge als
Orientierungsmittel vor dem Hindernis zu warnen und damit eine Kollision zu ver-
meiden (Absatz 0004).

Zum Merkmal 1.3 (,wobei die Windenergieanlage einen Empfanger aufweist, wel-
cher in der Lage ist, ein vorbestimmtes Signal von einem mobilen Sender zu emp-
fangen, der in einem Fahrzeug untergebracht ist, welches sich der Windenergie-
anlage bis auf einen vorbestimmten Abstand nahert):

Das Merkmal gibt an, dass der Empfanger in der Windenergieanlage das vorbe-
stimmte Signal eines sich in einem nahernden (also beweglichen) Fahrzeug be-
findlichen — und daher ,mobilen“ — Senders empfangen kénnen muss.

Die weitere Angabe betreffend ein Fahrzeug, welches sich der Windenergieanlage

bis auf einen vorbestimmten Abstand nahert, bestimmt zwar das (nicht mitbean-
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spruchte) Fahrzeug naher. Dieses Merkmal lasst sich jedoch an der (beanspruch-
ten) Windenergieanlage nicht feststellen und hat daher keine beschrankende Wir-
kung auf den Anspruchsgegenstand.

Das anspruchsgemalde ,vorbestimmte Signal“ ist nicht naher definiert. Daher ist
die Formulierung ,Empfanger [ist] in der Lage [...], ein vorbestimmtes Signal von
einem Sender zu empfangen® so zu verstehen, dass es sich um ein gesendetes
Signal handelt, das der Empfanger auch empfangen/auswerten kann (etwa bei
Radiowellen bspw. die abgestimmte Frequenz eines Tragersignals oder — wie ent-

sprechend Unteranspruch 3 — ein Signal mit einer entsprechenden Kennung).

Zum Merkmal 1.4 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 2 (,dadurch gekennzeich-
net, dass bei Empfang des vorbestimmten Signals durch den Empféanger die Flug-
befeuerungseinrichtung eingeschaltet wird®):
Neben der wortsinngemafien Bedeutung, dass bereits dann, wenn der Empfanger
ein Signal von dem mobilen Sender empfangt, die Flugbefeuerungseinrichtung der
Windenergieanlage automatisch eingeschaltet wird, kbnnen noch andere Bedin-
gungen vorliegen mussen, bevor die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet
wird, siehe
- Absatz 0010, demnach die Feldstarke des Signals ausgewertet wird oder
von einem anderen in der Auswertung des Sendesignals auswertbaren Pa-
rameter auf die Entfernung des Senders und/oder Bewegung des Senders
geschlossen wird. Es kann auch durch bspw. eine zeitlich aufeinanderfol-
gende Differenzmessung erst ermittelt werden, ob sich der Sender der
Windenergieanlage nahert. Daraus kann dann die Windenergieanlage eine
Entscheidung ableiten, ob die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet

wird,

- Absatz 0014 f., demnach erst (ggf. in Kombination mit der gemessenen

Feldstarke) bei Unterschreiten einer empfangenen bestimmten Fehlerrate
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des digital gesendeten Signals die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschal-

tet wird,

- Absatz 0019, demnach mit abgefragt wird, ob eine bestimmte (z. B. milita-
rische) Kennung des Signals nicht vorliegt, die das Einschalten verhindern

wurde,

- Anspruch 3 (dort umgekehrte Formulierung zu Absatz 0019, siehe oben),
bei dem trotz vorliegendem, d.h. empfangenem Signal zusatzlich dessen
Kennung mitbericksichtigt wird und die Flugbefeuerungseinrichtung nur
dann eingeschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Signal decodiert worden

ist.

Damit ist von dem Anspruch und insb. dem Merkmal 1.4 mitumfasst, dass nicht
nur die Signalstarke oder deren zeitliche Anderung als Einschaltbedingung gelten.
Stattdessen fallen unter die Bedingung ,bei Empfang eines vorbestimmten Sig-
nals“ auch empfangene Inhalte des Signals (z. B. Informationen im Signal zu Po-
sition und Bewegungsrichtung) und deren entsprechende Auswertung auf Rele-
vanz fir die Windenergieanlage. Das ,vorbestimmte Signal“ ist daher ein solches
Signal, dessen Empfangsstarke/Veranderung/Inhalt eine bestimmte Bedingung
erfullt.

Es bedeutet zudem, dass die merkmalsgemafe Einschaltbedingung ,bei Empfang

des vorbestimmten Signals durch den Empfanger wird die Flugbefeuerungsein-

richtung eingeschaltet® mit umfasst, dass zum Vorliegen eines ,vorbestimmten
Signals“ auch eine — mehr oder weniger komplexe — Auswertung des Signalinhalts
durchgefihrt (Kurs, Position) werden kann, und auch eine komplexe Einschaltbe-
dingung (z. B. die Bedingung, ob ein Kollisionskurs vorliegt) abgeprift werden

kann.

Zum Merkmal 1.4 nach Hilfsantrag 1 (,dass nachts zur Verringerung der Beein-
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trachtigung durch die Flugbefeuerungseinrichtung erst bei Empfang des vorbe-

stimmten Signals durch den Empfanger die Flugbefeuerungseinrichtung einge-
schaltet wird“):

Das zusatzliche, oben unterstrichen gekennzeichnete Merkmal versteht der Fach-
mann so, dass tageszeitgesteuert (z. B. in Abhangigkeit von Sonnenauf- und un-

tergang) ausschlieRlich in einer Zeit, in der es dunkel ist, die Flugbefeuerungsein-

richtung in Abhangigkeit des angegebenen Signalempfangs eingeschaltet wird.
Dagegen kommt fir den Fachmann eine Auslegung, wonach Flugbefeuerungsein-
richtungen mitumfasst waren, die ganztagig (und nicht nur nachts) eingeschaltet
wurden, nicht in Betracht.

Zum Merkmal 1.5 (,[dass] die Flugbefeuerungseinrichtung nicht sofort nach Aus-
fall des Sendesignals, sondern automatisch nach einer vorbestimmten Zeitdauer
abgeschaltet wird, nachdem das Signal nicht mehr empfangen wird und/oder die
Empfangsstarke des Signals einen vorbestimmten Wert unterschritten hat,):

Von den beiden aufgefihrten Alternativen muss nur eine erfillt sein.

