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Farb- und Helligkeitseinstellung
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Eine Verallgemeinerung ist unzulassig, wenn den urspringlich eingereichten Un-
terlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale in untrennbarem Zusammen-
hang miteinander stehen, der Patentanspruch diese Merkmale aber nicht in ihrer
Gesamtheit vorsieht (Bestatigung von BGH, Urteil vom 21.Juni 2016
- X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 48 - Fahrzeugscheibe II; Urteil vom
17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 31 - Wundbehandlungsvor-
richtung; Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51
- Drehmomentibertragungseinrichtung).

BGH, Urteil vom 26. September 2023 - X ZR 76/21 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2023:260923UXZR76.21.0



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 26. September 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter
Hoffmann und Dr. Deichful3, die Richterin Dr. Rombach und den Richter

Dr. Crummenerl
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klagerinnen und unter Zurtickweisung der
Berufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtig-
keitssenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Juni 2021 ab-
geandert.

Das deutsche Patent 102 39 449 wird fur nichtig erklart.
Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 102 39 449 (Streitpa-
tents), das am 28. August 2002 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritat
vom 6. Februar 2002 angemeldet wurde und LED-Leuchten mit Farb- und Hellig-
keitseinstellung und ein dazugehdriges Bedienelement betrifft.

Patentanspruch 1, auf den fluinfzehn weitere Patentanspriiche zurtickbe-

zogen sind, lautet:

Verfahren zur Farb- und Helligkeitseinstellung von LED-Leuchten mit einem da-

zugehorigen Bedienelement, dadurch gekennzeichnet,

- dass das Bedienelement als ein vorzugsweise flachig ausgefihrtes Sensor-
array mit aufgedrucktem oder andersartig beschrifteten Farbdreieck oder
einem Farbkreis oder einer anderen Farbskala realisiert wird, womit tUber die
Position des Fingers des Bedieners die Farbe eingestellt wird und

- dass die gewahlte Helligkeit und Farbe Uber rote, grine und blaue LEDs und
ggf. zusatzliche weille LEDs erzeugt wird und die vom Bediener eingestellte
und gewinschte Farbe und Helligkeit des Lichtes Uber eine geeignete Elekt-
ronikschaltung wahrend der Betriebszeit konstant gehalten wird.

Patentanspruch 17 stellt eine entsprechende Vorrichtung unter Schutz.

Die Klagerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpa-
tents sei nicht patentfahig und gehe tber den Inhalt der urspriinglich eingereich-
ten Anmeldung hinaus. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung
unter Streichung der Anspriiche 3, 6 und 12 bis 16 und mit funf Hilfsantragen in

geadnderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart, soweit dessen
Gegenstand Uber die mit Hilfsantrag 3 verteidigte Fassung hinausgeht, und die
weitergehende Klage abgewiesen. Dagegen wenden sich die Klagerinnen und
die Beklagte mit der Berufung. Die Klagerinnen begehren weiterhin die vollstan-
dige Nichtigerklarung des Streitpatents. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel ent-
gegen und verteidigt das Streitpatent in der Fassung des erstinstanzlichen
Hauptantrags und der Hilfsantrdge 1 und 2 sowie mit geanderten Fassungen der
Hilfsantrage 3 bis 5.
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Entscheidungsgriinde:

Beide Berufungen sind zulassig. Nur die Berufung der Klagerinnen ist be-

grindet.

l. Das Streitpatent betrifft die Einstellung der Farbe und Helligkeit von
Leuchtmitteln, die zur Lichterzeugung Leuchtdioden (LED) einsetzen.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents soll mit LED-Leuchten ein
in Helligkeit und Farbe mdoglichst konstantes Licht erzeugt werden. Allerdings ver-
anderten sich die optischen Eigenschaften von Leuchtdioden in Abhangigkeit von
Temperatur, Herstellungsstreuungen und Alterung (Abs. 7).

2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische
Problem, auf einfache Weise sowohl die Farbe als auch die Helligkeit einer LED-

Leuchte einstellen zu kdnnen.

3. Zur Losung schlagt das Streitpatent in der erteilten Fassung von
Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern las-

sen:

1. Verfahren zur Farb- und Helligkeitseinstellung von LED-
Leuchten

2. mit einem dazugehdorigen Bedienelement.

