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betreffend das deutsche Patent 44 04 978

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 29. April 2009 durch die Richterin Schuster sowie
die Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. Gottstein  Dipl.-Phys. Dr. Muller  und
Dipl.-Ing. Kleinschmidt

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 44 04 978 wird im Umfang der Patentan-
spruche 3 und 4 fur nichtig erklart.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urtell ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 % des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 44 04 978 (Streit-
patent), das am 17. Februar 1994 angemeldet worden ist und eine Antennenan-
ordnung fur Satellitenempfang (Anspriche 1 und 2) und ein Verfahren zur Uber-

mittlung von Steuersignalen (Anspruche 3 und 4) betrifft.



Die mit der Klage allein angegriffenen Verfahrensanspriche 3 und 4 lauten unter

Hinzufligung einer Merkmalsgliederung:

Patentanspruch 3

M1 Verfahren zur Ubermittlung von Steuersignalen

Mla von einem Wiedergabegerat (7)

M1lb  mit einem der Erzeugung eines den Sendebereich bestim-
menden Dauersignals fir einen Empfangskonverter (6)
dienenden Generator (9)

Mlc an eine Empfangssteuereinheit (4)

M2 Uber ein Koaxialkabel

M2a  zur Ubermittlung der Empfangssignale

M2b  und der Sendebereichssteuersignale
dadurch gekennzeichnet,

M3 dalR bei Programmumschaltung von dem Wiedergabegerat
das Dauersignal zur Bestimmung des Sendebereichs gemaf
einer Steuersequenz kurzzeitig ein- oder mehrmals

M3a  unterbrochen wird, wenn es im eingeschalteten Zustand
ist,

M3b  bzw. angeschaltet wird, wenn es in einem ausgeschalte-
ten Zustand ist, und

M4 dal3 die Empfangssteuereinheit (4)

M4a  diese Signale zur Steuerung der Antenne empfangt

M4b  und den Empfangskonverter (6) auf die gewtinschte Posi-

tion einstellt.

Patentanspruch 4

M5 Verfahren nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet,

M6 dal’ die Einstellung der Position durch



M6a  Abfragen der Ist-Position des Empfangskonverters (6),

M6b  Auslesen einer Soll-Position aus dem Speicher und

M6c  Regelung des Motors (1) entsprechend der Abweichung
zwischen Soll- und Ist-Position

(M6) erfolgt.

Die eingefuigte Merkmalsgliederung entspricht im Anspruch 3 der von der Beklag-

ten vorgeschlagenen Gliederung.

Im Patentanspruch 4 ist in der Patentschrift (DE 44 04 978 C2) die Bezugnahme
auf den Anspruch 1 offensichtlich falsch. Nachdem Patentanspruch 1 eine Anten-
nenanordnung und kein Verfahren betrifft, hingegen allein Anspruch 3 ein Verfah-
ren betrifft, muss es - auch nach dem Ubereinstimmenden Versténdnis der Par-

teien - richtig hei3en: "Verfahren nach Anspruch 3".

Die Klagerin stitzt ihre Klage darauf, dass

1. der Gegenstand der Patentanspriiche 3 und 4 lber den Inhalt
der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der sie bei der
fur die Einreichung der Anmeldung zustandigen Behdrde ur-
sprunglich eingereicht worden sei (Anlage NK3);

2. der Gegenstand der Patentanspriche 3 und 4 nicht so deutlich
und vollstandig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausfihren
konne, und

3. der Gegenstand der Patentanspriiche 3 und 4 mangels Beru-

hens auf einer erfinderischen Téatigkeit nicht patentfahig sei.

Die Klagerin meint, dass der Gegenstand der Patentanspriche 3 und 4, die auf
Verfahren gerichtet sind, schon deshalb tber den Inhalt der urspriinglichen Anmel-
dung hinausgehe, weil in der urspringlichen Anmeldung lediglich eine Antennen-
anordnung beansprucht war und es an einer eigenstandigen Offenbarung eines

Verfahrens fehle.