Die zweitgenannte (ODER-)Alternative (,nachdem [...] die Empfangsstarke des
Signals einen vorbestimmten Wert unterschritten hat) ist klar.

Die erstgenannte Alternative — ,nachdem das Signal nicht mehr empfangen wird®
— umfasst inhaltlich mehr (siehe oben zu Merkmal 1.4), da es sich um das ,vorbe-
stimmte Signal“ aus Merkmal 1.3/1.4 handelt. Daher beinhaltet das Merkmal auch
solche nicht mehr empfangenen Signale (einschliellich ,Signalinhalten®, wie u. a.
z. B. Positions-/Richtungs-/Ziel-Angaben), die vor Empfangsausfall z. B. auf einen

Kollisionskurs schlieRen lie3en.

Die (UND-)Kombination aus beiden Bedingungen (kein Signalempfang und Emp-
fangsstarkenunterschreitung) legt der Fachmann so aus, dass beide Bedingungen
gleichzeitig abgefragt werden und erst nach Erfullung beider Bedingungen die vor-
bestimmte Zeit bis zum Abschalten der Flugbefeuerungseinrichtung abgewartet

wird.
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Zum Merkmal 1.6 (,und die Flugbefeuerungseinrichtung bei Annaherung des

Fahrzeuges mit einem vorbestimmten Rhythmus aufleuchtet®):

Ein Aufleuchten in einem ,vorbestimmten Rhythmus® ist das Ergebnis eines mehr
oder weniger regelmafigen, zeitlich aufeinanderfolgenden An- und Ausschaltens
der Flugbefeuerungseinrichtung (siehe Absatz 0009 letzter Satz). ,Rhythmus® im
Sinne des Streitpatents bedeutet dabei eine zeitliche Abfolge des An- und Aus-
schaltens, Absatz 0009, auch Absatz 0011, 0020. Der Anspruch lasst offen, ob der
Rhythmus gleichmal3ig oder ungleichmaliig sein muss, folglich ist beides umfasst.

Das rhythmische Aufleuchten muss durch einen Menschen erkennbar sein.

Dagegen findet sich in der Streitpatentschrift kein Hinweis, dass von dem Merkmal
auch ein Dauerleuchten, das per se keinen Rhythmus aufweist, mitumfasst ware.
Dies ergibt sich auch nicht aus der Weiterbildung nach Anspruch 4, demnach sich
bei zunehmender Annaherung des Flugzeugs die Ausschaltzeitdauer verkirzt.
Eine Verkirzung bis auf null, die ein solches Dauerleuchten ergabe, ist in der

Streitpatentschrift nicht offenbart.

Zum Merkmal 1.7 (,und dem Empfanger ein Schaltwerk nachgeordnet ist, wel-
ches die entsprechenden Ein- bzw. Ausschaltsignale der Flugbefeuerungseinrich-
tung generiert.“):

Anspruchsgemaly generiert das ,Schaltwerk® die Ein- und Ausschaltsignale der
Flugbefeuerungseinrichtung, schaltet also die Flugbefeuerungseinrichtung gene-
rell ein bzw. aus.

In welchem Rhythmus dann die Flugbefeuerungseinrichtung aufleuchtet, héangt

nicht zwingend von dem Schaltwerk ab.

Erst in einer Weiterbildung nach Anspruch 4 kann, wenn das Schaltwerk als ,Uhr-
schaltwerk® ausgebildet ist, vgl. Absatz 0020 Satz 1, dieses in Abhangigkeit von

der Starke des Empfangssignals die Ein- und/oder Ausschaltdauer und damit den
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Blitzrhythmus der Flugbefeuerungseinrichtung bestimmen. Das gleiche gilt fur An-

spruch 5, der ebenfalls auf den Blitzrhythmus abstellt.

Zum Merkmal 1.8 des Hilfsantrags 2 (,und das von dem Fahrzeug, insbesondere
Flugzeug und/oder Schiff ausgesendete Signal eine vorbestimmte Kennung auf-
weist, die von einem Decoder, der in der Windenergieanlage angeordnet ist, de-
codierbar ist und dass die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird, wenn
ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden ist.“):

Unter dem Begriff ,vorbestimmte Kennung“ versteht der Fachmann ein Signal, das

Eigenschaften enthélt, um das Fahrzeug identifizieren zu kdnnen.

5. Zum Hauptantrag

Ob beim Gegenstand nach Anspruch 1 gemald Hauptantrag weitere Nichtigkeits-
grinde vorliegen, kann dahinstehen. Denn er ist nicht patentfahig, da ihm die D1

neuheitsschadlich entgegensteht.

1: Hindernis (obstacle)

2: Warnlichter (warning lights)

3: Flugzeug (aircraft)

4: Antenne (antenna)

5: Antennenanordnung (antenna array)
6: Empfanger (receiver)

7: Mittel zum Aktivieren der Warnlichter

(means for activating the warning lights)

TTI7T777 77777777 //.’f////.’////// FI7TI77S

7
D1, Fig. 1
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So offenbart die D1 Luftfahrthindernisse wie Windenergieanlagen mit Warnlichtern
fur Flugzeuge und damit eine Windenergieanlage mit einer Flugbefeuerungsein-
richtung nach Merkmal 1.1 (D1, Seite 1, Zeile 3 bis 13: ,[...] aeronautical obstacle

with warning lights [...]. [aeronautical obstacles such as [...] wind turbines [...]).

Ziel der D1 ist dabei, die Lichtverschmutzung von Flughindernissen, insbesondere
von Windenergieanlagen zu reduzieren (Seite 2 Zeile 32 bis Seite 3 Zeile 2).

Sie betont schon zuvor, dass sie die Erfindung im Kontext der danischen (Luftfahrt-
)Regularien beschreibe, wovon diejenigen in anderen Landern abweichen kénn-
ten. Dies sei aber hinsichtlich der technischen Aspekte der Erfindung irrelevant.
(Seite 1 Zeile 14 bis 23).

Ein fir Windenergieanlagen in Deutschland zustandiger Fachmann weil3 damit die
D1 auf deutsche Windenergieanlagen zu lesen und damit auf als rot blinkende

Warnlichter oben auf der Maschinenhausgondel ausgefiihrte Flugbefeuerungsein-

richtungen. Diese allgemein (in Deutschland) bekannte Anordnung entspricht dem
Merkmal 1.2 mit der Flugbefeuerungseinrichtung auf der Gondel der Windener-
gieanlage.