2.1 Das Bedienelement wird realisiert als ein vorzugsweise
flachig ausgefiihrtes Sensorarray

2.2 mit aufgedrucktem oder andersartig beschriftetem
Farbdreieck oder einem Farbkreis oder einer anderen
Farbskala,

2.3 womit Uber die Position des Fingers des Bedieners die
Farbe eingestellt wird.

3. Die gewahlte Helligkeit und Farbe wird Giber rote, griine und
blaue LEDs und ggf. zusatzliche weil3e LEDs erzeugt.
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4. Die vom Bediener eingestellte und gewiinschte Farbe und
Helligkeit des Lichtes wird Uber eine geeignete Elektronik-
schaltung wéahrend der Betriebszeit konstant gehalten.

4, Einige Merkmale bedurfen der Erlauterung.

a) Die angestrebte Farbe und Helligkeit wird nach Merkmal 3 mit roten,
grinen und blauen Leuchtdioden erzeugt. Der zusatzliche Einsatz von weil3en

Leuchtdioden ist optional.

b) Zur Einstellung dient nach Merkmal 2 ein als Sensorarray ausge-
fuhrtes Bedienelement, das vorzugsweise, aber nicht zwingend flachig ausge-
fuhrt ist.

aa) Die Farbeinstellung erfolgt nach Merkmal 2.3 Uber die Position des
Fingers auf dem Sensorarray. Dieses enthélt hierzu gemafR Merkmal 2.2 einen
Aufdruck oder eine sonstige Beschriftung mit einer Farbskala, zum Beispiel
einem Farbdreieck oder Farbkreis.

Aus diesem Merkmal ergibt sich, dass die in einem Array angeordneten
Sensoren in der Lage sein missen, eine Bertihrung mit dem Finger zu erfassen.
Nicht ausreichend sind Sensoren, mit deren Hilfen anhand von geeigneten Mess-
werten die Position eines nicht mit ihnen in Berihrung stehenden Fingers be-

stimmt werden kann.

bb)  Hinsichtlich der Helligkeit ergibt sich aus den Merkmalen 3 und 4
lediglich die Vorgabe, dass sie ebenfalls vom Bediener eingestellt bzw. gewahlt

werden kann.

(1) Aus dem Zusammenhang mit den Merkmalen 1 und 2 ergibt sich
darUber hinaus, dass diese Einstellung bzw. Auswahl ebenfalls mit Hilfe des Be-
dienelements geméaR den Merkmalen 2 und 2.1 erfolgt, wie dies auch bei dem in

der Beschreibung geschilderten Ausfihrungsbeispiel der Fall ist.
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Fiur dieses Verstandnis spricht der Umstand, dass der Patentanspruch

kein anderes Bauteil fuir die Einstellung der Helligkeit vorsieht.

Bestatigt wird dies durch die in Merkmal 2 verwendete Formulierung, wo-
nach das Bedienelement dem Verfahren zur Farb- und Helligkeitseinstellung ge-
mafd Merkmal 1 "zugehdrig" ist. Vor dem aufgezeigten Hintergrund ist dies dahin
zu verstehen, dass das Bedienelement das Mittel zur Verwirklichung der in Merk-

mal 1 vorgesehenen Funktionen ist.

(2)  Nicht zwingend erforderlich ist demgegenuber, dass die Einstellung
der Helligkeit Uber die Dauer der Fingerberihrung auf dem Bedienelement er-

folgt, wie dies in der Beschreibung geschildert wird.

Die Beschreibung bezeichnet eine solche Ausgestaltung lediglich als be-
vorzugt (Abs. 17, 29). Patentanspruch 1 greift sie weder ausdriicklich noch impli-

zit auf.

Daraus ergibt sich, dass eine Einstellung der Helligkeit mit Hilfe des Be-
dienelements auch auf andere Weise mdglich ist, etwa durch mehrmaliges Tip-

pen auf das Bedienelement.

(3) Entgegen der Ansicht des Patentgerichts ist Patentanspruch 1 auch
nicht die Vorgabe zu entnehmen, dass die Einstellung der Helligkeit in demselben

Bereich des Sensorarrays mdglich sein muss wie die Einstellung der Farbe.