Zudem seien einzelne Merkmale des Verfahrens nicht in der Form offenbart, wie

sie nunmehr unter Schutz stehen. Dies betrafe:

- den Generator, soweit damit nicht nur der offenbarte 22-kHz-Ge-
nerator gemeint sei;

- das Dauersignal, nachdem ein solches in den urspriinglichen Un-
terlagen nicht zu finden sei;

- die Funktion des Dauersignals ("... eines den Sendebereich be-
stimmenden Dauersignals ..."),

- das Koaxialkabel, da ein solches in den urspriinglichen Unterla-
gen nicht zu finden sei;

- die (ein- oder mehrmalige kurzzeitige) Unterbrechung des Dauer-
signals von dem Wiedergabegerat gemal einer Steuersequenz,
da lediglich offenbart sei, dass bei einer Programm-Umschaltung
die Abgabe oder der Abruf eines Signals von einem Signalgeber
bewirkt werde, welches in der Auswerteelektronik eine Steuerse-
quenz auslose;

- die Verallgemeinerung des Verfahrens dahingehend, dass es fir
jegliche Antennenanordnungen geeignet sei, obwohl in der ur-
sprunglichen Anmeldung lediglich die Arbeitsweise einer Anten-
nenanordnung beschrieben sei, die einen von einem Stellmotor
betatigten, auf dem Laufer eines Spindeltriebs angeordneten
Empfangskonverter aufweise;

- die Verallgemeinerung der Wirkung der Steuersequenz, indem
ausgelassen wird, dass dabei zunachst mittels eines Istwert-Auf-
nehmers die Ist-Position des Empfangskonverters sowie von ei-
nem Speicher die Sollposition abgerufen werden und nach deren
Vergleich erforderlichenfalls Regelbefehle an den Motorregler
abgegeben werden, obwohl in der urspriinglichen Anmeldung
gerade diese Verfahrensschritte als obligatorisch beschrieben

seien.



Die Klagerin tragt weiter vor, dass einzelne Merkmale aus dem Anspruch 3 unklar

seien. Dies gelte fir:

- den Begriff "kurzzeitig" bzw. "nur wenige Millisekunden" im Zu-

sammenhang mit der Dauer der ein- oder mehrmaligen Unterbre-

chung des Dauersignals, weil er nicht hinreichend klar angebe,

wie lange die Unterbrechung dauere;

- die Frage, was patentgemal3 unter der "Steuerung der Antenne"

(Merkmal M4a) einerseits und der Positionierung des Empfangs-

konverters (Merkmal M4b) andererseits zu verstehen sei, bzw. in

welchem Verhaltnis die beiden Einstellungen stehen, insbeson-

dere nachdem im Stand der Technik bereits beide Lehren als

solche bekannt gewesen seien (Drehanlagentechnik, Motorfeed);

- den Begriff "Sendebereich”, nachdem es sich bei der Antennen-

anordnung um eine Empfangsantenne handele, die keinen (ein-

stellbaren) "Sendebereich", sondern allenfalls einen "Empfangs-

bereich" aufweisen koénne.

In Hinblick auf die Patentfahigkeit verweist die Klagerin auf die Druckschriften

NK4
NK5S
NK7
NK8
NK9

EP 0505 038 A1

IT1223028B

deutsche Ubersetzung der Druckschrift NK5

EP 0 314 931 A2 (Nachanmeldung zu NK5)

EHRHARDT, Alfred, FRANKE, Hermann [Hrsg.]: LUEGER
Lexikon der Technik. Stuttgart : Deutsche Verlagsanstalt,
1960, Band 1, S. 411 f., Stichwort "Regelung"

NK10 DE 41 32 287 Al
NK11 DE 93 06 769 U1.



Im Prafungsverfahren wurden fur die Beurteilung der Patentfahigkeit neben der
Druckschrift NK11 die Druckschriften

D1 DE 4328 842 Al (nicht vorveroffentlichte altere Anmeldung)

D2 Satelliten-TV - Komfort nur gegen Aufpreis. In: Funkschau,
1988, Heft 5, S. 30-32

D3 DE 9306071 U1

D4 EP 0314 930 A2

D5 DE 4307 675A1

D6 DE 4242803A1

D7 DE 4231228 Al

D8 DE 88 15521 Ul

D9 US 4,862,179

D10 EP 0579 408 A1

D11 EP 0579 407 Al

D12 Polarmount-Halterungen. Orbitale Vielfalt an Fernsehpro-
grammen. In: Funkschau, 1990, Heft 14, S. 55-59

in Betracht gezogen, wobei lediglich die Druckschriften D2 und D3 im Prifungsbe-
scheid eine Rolle gespielt haben.