Im Ubrigen zeigt auch die D1 in Figur 1 (s.0.) dortige Warnlichter (warning lights)

1 oben an der Spitze des festen Hindernisses (obstacle) 1.

Die D1 offenbart weiterhin eine Antennenanordnung bestehend aus wenigstens
zwei Antennen zum Empfang eines Funksignals samt Mitteln zur Aktivierung der
Warnlichter bei Empfang eines Funksignals von einem Flugzeug (Seite 3 Zeile 3
bis 10 ,antenna array of at least two antennas for receiving a radio signal and
means for activating said warning lights upon receipt of said radio signal from an
aircraft®).

Damit weist das in der D1 u. a. ebenfalls bereits als Windenergieanlage (wind tur-
bine) angegebene Hindernis (obstacle) einen Empfanger (antenna array [...] for

receiving a radio signal) auf, welcher in der Lage ist, ein vorbestimmtes Signal
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(radio signal) von einem mobilen Sender (radio signal from an aircraft) zu empfan-
gen, der in einem Fahrzeug untergebracht ist, welches sich der Windenergiean-
lage bis auf einen vorbestimmten Abstand (upon receipt of said radio signal from
an aircraft) nahert (Merkmal 1.3).

Die D1 zeigt damit auch das Merkmal 1.4 auf, namlich dass bei Empfang des
vorbestimmten Signals durch den Empfanger (antenna array; upon receipt of said
radio signal from an aircraft) die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird
(activating said warning lights).

Gemal D1 Seite 11 Zeile 25 bis Seite 12 Zeile 6 sowie Seite 18 Zeile 17 bis 23
werden die dortigen Warnlichter bevorzugt eine vorbestimmte Zeitdauer, nachdem
das Signal (bei Unterschreiten einer vorbestimmten Signalstarke) nicht langer
empfangen wird, noch angelassen und dann zur Reduzierung der Lichtverschmut-
zung ausgeschaltet (,In principle, it is sufficient for the functioning of the invention
[...] leaving the warning lights 2 on for a [...] predetermined period after the signal
is no longer received, and then switching them off again, thereby reducing the light
pollution®). Dies entspricht der ersten Variante des Merkmals 1.5, demnach die
Flugbefeuerungseinrichtung nicht sofort nach Ausfall des Sendesignals, sondern
automatisch nach einer vorbestimmten Zeitdauer abgeschaltet wird, nachdem das

Signal nicht mehr empfangen wird.

Wie oben zum Merkmal 1.2 ausgefihrt, weil3 der Fachmann beim Lesen der Er-
findung nach D1 diese, wie dort in D1 ausdrticklich angegeben (Seite 1 Zeile 20
bis 23: ,Regulations in other countries may and will deviate from the Danish regu-
lations, but this is immaterial to the technical aspects of the invention®), auf deut-
sche Windkraftanlagen zu lesen. Deren Gefahrenfeuer sind — bekanntermaf3en —
generell als rot blinkende Warnlichter auf dem Maschinenhaus ausgefiihrt. Im Ub-
rigen gibt die D1 selbst flr — danische —Windrader ab 150 m (Naben-)Hohe weil3e
Blitzlichter als Kennzeichnung an. Aufgrund ihres Blinkens leuchten damit die

Warnlichter der z. B. in Deutschland ausgefiihrten Erfindung nach D1 oder wenn
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sie, wie in der D1 Seite 1 Zeile 24 bis 26 in Danemark auf einer tiber 150 m hohen
Windenergieanlage angebracht sind, dann, wenn diese das Funksignal mit einer
gewissen Starke und damit bei einer bestimmten Mindestentfernung empfangt
(Seite 4 Zeile 8 1.; Seite 11 Zeile 25 bis Seite 12 Zeile 3), entsprechend dem Merk-
mal 1.6.

Bei der D1 ist zum Aktivieren der Warnlichter ein dem Empfanger (receiver) 6
nachgeordnetes Mittel (means) 7 vorgesehen (Seite 8 Zeile 26 bis 29; Fig. 1), das
als Mikroprozessor (microprocessor) 14 ausgefuhrt ist (Seite 15 Zeile 19 bis 23).
Dieser Mikroprozessor (microprocessor) 14 schaltet die Warnlichter bei Unter-
schreitung des minimalen Sicherheitsabstands ein und lasst sie solange an, wie
das Signal empfangen wird, und dartber hinaus noch eine vorbestimmte Zeit
(Seite 18 Zeile 19 bis 24). Damit entspricht dieses Mittel (means) 7 bzw. der Mik-
roprozessor (microprocessor) 14 einem Schaltwerk wie nach Merkmal 1.7, das
dem Empfanger nachgeordnet ist und die entsprechenden Ein- und Ausschaltsig-

nale der Flugbefeuerungseinrichtung generiert.

Soweit die Beklagte meint, die D1 offenbare eine Erfindung ausschliel3lich fir dau-
erleuchtende Warnlichter (continuously lit red lights) und nicht fur blinkende Warn-
leuchten, trifft dies nicht zu.

Sie fuhrt dazu an, dass in der D1 lediglich deren dauerleuchtendes rotes Licht als
problematisch angesehen werde, da auf Seite 2 ausschliellich die Schwierigkeiten
bei Windenergieanlagen zwischen 100 m und 150 m Hoéhe sowie deren permanent
angeschalteten roten Lichtern/Leuchten beschrieben wird.

Allerdings bezieht sich die Aufgabe der D1 generell darauf, Lichtverschmutzung
von Luftfahrthindernissen zu reduzieren. Darunter versteht der Fachmann aber
nicht blof3 die in der D1 geschilderten roten Dauerlichter, sondern jegliches kiinst-
liches Licht bei Luftfahrthindernissen wie eben auch Blitzleuchten. Darauf bezieht
sich auch die Passage in D1, Seite 12 Zeile 11 bis 13, in der die dortige Erfindung
ausdrticklich als Alternative zu standig leuchtenden Warnleuchten (auch ohne

Flugzeug in der Umgebung) angegeben ist. Zu den Warnlichtern zahlen nach D1
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neben den standig leuchtenden roten Lichtern (bei Hindernishéhen tber 100 m)
auch (weil3e) Blitzleuchten (bei Hohen Uber 150 m), vgl. D1, Seite 1 Zeile 9 bis 28,
insb. 9 bis13 sowie Zeile 24 bis 28.