Merkmal 2.2 schreibt nicht vor, dass sich die Farbskala tber den gesam-
ten Bereich des Sensorarrays im Sinne von Merkmal 2.1 erstrecken muss. Dies
lasst die Mdoglichkeit offen, einen auf3erhalb der Farbskala gelegenen Bereich
des Sensorarrays zur Einstellung der Helligkeit zu nutzen. Zwingend erforderlich
ist lediglich, dass es sich ungeachtet einer solchen Einteilung um ein einheitliches
Bedienelement handelt, das die Einstellung bzw. Auswahl beider Parameter er-

maoglicht.
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C) Die in Merkmal 4 vorgesehene Elektronikschaltung, die die vom Be-
diener eingestellte Farbe und Helligkeit Uber die Betriebszeit konstant halt, hat
die Funktion, unerwiinschte Anderungen auszugleichen, wie sie wahrend des

Betriebs aus den in der Beschreibung genannten Grinden auftreten konnen.

Zu diesem Zweck kénnen nach der Beschreibung einzelne Leuchtdioden
kurzzeitig als Photodioden betrieben werden, mit denen Farbe und Helligkeit ge-
messen werden kénnen. Auf Grundlage einer solchen Messung kénnen Farbe

und Helligkeit bei Bedarf nachreguliert werden (Abs. 19).

Patentanspruch 1 sieht eine solche Ausgestaltung nicht zwingend vor. Das
Konstanthalten von Farbe und Helligkeit kann vielmehr auch mit jeder anderen

hierfir geeigneten Elektronikschaltung bewirkt werden.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit im Berufungsver-
fahren noch von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begriindet:

Der mit dem Hauptantrag sowie den Hilfsantréagen 1 und 2 verteidigte Ge-
genstand von Patentanspruch 1 sei gegeniber dem Gegenstand der urspriing-

lich eingereichten Anmeldeunterlagen unzuléssig erweitert.

In den Anmeldeunterlagen diene das Sensorarray durchgehend sowohl
zur Einstellung der Farbe Uber die Position des Fingers als auch zur Einstellung
der Helligkeit Uber die Dauer der verharrenden Bertihrung des Fingers eines Be-
dieners. Nach dem Hauptantrag und den Hilfsantragen 1 und 2 kénne die Hellig-
keitseinstellung mittels des Sensorarrays hingegen auch durch jede beliebige an-
dere Aktion des Bedieners erfolgen.

Merkmal 4 sei hingegen nicht unzuléssig erweitert. Es bestehe kein unauf-
l6sbarer Zusammenhang zwischen der im urspriinglich eingereichten Anspruch 1
vorgesehenen zuséatzlichen Nutzung einzelner Leuchtdioden zur Farb- und Hel-

ligkeitsmessung und der Ruckkoppelung der Messergebnisse in einen Regel-
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kreis. Vielmehr sei der urspriinglichen Beschreibung zu entnehmen, dass die Re-
gelung der Helligkeit direkt oder mittels einer unterlagerten Regelung des effek-
tiven Stromes erfolgen kénne. Als weitere Alternative kbnnten auch separate

Leuchtdioden zur Messung von Helligkeit und Farbe genutzt werden.

In der Fassung des Hilfsantrags 3 (im Berufungsverfahren: Hilfsantrag 4)

sei Patentanspruch 1 patentfahig.

Il Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren

nicht stand.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand von
Patentanspruch 1 nicht nur in der erteilten Fassung und den Fassungen der Hilfs-
antrage 1 und 2, sondern auch in den Fassungen der restlichen Hilfsantrage Uber

den Inhalt der urspriinglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus.

1. Anders als das Patentgericht meint, liegt allerdings in dem Um-
stand, dass die Einstellung der Helligkeit nach dem Hauptantrag und den Hilfs-
antragen 1 und 2 nicht zwingend Uber die Dauer der verharrenden Bertihrung

des Fingers erfolgen muss, keine unzulassige Anderung.