Die Klagerin beantragt,

das Streitpatent im Umfang der Patentanspriche 3 und 4 fur nich-

tig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Hilfsweise verteidigt sie das Patent in einer Fassung des Patentanspruchs 3, in
der der dort verwendete Begriff "Dauersignal” geandert ist in "22 kHz-Dauersig-

nal".

Sie tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und hélt das

Streitpatent, soweit angegriffen, flr patentfahig.

Insbesondere geht sie davon aus, dass in der urspringlichen Anmeldung neben
der darin beschriebenen konkreten Antennenanordnung auch das patentierte,
sehr allgemein gehaltene Verfahren zur Ubermittlung von Steuersignalen offenbart
werde, das insbesondere darin bestlinde, anstelle eines zuséatzlichen Signalisie-
rungssignals ein bereits vorhandenes, herkdmmliches Signal (= "Dauersignal) in
ungewodhnlicher Weise zu modifizieren, wobei die Modifikation keinen Einfluss auf
die erste Signalisierung habe. Daraus ergabe sich der Vortelil, fir die zweite Signa-
lisierung ohne zusatzliche Kabel auszukommen. Eine solche Ausnutzung eines
vorhandenen Signals werde dem Fachmann durch den Stand der Technik nicht

nahegelegt.

Im Ubrigen sei die Lehre des Patents auch ausfiihrbar, die von der Klagerin vorge-
tragenen Beanstandungen hinsichtlich einzelner Begriffe seien unbegrindet, weil

der Fachmann die beanstandeten Begriffe ohne Weiteres verstehe.

Zur Stutzung ihres Vorbringens legt sie vor:

B1 Merkmalsanalyse

B2 Auszug "Satelliten-Empfangs-Jahrbuch” 1989

B3 Anzeigen der Klagerin aus Zeitschrift "Infosat" Nov. 1993 und
Jan. 1994 (gekennzeichnet mit GKS&S 1 und 2)

B4 Auszug aus Bedienungsanleitung eines Satellitenreceivers
1993 (GKS&S 3).



Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die in 8 22 Abs. 2 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG vor-
gesehenen Nichtigkeitsgrinde mangelnder Patentfahigkeit, unzureichender Offen-
barung der Ausfuhrbarkeit und unzulassiger Erweiterung gegenuber der urspriing-
lichen Offenbarung geltend gemacht werden, ist zuldassig und hinsichtlich § 21

Abs. 1 Nr. 1 und 4 PatG in vollem Umfang begrindet.

Neben einer unzulassigen Erweiterung gemanR § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG liegt auch
fehlende Patentfahigkeit vor, weil das patentierte Verfahren nicht auf erfinderi-
scher Tatigkeit im Sinne des § 4 PatG beruht.

1. Bei der Erfindung geht es prinzipiell um die Einstellung einer Antenne, so dass
die von geostationdren Satelliten ausgestrahlten Signale empfangen werden kon-
nen. Bei der Antenne handelt es sich regelmaf3ig um eine Reflektorantenne, in de-
ren Brennpunkt ein Empfangskonverter angeordnet ist, von dem die hochfrequen-
ten Signale empfangen und in eine Zwischenfrequenz konvertiert werden ("Low
Noise Block Converter", kurz LNC bzw. LNB, im Folgenden nur noch "LNB" ge-
nannt). Von einem Satelliten werden in der Regel mehrere Signale ("Programme”)
abgestrahlt, die sich in ihrer Tragerfrequenz und auch in ihrer Polarisation unter-
scheiden. Hinzu kommt, dass sich eine Vielzahl von Satelliten auf der geostationa-
ren Umlaufbahn befinden.

Jedes einzelne Signal ist unter dem Aspekt des Empfangs durch folgende Para-

meter charakterisiert:

- den Standort des Satelliten, der das Signal aussendet, bzw. die
Richtung, aus der das Signal empfangen wird,

- den Zeitpunkt der Ausstrahlung des Signals,
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- die verwendete Sendefrequenz,

- die verwendete Polarisation.