Die Beklagte meint weiter, die D1 mit der auf Seite 16 Zeile 3 — 5 offenbarten
Anordnung der Antennen auf dem Maschinenhaus (Gondel) wiirde den Fachmann
abhalten, auch die Flugbefeuerungseinrichtung auf der Gondel vorzusehen, weil
die Schaltvorgange der Flugbefeuerungseinrichtung den Signalempfang der An-
tennen storen und zudem die Antennen die Sichtbarkeit der Flugbefeuerungsein-
richtung beeintrachtigen wirden.

Jedoch nennt die D1 diesen Anbringungsort der Antennen ausdriicklich nur als
Beispiel. Dagegen befinden sich in der Figur 1 der D1, die ein Luftfahrthindernis
(aeronautical obstacle) 1 schematisch zeigt, dortigen Antennen nicht an der héchs-
ten Stelle, an der stattdessen die Warnleuchten (warning lights) 2 angebracht sind.
Diese Anordnungssituation (in Fig. 1) stellt daher offensichtlich eine Alternative
dar, bei der nun die Warnlichter an hochster Stelle eines Turms angeordnet sind
(die Antennen tiefer). Damit schlie3t die D1 weitere Anbringungsorte, namlich u.

a. auf der Gondel, mit ein.

6. Zum Hilfsantrag 1

Der Hilfsantrag 1 ist unzulassig, weil der Anspruch 1 mit dem geanderten Merkmal
1.4Hil eine unzuldssige Erweiterung gegeniber dem Inhalt der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung (HE4) enthalt (Art 123 Abs. 2 EPU).

So offenbart die Beschreibung vom Anmeldetag kein ausdriickliches nachtliches
Einschalten der Flugbefeuerungseinrichtung und ein davon abweichendes Ein-
schalten am Tag.

Die von der Beklagten — zum Beleg einer entsprechenden urspriinglichen Offen-

barung — angefiihrten Absatze 0005 und 0009 der zur Beschreibung vom Anmel-
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detag (HE4 Seite 1 Zeile 18 bis Seite 2 Zeile 2) gleichlautenden Patentschrift of-
fenbaren ebenfalls nichts anderes. So fihrt Absatz 0005 zum Stand der Technik
ausdrucklich auf: ,Nun ist die standige Aktivierung einer solchen Flugbefeuerungs-
einrichtung gerade nachts immer ein Problem, [...] denn durch die Blitzleuchten
fuhlt sich mancher Anwohner gestort [...]*. Dies impliziert aber nur, dass die St6-
rung nachts noch hoher ist, nicht aber, dass sie tagstber nicht vorhanden ware.
Eine gesonderte Betriebsart nur am Abend l&sst sich daraus nicht ablesen. Denn
dass sich ,nachts” nicht als Adverb auf ,standige Aktivierung“ (im Sinne von ,stan-
dige nachtliche Aktivierung®) bezieht, ergibt sich aus dem Zusatz ,gerade nachts®.
Dies macht deutlich, dass das Problem auch am Tag oder zumindest auch zu an-
deren Zeiten am Tag vorherrscht, aber nachts groR3er ist.

Auch der angefuihrte Absatz 0009 der Streitpatentschrift (entsprechend HE4 Seite
2 Zeile 12 bis 21) als Beschreibung der Erfindung gibt lediglich an, dass, solange
von der Windenergieanlage kein Signal empfangen wird, die Flugbefeuerungsein-
richtung ausgeschaltet bleibt. Wird dagegen ein Signal von dem Empfanger emp-
fangen, so wird die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet und diese beginnt
damit, in der Ublichen Weise aufzuleuchten. Da Absatz 0005 von einer (standigen)
Aktivierung einer Flugbefeuerungseinrichtung ausgeht, die lediglich nachts beson-
ders storend ist, und auch die vorherigen Absétze nicht offenbaren, dass eine sol-
che Aktivierung nur in der Nacht erfolgen wirde, kann aus der Ursprungsoffenba-
rung nicht abgeleitet werden, dass die Flugbefeuerungseinrichtung bei Signalemp-
fang erfindungs-/anspruchsgemal nur nachts eingeschaltet wird und tagstiber da-

gegen ein anderer Modus gelten soll.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ist daher aufgrund seines

nicht urspringlich offenbarten Merkmals 1.4Hil nicht zulassig.

Erganzend wird festgestellt, dass der Gegenstand nach Anspruch 1 mangels Neu-
heit gegeniber der D1 (siehe oben) auch nicht patentfahig ist.
Denn die Argumentation der Beklagten zur vermeintlichen urspriinglichen Offen-

barung des Merkmal 1.4Hil musste dann auch fur die Entgegenhaltungen gelten.
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Damit liest der Fachmann aufgrund seines Fachwissens nicht nur aus den Unter-
lagen vom Anmeldetag heraus, dass Flugbefeuerungen wie nach Auffassung der
Beklagten eine ,reine Nachtveranstaltung® seien, d.h. also nur in der Zeit nach
Sonnenunter- und vor Sonnenaufgang angeschaltet wirden. Gleichermal3en liest

er folglich auch in der D1 das Merkmal 1.4Hil mit.

Als weitere Erganzung wird angefiuhrt, dass auch eine von der obigen Auslegung
(Flugbefeuerungseinrichtung darf — ausschliel3lich — nachts bei Signalempfang
eingeschaltet werden) abweichende Auslegung des Merkmals 1.4Hil in dem
Sinne, dass die Flugbefeuerungseinrichtung — zumindest — nachts bei Signalemp-
fang eingeschaltet wird, ebenfalls nicht urspringlich offenbart ist. Denn dieses In-
dividuum (zumindest nachts) aus einem Bereich (ganzer Tag) ist mit der Angabe
in Absatz 0005 (der Streitpatentschrift, aber gleichlautend in den urspringlichen
Unterlagen HE4 Seite 1 Zeile 18 bis Seite 2 Zeile 2), dass ,die standige Aktivierung
einer solchen Flugbefeuerungseinrichtung gerade nachts immer ein Problem* sei,
nicht so deutlich urspringlich offenbart, dass ein Fachmann dieses Individuum als
zur Erfindung gehdorig erkennen konnte.