Sowohl den allgemeinen Ausfiihrungen (Abs. 8) als auch der Schilderung
des in Figur 2 dargestellten Ausfiihrungsbeispiels (Abs. 22) in der Beschreibung
der Anmeldung, deren Inhalt mit der Offenlegungsschrift (GDM1la) uberein-
stimmt, ist zu entnehmen, dass die Helligkeitseinstellung tber die Dauer der Be-

rahrung lediglich eine bevorzugte Ausgestaltung darstellt.

Daraus ergibt sich hinreichend deutlich, dass die Anmeldung nicht auf eine
solche Ausgestaltung beschrankt ist, sondern auch andere Einstellmoglichkeiten

umfasst.

Dass der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1 eine Helligkeitseinstel-
lung Uber die Dauer der Beriihrung zwingend vorsieht, fuhrt entgegen der Auf-

fassung des Patentgerichts nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
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Der Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung wird nicht allein durch die
darin formulierten Anspriiche bestimmt, sondern auch durch Beschreibung und
Zeichnungen. Dem Umstand, dass der in der Anmeldung formulierte Hauptan-
spruch eine in der Beschreibung als vorzugswiirdig bezeichnete Ausgestaltung
zwingend vorsieht, ist deshalb nicht ohne weiteres zu entnehmen, dass nur diese
Ausgestaltung als zur Erfindung gehdrend beansprucht wird. Besondere Um-
stande, die im Streitfall zu einer abweichenden Beurteilung fiihren kdnnten, sind

weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

2. Das Patentgericht ist jedoch zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt,

dass Merkmal 4 in der Anmeldung als zur Erfindung gehérend offenbart ist.

a) Der Inhalt der Anmeldung ist anhand der Gesamtheit der urspring-
lich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Entscheidend ist, was der Fachmann
diesen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehdrend entneh-
men kann (BGH, Urteil vom 15. September 2015 - X ZR 112/13, GRUR 2016, 50
Rn. 24 - Teilreflektierende Folie; Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12,
BGHZ 204, 199 = GRUR 2015, 573 Rn. 21 - Wundbehandlungsvorrichtung). Bei
der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts sind Verallgemeinerungen nicht
schlechthin ausgeschlossen. So ist die Verallgemeinerung ursprungsoffenbarter
Ausfuhrungsbeispiele zulassig, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausfih-
rungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch fir sich betrachtet dem er-
findungsgemafien Erfolg forderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den An-
spruch aufgenommen worden sind (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014
- X ZR 107/12, GRUR 2014, 542 Rn. 24 - Kommunikationskanal; Beschluss vom
8. November 2016 - X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 45 - Ventileinrichtung; Urteil
vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 39 - Niederflurschienen-
fahrzeug).

Unzuléssig ist eine Verallgemeinerung hingegen, wenn den urspringlich
eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale in untrenn-

barem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch diese Merkmale
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aber nicht in ihrer Gesamtheit vorsieht (BGH, Urteil vom 21.Juni 2016
-XZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 48 - Fahrzeugscheibe Il; Urteil vom
17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 31 - Wundbehandlungsvor-
richtung; Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51
- Drehmomentubertragungseinrichtung).

b) Gemessen daran ist Patentanspruch 1 mit der Aufnahme von Merk-

mal 4 unzulassig erweitert.

aa) InderBeschreibung der Anmeldung wird ausgefthrt, Farb- und Hel-
ligkeitsstreuungen der eingesetzten Leuchtdioden wirden erfindungsgemar
durch ein geeignetes Elektronikschaltkonzept kompensiert. Dabei wirden ein-
zelne Leuchtdioden zeitweilig als Photodioden genutzt (Abs. 1). Dies ermdgliche
den Einsatz unselektierter, kostengunstiger Leuchtdioden (Abs.9 Z.25-30).
Nach der Einstellung der gewtinschten Farbe und Helligkeit durch den Bediener
wirden dber die Farb- und Helligkeitsmessung mit den Leuchtdioden und einer
geeigneten Elektronikschaltung die Farbe und die Helligkeit konstant gehalten
(Abs. 9 Z. 41-45).

Die Konstanthaltung von Farbe und Helligkeit durch Messung mittels kurz-
zeitig als Photodioden betriebener Leuchtdioden und Steuerung uber eine geeig-
nete Elektronikschaltung sieht auch der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1

Vor.