Hinzu treten weitere Signalparameter, wie z. B. das Modulationsverfahren, die je-
doch bei allen Signalen weitgehend gleich sind und deshalb kein Unterschei-

dungsmerkmal zwischen verschiedenen Signalen darstellen.

Fur einen einwandfreien Empfang muss die Antennenanlage eine Reihe von Be-
dingungen erfillen, von denen die folgenden im Zusammenhang mit der Erfindung

von Bedeutung sind:

1. der LNB muss in seinen Empfangseigenschaften auf die Para-
meter (Frequenz, Polarisation) abgestimmt sein.

2. Reflektor und LNB missen (zum gewilnschten Empfangszeit-
punkt) so zu einander und zu dem Satelliten ausgerichtet sein,
dass die zu empfangenen Signale in der Empfangsebene des

LNB fokussiert werden.

Bei einem beabsichtigten Wechsel vom Empfang eines Signals auf den Empfang
eines anderen Signals, bedarf es einer entsprechenden Anpassung der Parameter

der Empfangsanlage.

2. Was die Empfangseigenschaften des LNB angeht, so sind diese in der Regel
durch entsprechende Steuersignale ("Sendebereichssteuersignale™) hinsichtlich

Empfangsfrequenz und Polarisation einstellbar. Genutzt wurden hierzu bereits

feste Spannungswerte
- 14 V zur Einstellung des LNBs auf horizontale Polarisation,
-17 V oder 18 V zur Einstellung des LNBs auf vertikale Pola-

risation)
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und bestimmte NF-Signale
- ein eingeschaltetes 22-kHz-Signal zur Einstellung der Emp-
fangsfrequenz auf den 12 GHz-Bereich (sogenanntes
"Highband"),
- ein ausgeschaltetes 22-kHz-Signal zur Einstellung der
Empfangsfrequenz auf den 11-GHz-Bereich (sogenanntes
"Lowband").

Zur Antennenausrichtung wurde bereits vorgeschlagen (siehe unten), den LNB ge-
genuber dem Antennenreflektor mit Hilfe eines Stellmotors, eines Laufers und ei-
nes Spindeltriebes zu positionieren und dadurch bei feststehendem Antennenre-
flektor eine Ausrichtung der Antennenanlage auf verschiedene Satelliten zu errei-
chen (im Folgenden "Motorfeed-Antenne™), oder mehrere LNBs in mehreren
Brennpunkten des Reflektors vorzusehen (im Folgenden "Multifeed-Antenne"),

von denen nur jeweils einer aktiv ist.

Jedem Kanal entspricht dabei eine Position des LNB. Notwendigerweise ist bei
der Motorfeed-Antenne der Motor bei einer gewiinschten Anderung der LNB-Posi-
tion entsprechend anzusteuern (Stromversorgung, Steuersignale). Entsprechen-
des gilt fur die Aktivierung bzw. Deaktivierung der LNBs bei einer Multifeed-Anten-

ne.

Alternativ ist bereits vorgeschlagen worden, die gesamte Antennenanlage aus Re-
flektor und LNB auf den gewtinschten Satelliten auszurichten (im Folgenden "Ro-
torfeed-Antenne™) oder fur jeden Satelliten eine eigene Antennenanlage vorzuse-
hen, zwischen denen dann bedarfsweise umgeschaltet wird (im Folgenden "Multi-

switch-Antenne").

Da die Antennenanlage bzw. die Antennenanlagen, und damit der Stellmotor so-
wie der eine bzw. die mehreren LNBs aber rdumlich getrennt von dem eigentli-
chen Wiedergabegeréat sind, bedarf es zur Einstellung der Antennenanlage (Aus-

wahl der Antenne bzw. des LNBs, Positionierung der Antenne bzw. des LNBs,
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Einstellung der Polarisation und des Frequenzbereichs etc.) auf einen gewinsch-
ten Kanal der Ubertragung entsprechender Steuer- bzw. Umschaltsignale von
dem Wiedergabegerat zu der Antennenanlage, die aus fachméannischer Sicht

selbstverstandlich mit geringem Aufwand erfolgen soll.