Ein derartiger Gegenstand ware aber auch nicht neu gegentber der D1. Denn
dortige Steuerung schaltet die Warnlichter (warning lights) 2 ein, sobald ein Signal
mit bestimmter Signalstarke empfangen wird (Seite 11 Zeile 25 bis29). Dies erfolgt

ohne erkennbare Tageszeitbeschrankung und damit auch nachts.

7. Zum Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem zulassigen Hilfsantrag 2 ist rechtsbe-
standig, da ihm keine Nichtigkeitsgriinde entgegenstehen. Er ist nicht unzulassig
erweitert, ausfuhrbar offenbart und patentfahig, wobei die Prioritat der Erstanmel-

dung (HE3) wirksam in Anspruch genommen werden kann.
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a) Das Streitpatentin der Fassung nach dem Hilfsantrag 2 ist gegenuber der Nach-
anmeldung HE4 nicht unzuléssig erweitert, die in den relevanten Punkten mit der
Erstanmeldung HE3 Ubereinstimmt, so dass auch eine wirksame Prioritatsinan-

spruchnahme zu bejahen ist.

Die Merkmale 1.1 bis 1.6 des Gegenstands nach Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2
gehen aber hervor aus der HE3 bzw. HE4, dortige Anspriiche 1, 2, 4, 7 und 9.

Das Merkmal 1.7, demnach dem Empfanger ein Schaltwerk nachgeordnet ist, wel-
ches die entsprechenden Ein- bzw. Ausschaltsignale der Flugbefeuerungseinrich-
tung generiert, ist offenbart auf Seite 2 Zeile 25 bis Zeile 28 HE3 bzw. Seite 2 Zeile
14 bis Zeile 17 HEA4.

Das weitere Merkmal 1.8H2, demnach das von dem Fahrzeug ausgesendete Sig-
nal eine vorbestimmte Kennung aufweist, die von einem Decoder, der in der Wind-
energieanlage angeordnet ist, decodierbar ist und dass die Flugbefeuerungsein-
richtung eingeschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden
ist, geht aus dem Anspruch 6 HE3/HE4 hervor.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2 ist gegeniber der erteilten
Fassung durch Streichung der zweiten Alternative im Merkmal 1.2 und Hinzu-
nahme des Merkmals 1.8Hi2 beschrankt. Der Schutzbereich wird dadurch nicht

erweitert.

Die weiteren Gegenstande nach den Unteransprichen 2 bis 5 des Hilfsantrags 2
entsprechen denen der Anspriiche 5, 10, 11 und der Beschreibung Seite 4 Zeile
22 bis 24 HE3 bzw. Seite 4 Zeile 9 bis 13 HEA4.

Beide Auffassungen der Klagerin, dass das Streitpatent die Prioritdt der Erstan-

meldung nicht wirksam in Anspruch nehmen kénne wie auch, dass das Streitpa-
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tent Uber den Inhalt der Nachanmeldung HE4 hinausgehe, weil diese im Wesent-
lichen mit der Erstanmeldung HE3 Ubereinstimme, erweisen sich als nicht zutref-
fend.

Zwar trifft zu, dass sich die Nachanmeldung HE4 und die — prioritdtsbestimmende

— Erstanmeldung HE3 lediglich unterscheiden durch

- die Korrektur eines offensichtlichen Fehlers (HE3, Seite 4 Zeile 1: ,Stan-
dardkoordinaten der Windenergieanlage®; HE4, Seite 3 Zeile 18: ,Standort-

koordinaten der Windenergieanlage®) und

- die Hinzunahme zusatzlicher Weiterbildungen ab HE4 Seite 5 Zeile 23 bis
Seite 6 Zeile 16, hinsichtlich Ausstattung mit einem ,RF-ID Tag® und einem

.interogator im Fahrzeug und/oder in der Windenergieanlage.

Im Ubrigen aber sind Beschreibung, Patentanspriiche und die einzige Zeichnung

jeweils der HE3 und der HE4 zueinander identisch.

Den Gegenargumenten der Klagerin ist nicht zu folgen. Hierzu im Einzelnen:

Die Klagerin tragt vor, die Erstanmeldung (HE3) gebe flir die Flugbefeuerungsein-
richtung ausschlief3lich eine ,aktivische Verwendung® an (,schaltet sich ein), nicht
aber, wie im Merkmal 1.4 f., eine ,passivische Verwendung® (,wird eingeschaltet®),
d.h. ohne Angabe, wer oder was diese Handlung ausfuhrt. Deshalb bestehe zwi-
schen Anspruch 1 (der erteilten Fassung, hier aber auch des Hilfsantrags 2) und
der Erstanmeldung keine Erfindungsidentitét.

Dies trifft jedoch nicht zu. Denn in der HE3/HE4 wird mehrfach aufgefuhrt, dass
die Flugbefeuerungseinrichtung ,eingeschaltet wird“. Gerade die Formulierung im
Passiv drickt aus, dass eine Vorrichtung den Vorgang (hier des Einschaltens)

nicht selbst ausfuhrt, sondern dies von aul3en durchgefuhrt wird, konkret, dass die
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Flugbefeuerungseinrichtung sich gerade nicht selbst einschaltet, sondern durch
eine Einrichtung, die sich von der Flugbefeuerungseinrichtung unterscheidet.

Dain der HE3/HE4 aber sowohl die Formulierung , die Flugbefeuerungseinrichtung
schaltet sich ein/aus” (Seite 2 Zeile 19 bis 22 HE3 bzw. Seite 2 Zeile 8 bis 11 HE4;
Anspriche 1, 3 HE3/HE4) wie auch ,wird ein-/abgeschaltet® (Seite 3 Zeile 1 f.,
Zeile 15 f. HE3 bzw. Seite 2 Zeile 18 f. HE4; Anspriche 2, 4, 6 HE3/HE4) aufge-
fuhrt sind, offenbart die HE3/HE4 beides und unterscheidet nicht weiter. Hinsicht-
lich der eigentlichen Erfindung spielt dies daher offensichtlich keine Rolle, so dass
zwischen Erstanmeldung (HE3) bzw. Nachanmeldung (HE4) und Streitpatent Er-

findungsidentitat besteht.

Auch dass der HE3 und damit auch der HE4 nicht das Merkmal 1.3 entnommen
werden kénne, demnach sich der mobile Sender (dessen Signale von der Wind-
energieanlage empfangen werden) in einem Fahrzeug befindet, wie die Klagerin
meint, trifft nicht zu.