Die Messung durch Leuchtdioden und das Konstanthalten durch eine
Elektronikschaltung stellen sich danach als technisch aufeinander bezogene
Merkmale dar, die beide verwirklicht sein mussen, um die ihnen nach der Erfin-

dung zukommende Funktion zu erfillen.

bb)  Dass ein Konstanthalten mit einer Elektronikschaltung auch fir sich
gesehen zur Erfindung gehdren soll, ist der Anmeldung demgegenuber nicht zu

entnehmen.
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(2) In Anspruch 1 der Anmeldung werden die Festlegungen zum Ein-
satz von Leuchtdioden zur Lichterzeugung und zur Farbmessung allerdings mit
den Woértern "und/oder" eingeleitet.

Daraus ist jedoch nur zu entnehmen, dass die Messung wahlweise auch
mit Leuchtdioden erfolgen kann, die nicht zur Lichterzeugung eingesetzt werden,
wie dies auch in der Beschreibung der Anmeldung (Abs. 15) als Alternative an-
gefuhrt ist. Dass eine Konstanthaltung auch ohne Messung von Helligkeit und

Farbe zur Erfindung gehoren soll, ergibt sich daraus nicht.

(2)  Aus dem Hinweis, alternativ zu einer direkten Regelung der Hellig-
keit der Leuchtdioden kdnne eine unterlagerte Regelung des effektiven Stroms
durchgefiuihrt werden, wie dies prinzipiell in der nachfolgend wiedergegebenen
Figur 3 dargestellt sei (Abs. 13), ergibt sich kein weitergehender Offenbarungs-
gehalt.
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Fig. 3

In Figur 3 ist die Strommessung lediglich als zusatzliches Regelungsmittel
vorgesehen, nicht aber als Ersatz fiir eine Farb- und Helligkeitsmessung. Auch
in der erwédhnten Passage der Beschreibung wird die unterlagerte Regelung nicht
als Alternative zu einer Farb- und Helligkeitsmessung dargestellt, sondern als

Alternative zu einer direkten Regelung.
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(3) Entsprechendes qilt fur die Ausfiihrungen, wonach fir einen opti-
malen Betrieb der Leuchtdioden eine zusatzliche Temperaturmessung erfolge
(Abs. 14).

Auch diesen Ausfihrungen ist nicht zu entnehmen, dass die Temperatur-
messung an die Stelle einer Messung von Farbe und Helligkeit treten kann.

(4)  Nichts anderes gilt hinsichtlich der Ausfihrungen, beim Leistungs-
teil der Elektronik konne der Stromfluss durch geeignet geschaltete Induktivitaten

oder Kondensatoren verstetigt werden (Abs. 11 Z. 58-60).

Daraus ist ebenfalls nicht zu entnehmen, dass die angefuhrten Mittel als
Alternative fUr eine Farb- und Helligkeitsmessung mittels Leuchtdioden dienen

sollen.

cc) Ob dem Inhalt der Anmeldung bei ergédnzender Heranziehung von
Fachwissen zu entnehmen ist, dass ein Konstanthalten von Farbe und Helligkeit
auch ohne Messung dieser Parameter moglich ist, bedarf keiner abschliel3enden

Beurteilung.

Fur eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung reicht es nicht aus,
wenn der Gegenstand der erteilten oder verteidigten Fassung des Streitpatents
aus dem Inhalt der urspringlichen Unterlagen lediglich aufgrund eigenstandiger
fachlicher Uberlegungen hergeleitet werden kann. Hierbei ist unerheblich, ob es
naheliegend war, solche Uberlegungen anzustellen (BGH, Urteil vom 28. Juni
2022 - X ZR 67/20, GRUR 2022, 1575 Rn. 82 - Ubertragungsparameter).

C) Fur die Hilfsantrage, die durchweg ebenfalls das Merkmal 4 enthal-

ten, ergibt sich keine abweichende Beurteilung.
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V. Die Kostenentscheidung folgt aus 8 121 Abs. 2 PatG sowie 8§ 97
Abs. 1 und 8 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Deichful?

Rombach Crummenerl

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.06.2021 - 4 Ni 7/21 -