Nachdem die Anzahl der signalmafig zu beeinflussenden Parameter im Laufe der
technischen Entwicklung immer weiter gestiegen ist, hat EUTELSAT neuerdings
ein eigenes Protokoll fur die Signaltbertragung geschaffen, das unter der Kurzbe-

zeichnung "DIiSEQC" ("Digital Satellite Equipment Control") bekannt geworden ist.

3. Bei dem Problem der Ubertragung der Steuer- bzw. Umschaltsignale setzt auch
die Erfindung an. Sie schlagt zur Ubermittlung von Steuersignalen von einem Wie-
dergabegerat mit einem Generator Uber ein Koaxialkabel an eine Empfangs-
steuereinheit vor, dass bei Programmumschaltung von dem Wiedergabegerat ein
ohnehin vorhandenes Dauersignal zur Bestimmung des Sendebereichs gemals ei-
ner Steuersequenz kurzzeitig eingeschaltet oder im eingeschalteten Zustand
mehrmals unterbrochen wird bzw. angeschaltet wird, wenn es in einem ausge-
schalteten Zustand ist, und dass die Empfangssteuereinheit diese Signale zur
Steuerung der Antenne empféangt und den Empfangskonverter auf die gewiinschte
Position einstellt. Der Generator dient dabei der Erzeugung eines den Sendebe-
reich bestimmenden Dauersignals flr einen Empfangskonverter. Das Koaxialkabel

dient zur Ubermittlung der Empfangssignale und der Sendebereichssteuersignale.

4. Das patentierte Verfahren gemald den Patentansprichen 3 und 4 richtet sich
dabei an einen Nachrichtentechniker mit Hochschul- oder Universitatsabschluss,
der Uber Erfahrungen bei der Entwicklung von Antennenanlagen fur den Satelliten-
empfang und insbesondere deren Steuerung verfugt. Ein solcher Fachmann kann-
te zum Anmeldezeitpunkt die oben genannten alternativ einstellbaren Antennenar-
ten (Motorfeed-, Multifeed-, Rotorfeed- und Multiswitch-Antennen) und verfigt
Uber Kenntnisse bezuglich der einzustellenden Parameter sowie der einschlagigen
Verfahren und Schaltungen zur Signalisierung von Steuersignalen mit Hilfe von

Tragersignalen.
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Der Senat legt den Patentanspruch 3 auf der Grundlage des Wissens des Fach-
manns dahingehend aus, dass die Angabe im Patentanspruch 3, dass die Emp-
fangssteuereinheit (4) die Signale zur Steuerung der Antenne empfangt und den
Empfangskonverter (6) auf die gewiunschte Position einstellt (Merkmale M4, M4a,
M4b), rein funktionell zu verstehen ist und von der konkreten Antennenart abstra-
hiert. Insbesondere versteht der Fachmann die Angabe, dass die Empfangs-
steuereinheit den Empfangskonverter "auf die gewlnschte Position einstellt"
(Merkmal M4b), sehr weit. Die Position des Empfangskonverters umfasst einer-
seits seine eigene, relative Lage gegenuber dem Reflektor, die durch Verschie-
bung (Motorfeed) eingestellt werden kann. Sie umfasst aber auch die Lage eines,
namlich des jeweils aktiven, von mehreren Empfangskonvertern (Multifeed). Und
schlie3lich umfasst die Position des Empfangskonverters, der Teil der Antennen-
anlage ist, auch die Lage (Multiswitch) oder Ausrichtung (Rotorfeed) der Anten-
nenanlage als Ganzes. Diese breite Auslegung des Anspruchs stiitzt sich auch
darauf, dass der Verfahrensschritt des Positionierens des Empfangskonverters le-
diglich anhand der zu erzielenden technischen Wirkung definiert ist.

Damit wird Schutz fur ein Verfahren beansprucht, das der Fachmann bei allen ihm
bekannten Antennenarten bzw. -systemen, nadmlich sowohl bei Motorfeed-Anten-
nen als auch bei Multifeed-, Rotorfeed- und Multiswitch-Antennen, einsetzen kann.
Dass die im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens nicht angegriffenen Sachanspru-
che 1 und 2 sowie das in der Erfindungsbeschreibung angegebene Ausfuhrungs-
beispiel lediglich auf Motorfeed-Antennen Bezug nehmen, wirkt sich nicht schutz-
begrenzend aus (BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH
Urteil vom 12. Februar 2008 - X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 - Mehrgangnabe).