Denn die HE3 fuhrt auf Seite 3 Zeile 5 bis 9, insbesondere Zeile 8, ,das signierende
Fahrzeug® an (Seite 2 Zeile 22 bis 26, insbesondere Zeile 25 HE4). Es mag zwar
zutreffen, dass ,signieren” Ublicherweise fur ,unterzeichnen® verwendet wird. Da
diese Bedeutung im vorliegenden Zusammenhang aber keinen Sinn ergibt, legt
der Fachmann von sich aus das Partizip Prasens (,signierende®) so aus, dass es
eine zum Kontext passende, sinnvolle Bedeutung erhalt (vgl. BGH GRUR 1998,
1003 f., Rdn. 43 — Leuchtstoff). Dazu finden sich in der HE3 auch entsprechende
Angaben, siehe Seite 3 Zeile 23 (,wenn der Sender in einem Flugzeug unterge-
bracht ist) (Seite 3 Zeile 10 HE4) und auch Seite 3 Zeile 29 f. (,von einem ersten
Sender (der z. B. in einem Flugzeug untergebracht ist)*) (Seite 3 Zeile 17 f. E4).
Damit wird klar, dass das Fahrzeug selbst bzw. der Sender im Fahrzeug sendet
und dieses Fahrzeug nicht nur ein (z. B. Radar-)Signal reflektiert. Im Ubrigen fin-
den sich in der HE3/HE4 zu einer solchen Auslegung (Signal-Reflektion) auch

keine Hinweise.
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Die Klagerin gibt hinsichtlich des Zeitpunkts der Flugbefeuerungseinrichtungsab-
schaltung gemal Merkmal 1.5 an, bei der Erstanmeldung HE3, Seite 5 Zeile 21
bis 28 (entsprechend Seite 5 Zeile 5 bis 12 HE4), erfolge die verzdgerte Abschal-
tung nur mit einem Uhrschaltwerk und der Anderung des Blitzrhythmus. Denn die
vorbestimmte Zeitdauer musse ja festgelegt werden und die Abschaltung solle nur
dann erfolgen, wenn auch eine Blitzrhythmusé&nderung erfolgt. Beides fande sich
aber im Merkmal 1.5 nicht wieder und sei stattdessen ein Herausgreifen des Merk-
mals 1.5 aus dem Gesamtzusammenhang des letzten Abschnitts auf Seite 5 der
HE3 (Seite 5 Zeile 5 bis 12 HE04), was eine unzuléssige Zwischenverallgemeine-
rung darstelle.

Dieser Argumentation ist nicht zu folgen, da sich das Merkmal 1.5 aus dem An-
spruch 4 der HE3/HE4 ergibt, der wegen des jeweiligen Riickbezugs der vorher-
gehenden Unteranspriche lediglich deren Merkmale sowie die Merkmale des
Hauptanspruchs enthdalt. Dieser Gegenstand (mit samtlichen Merkmalen der An-
spruche 1 bis 4) der Erstanmeldung HE3 bzw. Nachanmeldung HE4 beinhaltet
jedoch weder ein Uhrschaltwerk (auch nicht in den Folgeansprichen der
HE3/HE4) noch eine Anderung des Blitzrhythmus. Diese findet sich erst im Unter-
anspruch 10 der HE3/HEA4.

Die Klagerin meint weiter, das Merkmal 1.3 musse hinsichtlich des dortigen ,vor-
bestimmten Signals“ auch noch die Bedingung ,mit vorbestimmter Frequenz* ent-
halten, weil dieses Merkmal Bestandteil der Lehre des letzten Absatzes auf Seite
2 der HE3 bzw. Seite 2 Zeile 12 bis 21 der HE4 sei. Daher wirde keine Erfindungs-
identitat zwischen Erstanmeldung und Streitpatent bestehen.

Auch dieser Auffassung der Klagerin ist nicht zu folgen, da sich aus dem Anspruch
2 der Erstanmeldung HE3 wie auch der Nachanmeldung HE4 ergibt, dass die vor-
bestimmte Frequenz nicht zwingend zur Erfindung gehdrt. Denn der Anspruch 2
enthalt als Bedingung fur das Einschalten der Flugbefeuerungseinrichtung aus-
schlie3lich den Empfang eines vorbestimmten Signals durch den Empféanger. Eine
weitere Bedingung, dass das ,vorbestimmte Signal“ eine ,vorbestimmte Frequenz®

aufweisen musse, ist nicht enthalten.
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Auch die Auffassung der Klagerin, dass die erteilten Anspriiche 5 und 6, vorliegend
die Anspriche 4 und 5 des Hilfsantrags 2, die Prioritat der Erstanmeldung HE3
nicht wirksam in Anspruch nehmen kdnnten und auch in der Nachanmeldung HE4

nicht offenbart seien, ist unzutreffend:

Unteranspruch 4 gibt an, dass die Windenergieanlage (der vorhergehenden An-
spruche) die Signalempfangsstarke in einer dem Empfanger nachgeordneten Be-
wertungseinrichtung bewertet und dieses Bewertungssignal dem Schaltwerk zu-
gefuhrt wird. Dieses bestimmt seinerseits abhangig von der Starke des Empfangs-
signals die Einschaltdauer und/oder die Ausschaltdauer der Flugbefeuerungsein-
richtung (und damit den Rhythmus des Aufleuchtens).

Das Schaltwerk nach Anspruch 1 wird in Anspruch 4 weitergebildet (s. Unteran-
spruch 4 (,dem Schaltwerk®) mit dem mittel-/unmittelbaren Riuckbezug auf das
Schaltwerk nach Anspruch 1). Das Schaltwerk ist also — wie im Anspruch 1 ange-
geben — dem Empféanger nachgeordnet und generiert abhangig von der Signal-
empfangsstéarke die Ein- bzw. Ausschaltsignale der Flugbefeuerungseinrichtung,

schaltet also Uberhaupt die Flugbefeuerungseinrichtung ein oder aus.

Die Klagerin meint dazu, dass der erteilte Anspruch 5 (Anspruch 4 nach Hilfsantrag
2) dem Anspruch 11 der HE3/HE4 entsprache. Allerdings sei die dortige Merk-
malskombination nur teilweise tibernommen worden.