Der Senat legt den Begriff "kurzzeitig" im Merkmal M3 dahingehend aus, dass
hierunter nur eine Zeitdauer fallt, die so kurz bemessen ist, dass die Unterbre-
chung bzw. Einschaltung des Dauersignals gemald der Steuersequenz keine
Ruckwirkung auf die Wirkung des Dauersignals zur Bestimmung des Sendebe-
reichs hat und insoweit auch ohne Ruckwirkung auf die Empfangsleistung oder

Empfangsqualitat ist, wie das in der Patentschrift, Spalte 3, Zeilen 16-24 und 53-
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55, aber auch schon in der urspringlichen Anmeldung, Seite 6, Zeilen 12-18 und
Seite 7, Zeilen 19-21, angegeben ist (BGH in GRUR 1999, 909 - Spannschraube).

Hinsichtlich des Begriffs "Bestimmung des Sendebereichs" in den Merkmalen M1b
und M3 legt der Senat das fachménnische Verstandnis zugrunde, dass hiermit die
Anpassung der Eigenschaften der Antennenanlage an die Eigenschaften des vom
Satelliten ausgesendeten und von der Antennenanlage zu empfangenden Signals
zu verstehen ist. Da insoweit die Eigenschaften der lediglich als Empfangsantenne
dienenden Antenne betroffen sind, ware zwar tUberzeugender, von der "Bestim-
mung des Empfangsbereichs" zu sprechen; das ist jedoch angesichts des Wis-

sens des Fachmanns nicht zwingend.

Ausgehend von einem solchen Verstandnis des Patentanspruchs geht der Gegen-
stand des Patents Uber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der
sie bei der fur die Einreichung der Anmeldung zustandigen Behérde urspringlich
eingereicht worden ist (8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

1. Die Anmeldung offenbarte in ihrer urspringlich eingereichten Fassung (Anla-

ge NK3) eine Antennennordnung fur Satellitenempfang.

Der offenbarten Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, eine Antennenanordnung zu
schaffen, mit deren Hilfe eine weitere Vereinfachung der Einstellung und Ausrich-
tung der Empfangsanlage bei Programmumschaltung erzielt wird (NK3: Seite 4,
Zeilen 11-14).

Die Antennenanordnung gemald der Anmeldung besteht aus einem Antennenre-
flektor mit einem von einem Stellmotor betétigten, auf dem Laufer eines Spindel-
triebes angeordneten, mit einem Wiedergabegerat verbundenen Empfangskonver-
ter und ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Empfangskonverter und Wie-

dergabegerat ein Empfangssteuerelement vorgesehen ist, das
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- ein Speicherglied zur Speicherung der verschiedenen, jeweils ei-
ner Sendefrequenz zugeordneten Positionen des Empfangskon-
verters,

- einen Istwert-Aufnehmer bzw. -Geber und

- eine Auswertelektronik

enthalt, wobei die Empfangssteuereinheit ausgangsseitig mit einem Regler fur den
Stellmotor und eingangsseitig mit einem bei jeder Programmwahl ein Steuersignal

abgebenden Signalgeber verbunden ist, dessen Signale jeweils

- eine Steuersequenz zur Feststellung der Ist-Position des Emp-
fangskonverters,

- weiterhin deren Vergleich mit der im Speicherglied gespeicherten
Soll-Position sowie

- bei Abweichung die Ansteuerung des die Einstellung der Soll-Po-
sition bewirkenden Reglers fur den Stellmotor

auslosen (NK3: Seite 1 = Patentanspruch 1).