Damit gingen die erteilten Anspriiche 5 und 6, mithin die Anspriiche 4 und 5 des
Hilfsantrags 2, Uber den Offenbarungsgehalt der HE3/HE4 hinaus, weswegen we-
der die Prioritdt wirksam in Anspruch genommen werden kénne noch die jeweili-
gen Gegenstande urspringlich offenbart seien. Dieser Ansicht ist nicht zu folgen.
Die Tatsache, dass das Merkmal ,eine Zeitschaltuhr aufweist® (vergleiche
HE3/HE4 Anspruch 11) in der erteilten Fassung (und damit auch beim Hilfsantrag
2) weggelassen worden und aullerdem ,Zeitschaltuhr® durch ,Schaltwerk® ersetzt
worden ist, fihrt entgegen der Ansicht der Klagerin nicht zu dieser rechtlichen Be-

wertung.
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In der HE3/HE4 findet sich diese Bezeichnung ,Zeitschaltuhr® ausschlief3lich im
Anspruch 11. Die dazugehdrige Beschreibung, Seite 5 Zeile 21 bis 28 HE3 bzw.
Seite 5 Zeile 5 bis 12 HE4, gibt fur deren Funktionalitaten ,Veranderung des Blitz-
rhythmus® sowie ,verzogerte Abschaltung, wenn kein Signal mehr empfangen
und/oder Schwellwert unterschritten wird“ auch lediglich an: ,wenn die Flugbefeu-
erungseinrichtung ein Uhrschaltwerk aufweist".

Ein Uber die genannten und auch beanspruchten Funktionen hinausgehender Auf-
bau dieses ,Uhrschaltwerks® findet sich weder in der Offenbarung der HE3 noch
in der Patentschrift.

Eine Reduzierung des in HE3/HE4 aufgefihrten Begriffs ,Uhrschaltwerk® zu
»ochaltwerk® im Anspruch 4 nach Hilfsantrag 2 fihrt daher wegen der weiterhin
gegebenen identischen Funktionalitaten, aufgrund derer das Schaltwerk ein Uhr-
schaltwerk sein muss, nicht dazu, dass der Gegenstand des Anspruchs 4 tiber den

ursprunglichen Offenbarungsgehalt hinausgeht.

Der Gegenstand von Unteranspruch 5 gemafd Hilfsantrag 2, demnach die Flug-
befeuerungseinrichtung mit einem Mikroprozessor ausgestattet ist, welcher die Ak-
tivierungszeiten bzw. Deaktivierungszeiten (also das generelle Ein- und Ausschal-
ten, d.h. Aktivieren/Deaktivieren, der Flugbefeuerungseinrichtung) aufnimmt und
in einem Speicher memorisiert, findet sich in der Erstanmeldung HE3 Seite 4 Zeile
22 bis 24 bzw. in der Nachmeldung HE4 Seite 4 Zeile 9 bis 11.

Soweit die Klagerin anfuhrt, die dazu in diesem Absatz weiter beschriebenen
Merkmale (,und weiter werden diese gespeicherten Daten auch zu einer zentralen
Flugleitstelle weitergeleitet, die diese Daten zur Flugiberwachung verwenden kén-
nen“) waren nicht in den erteilten Anspruch 6 (Anspruch 5 nach Hilfsantrag 2) tiber-
nommen worden, fihrt dies nicht zu einer unzulassigen Erweiterung. Denn es
mussen nicht samtliche Merkmale einer Weiterbildung in einen Anspruch aufge-
nommen werden, wenn sie zusammen, aber auch jede fur sich den durch die Er-
findung erreichten Erfolg fordern (st. Rspr. seit BGH, Beschluss vom 23. Januar
1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 — Spleilfkammer; BGH, Urteil vom 11.



-29.-

Februar 2014 - X ZR 107/12, GRUR 2014, 542 Rn. 23 — Kommunikationskanal).
Vorliegend ist nicht ersichtlich, wie sich durch das Weglassen des obigen Merk-
mals eine Lehre ergeben sollte, die der Fachmann den urspriinglichen Unterlagen
nicht als mogliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte (vgl. BGH, Be-
schluss vom 11. September 2001 — X ZB 18/00 ,Drehmomentibertragungsvor-
richtung“ GRUR 2002, 49, 51). Dies trifft schon deshalb zu, weil durch das ,auch®
in ,Daten [werden] auch zu einer zentralen Flugleitstelle weitergeleitet” ersichtlich
ist, dass die Weiterleitung der ohnehin gespeicherten Daten an eine zentrale Flug-
stelle lediglich eine von mehreren Verarbeitungsmaoglichkeiten darstellt und damit

nicht zwingend ist.

b) Entgegen der Auffassung der Klagerin ist der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 so

deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausfiihren kann.

Soweit die Klagerin schriftsatzlich zum Gegenstand nach Anspruch 1 des Haupt-
antrags zur nichtausfuihrbaren Offenbarung vorbringt, dass Merkmale 1.3 und 1.5
aus ihrer Sicht verlangten, dass ein vorbestimmtes Signal bei einem vorbestimm-
ten Abstand detektiert werde und eine bestimmte Empfangsstarke aufweise, was
aber die in der Streitpatentschrift beschriebenen Sender und Empfanger nicht er-

fullen kdnnten, ist ihr nicht zuzustimmen.

Ein Zusammenhang zwischen Signal und Abstand ist in der Streitpatentschrift
nach dem Verstandnis des Fachmanns nur qualitativ gefordert. Das Signal muss
ab einem bestimmten (gentgend groRen Sicherheits-/Warn-) Abstand empfangen
werden kénnen (vgl. Streitpatentschrift Absatz 0008). Dagegen werden keine
quantitativen GroRen oder normierte Intensitaten verlangt. Im Ubrigen beschrankt
das Teilmerkmal bei 1.3 (,Fahrzeug, welches sich der Windenergieanlage bis auf
einen vorbestimmten Abstand nahert®) nicht weiter, siehe oben zur Auslegung des

Merkmals.
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Auch ihr Vorbringen zu Anspruch 5 des Hauptantrags, der dem Anspruch 4 des
Hilfsantrags 2 entspricht, dass auch hier keine normierte Empfangsstarke bestehe,
greift nicht, da dies nicht Gegenstand des Anspruchs 4 ist. Wie dieser Gegenstand
auszufuhren ist, beschreibt die Streitpatentschrift in Absatz 0010 (z. B. Differenz-
messung der Empfangsfeldstarke hinsichtlich Zunahme/Abnahme der Empfangs-

feldstarke). Auf normierte Empfangsstarken kommt es auch hier nicht an.

Soweit die Klagerin meint, die in Anspruch 4 angefiihrte Ausschaltdauer der Flug-
befeuerungseinrichtung kdnne nicht von der Starke des Empfangssignals eines
bestimmten Fahrzeugs abhangen, sondern werde immer davon abhangen, wann
das nachste Fahrzeug erscheine und ein Einschalten bewirke (also die Gesamt-
abschaltdauer der Flugbefeuerungseinrichtung), entspricht dies nicht dem Gegen-
stand des Anspruchs 4. Denn die dort aufgefiihrte Ein- und/oder Ausschaltdauer
betrifft den zuvor im Anspruch 3 angefuhrten Rhythmus, in dem die Flugbefeue-
rungseinrichtung aufleuchtet, und damit die Leuchtdauer und die Pausendauer der
einzelnen Schaltphasen des Beleuchtungskorpers der Flugbefeuerungseinrich-
tung.

Damit stellt sich auch nicht die Frage nach dem Sinngehalt der ,und“-Verknupfung,
da diese lediglich angibt, dass das Schaltwerk beides, Leuchtdauer und Pausen-

dauer, variieren kann.

c) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2 ist auch patentfahig. Er
unterscheidet sich von dem des Hauptantrags durch das zusatzliche Merkmal
1.8Hi2. Dieses bestimmt, dass das von dem Fahrzeug ausgesendete Signal eine
vorbestimmte Kennung aufweist, die von einem Decoder, der in der Windenergie-
anlage angeordnet ist, decodierbar ist, und dass die Flugbefeuerungseinrichtung

eingeschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden ist.

Dieses Merkmal 1.8Hi2 ist in der D1 nicht offenbart.
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Zwar gibt die D1 an, dass dortiges Luftfahrthindernis (wie Windenergieanlage,
Seite 1 Zeile 9 bis 13, Seite 2 Zeile 6 bis Seite 3 Zeile 2; Seite 16 Zeile 5) verschie-
dene Signale empfangen kann. Dazu gehdren auch SSR-Signale (Seite 8 Zeile 19
bis 32).

SSR(secondary surveillance radar)-Signale sind Sekundarsignale, die durch einen
Transponder eines Ziels, das ein Primarradarsignal empfangt, mittels codierter Im-
pulsfolge rickbeantwortet werden (Seite 9 Zeile 27 bis 32).

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann bei dem in der D1 angegebenen
SSR-Signal auch eine mitgesendete Kennung mitliest, wie in dem hierzu von der
Klagerin angefuhrten — nachverdffentlichten — Wikipedia-Artikel HE16, Seite 3,
Seite 5, mit dortiger Identifizierung (identification) bzw. dortigen Identifizierungs-
codes beschrieben. Bei der D1 fehlt namlich jegliche Offenbarung zu einer wie
auch immer gearteten Verwendung einer solchen evtl. gesendeten Kennung. So-
mit gibt die D1 auch keine Einschaltbedingung fir die Flugbefeuerungseinrichtung
basierend auf einer Kennung an, wie es aber Merkmal 1.8Hi2 fordert. Angegeben
ist in D1 stattdessen lediglich, dass bei den SSR-Signalen die Ausrichtung (azi-
muth) und Signalstarke (signal strength), Navigationsdaten (navigation data) und
insb. Luftdruckinformationen zur Bestimmung der Flughthe detektiert werden kon-
nen (Seite 10 Zeile 12 bis 31).

Wie oben festgestellt, kann der Gegenstand nach Anspruch 1 wirksam die Prioritat
der deutschen Erstanmeldung Az. 10 2006 007 536 vom 16. Februar 2006 in An-
spruch nehmen. Die erst danach, am 8. September 2006 veroffentlichte D1 wurde
am 9. Juni 2005 angemeldet und ist damit zwar Stand der Technik (Artikel 54 Ab-
satz 3 EPU). Sie ist aber bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht in
Betracht zu ziehen (Artikel 56 Satz 2 EPU).

Neben der von D1 ausgehenden Kombination mit der — nachveroéffentlichten —
HE16 (siehe oben) bringt die Klagerin auch noch die Kombination der D1 mit NK8,
D16, NK11, D17 bzw. dartuiber hinaus — als Wissen des Fachmanns — auch noch
die D2, D3, D4, D7, D8, D12, D14 und D15 und NK12 vor.
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Jedoch sind von der D1 ausgehende Kombinationen mit anderen Druckschriften
zum Beleg mangelnder erfinderischer Tatigkeit aufgrund der Nachveréffentlichung
der D1 aus Rechtsgrunden nicht in Betracht zu ziehen.

Die weiteren Entgegenhaltungen liegen auch weiter ab.

Die Unteranspriche 2 bis 5 des Hilfsantrags 2, die unmittelbar bzw. mittelbar auf
Anspruch 1 riickbezogen sind, werden von diesem getragen.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Absatz 1 1. Alt.
ZPO. Die ausgeurteilte Kostenaufhebung entspricht dem Anteil des Obsiegens
und Unterliegens der Parteien. Denn der wirtschaftliche Wert, der dem Streitpatent
aufgrund des nach Hilfsantrag 2 als schutzfahig verbleibenden Patentgegenstands
gegentber der weitergehenden erteilten Fassung zukommt, dirfte mit ungefahr
der Halfte angemessen bewertet sein. So ist der Gegenstand nach Anspruch 1
gemal Hilfsantrag 2 gegenulber der erteilten Fassung nicht nur auf solche Wind-
energieanlagen beschrankt, bei denen die Flugbefeuerungseinrichtung aus-
schlie3lich auf der Gondel statt alternativ auch auf den Rotorbléttern angeordnet
ist. Die mal3gebliche Beschrankung — auch hinsichtlich des wirtschaftlichen Werts
— ergibt sich vielmehr daraus, dass die beanspruchte Windenergieanlage zusétz-
lich einen Decoder enthalt, tber den das vom Fahrzeug ausgesendete Signal de-
codierbar ist und die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird, wenn ein vor-

bestimmtes Kennsignal decodiert worden ist.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
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V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von flinf
Monaten nach Verkiindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zuge-
lassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmachtigten schriftlich oder in
elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,

einzulegen.

Grote-Bittner Kriger Richter Ausfelder Meiser