Damit offenbart die Anmeldung eine Anordnung, bei der die Positionierung des
Empfangskonverters mit Hilfe eines stellmotorgetriebenen Spindeltriebs vorge-
nommen wird, mithin eine Motorfeed-Antenne oder eine Rotorfeed-Antenne. Kei-
nem Teil der Anmeldung kann ein Hinweis darauf entnommen werden, dass von
der Offenbarung auch eine Multifeed-Antenne oder eine Multiswitch-Antenne um-

fasst ware. Insbesondere fehlt namlich jeder Hinweis darauf,

- dass mehrere, an unterschiedlichen Positionen vor dem Reflek-
tor befindliche Empfangskonverter vorhanden wéaren, zwischen
denen bei Bedarf umgeschaltet werden koénnte, oder

- dass mehrere, an verschiedenen Positionen befindliche Anten-
nen vorhanden waren, zwischen denen bei Bedarf umgeschaltet

werden konnte.
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Soweit die Klagerin die Auffassung vertritt, das allein eine Motorfeed-Antenne of-
fenbart sei, so kann dies nicht Gberzeugen. Denn die Offenbarung spricht immer
nur von der Positionierung des Empfangskonverters, die mittels des stellmotorge-
triebenen Spindeltriebs erfolgt. Die Bewegung des Laufers des Spindeltriebes, der
laut Angabe in der Anmeldung mit dem Empfangskonverter verbunden ist, kann
bewirken, dass lediglich der Empfangskonverter relativ zu dem Reflektor verscho-
ben wird (Motorfeed) oder der Empfangskonverter samt Reflektor bewegt wird
(Rotorfeed). Dass von der Offenbarung auch die zweite Alternative umfasst ist, er-
gibt sich insbesondere aus den Angaben in der Anmeldung, dass die Erfindung
"eine selbsttatig-automatische Einstellung der gesamten Empfangsanlage auf die
jeweils optimalen Empfangsbedingungen ermoglicht” (NK3: Seite 4, Zeilen 19-21)
und dass der Empfangskonverter mit dem Antennenreflektor verbunden sei (NK3:
Seite 5, Zeilen 18-22). Insbesondere bei mechanisch starren, d. h. unbeweglichen
Verbindung des Empfangskonverters mit dem Antennenreflektor bewirkt die Posi-
tionierung des Empfangskonverters auch eine Bewegung des Antennenreflektors,
so dass die gesamte Antennenanlage bewegt wird, wie das fir ein Rotorfeed-An-

tenne typisch ist.

2. Neben der Anordnung offenbart die Anmeldung auch deren Funktionsweise,
wobei die Funktionsweise einzig und allein anhand der offenbarten Antennenan-

ordnung beschrieben wird.

Die Anmeldung offenbart insoweit unter Angabe der Bezugszeichen aus den Figu-
ren im Wesentlichen Folgendes:

"Bei der Installation der Anlage erfolgt zun&chst ihre Initialisierung.
Zu diesem Zweck wird die Empfangs-Steuereinheit 6 von Hand
nacheinander auf jeweils die fir jeden erreichbaren bzw. ge-
winschten Sender optimale Position ausgerichtet und die Position
durch Betatigung der hierfir am Wiedergabegerat 7 vorgesehenen

(Memory-)Taste im Speicher 5 abgespeichert. Die Vorbereitungen
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fur die selbsttatig automatische Antenneneinstellung sind damit

abgeschlossen.

Im regelmalligen Betrieb bewirkt jede Programm-Umschaltung
durch den Benutzer des Wiedergabe-Gerates 7 die Abgabe bzw.
den Abruf eines Signals von dem Signalgeber 9, beispielsweise ei-
nem serienma&fRig in dem Wiedergabegerat enthaltene 22-kHz-Ge-
nerator, das Uber einen Verstarker der Auswerteelektronik zuge-
fuhrt wird und dort eine Steuersequenz auslost, die zunachst ver-
mittels des Istwert-Aufnehmers 14 die Ist-Position des Empfangs-
Konverters 6 sowie von dem Speicher 5 die zugehdrige Soll-Posi-
tion abruft und nach deren Vergleich erforderlichenfalls die Regel-
befehle an den Motorregler 1a abgibt, durch die vermittels des Mo-
tors 1 die Position des Empfangs-Konverters 6 auf die vorgegebe-
ne Soll-Stellung nachgeregelt wird. Die Auslosung der Steuerse-
guenz kann einmal oder mehrmals, etwa drei- bis viermal erfolgen,
um fir den Fall, dass eine Steuersequenz nicht oder unrichtig
Ubertragen wird, die Sollwert-Positionierung des Empfangs-Kon-
verters sicherzustellen. Eine Ruckwirkung auf die Empfangsleis-
tung oder Empfangsqualitét ist durch die nur wenige Millisekunden
dauernde Unterbrechung des Signals nicht zu beflrchten.” (vgl.
NKS3, Seite 6, Zeile 23, bis Seite 7, Zeile 217, Z. 5-13).

Die Angabe "Empfangs-Steuereinheit 6" im ersten Satz dieser Textpassage steht
zwar nicht in Ubereinstimmung mit der Figur 2, worin die Empfangs-Steuereinheit
das Bezugszeichen 4 tragt und das Bezugszeichen 6 hingegen den Empfangs-
Konverter bezeichnet (vgl. auch NK3: Seite 5, Zeilen 24-25). Der Senat betrachtet
der Angabe "Empfangs-Steuereinheit 6" jedoch als offensichtlichen Schreibfehler
und interpretiert die Angabe unter fachmannischer Sicht dahingehend, dass tat-
sachlich der Empfangs-Konverter 6 auf die jeweils optimale Position ausgerichtet
wird. Wie der Fachmann ohne Weiteres erkennt, ware eine Positionierung der

Empfangs-Steuereinheit technisch ohne Belang.
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Die nicht eindeutige Verwendung des Begriffs "Steuersequenz” erfordert dartiber

hinaus eine weitere Auslegung des Offenbarten.

Einerseits ist in der urspringlichen Beschreibung angegeben, dass die Steuerse-
quenz durch ein von dem Signalgeber abgegebenes bzw. abgerufenes Signal in
der Auswerteelektronik ausgelost wird (NK3: Seite 7, Zeilen 6-10). Dies setzt le-
diglich ein auslésendes Signal voraus. Da der urspringlichen Anmeldung diesbe-
zuglich nichts zu entnehmen ist, geht der Senat zunachst davon aus, dass das
Signal beliebiger Art sein kann, sofern es von dem Signalgeber abgegeben bzw.
abgerufen und Uber einen Verstarker der Auswerteelektronik zugefthrt werden
kann. Die Steuersequenz ware dann ein in der Auswerteelektronik ablaufender
Vorgang, der darin bestehen durfte, dass die Soll-Position des Empfangskonver-
ters mit dessen Ist-Position verglichen wird und aus dem Vergleichsergebnis ein
Steuersignal zur Ansteuerung des Stellmotors abgeleitet wird, das diesem zuge-
fuhrt wird (NK3: Seite 7, Zeilen 10-13).

Andererseits ist in der urspriinglichen Anmeldung angegeben, dass die Steuerse-
quenz selbst Ubertragen wird (NK3: Seite 7, Zeile 17), was ausgehend von den
sonstigen Erlauterungen in der urspringlichen Anmeldung sinnvoll unter Verwen-
dung des 22-kHz-Signals erfolgen kann. Denn in diesem Zusammenhang erlautert

die urspriingliche Anmeldung noch wie folgt:

"... Ein solcher Signalgeber kann als eigenes Bauteil in der Emp-
fangssteuereinheit vorgesehen werden, es wird hierzu jedoch
zweckmalig ein anderweitig in der Empfangsanlage vorhandener
Signalgeber, beispielsweise ein in neueren Wiedergabegeraten (7)
enthaltener 22 kHz-Generator (9) eingesetzt, mit dessen Hilfe die
Umschaltung von dem Sendebereich 11 GHz auf 12 GHz erfolgt,
wobei bei Signal-Abschaltung der 11 GHz-Bereich und bei Signal-
Zuschaltung der 12 GHz-Bereich eingeschaltet sind. Die - gegebe-
nenfalls auch mehrfache - kurzzeitige, d. h. nur wenige Millisekun-

den betragende Signal-Unterbrechung bei 12-GHz-Betrieb bzw.
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entsprechend ein- oder mehrfache kurzzeitige Abgabe des Signals
bei 11 GHz-Betrieb zum Zwecke der Positionierung des Konverters
mit Hilfe [der] Empfangs-Steuereinheit verursacht keinerlei am Wie-
dergabegerat feststellbare Ruckwirkung oder gar Nachteile in Be-
zug auf den Programm-Empfang.” (vgl. NK3: Seite 6, Zeilen 5 bis
18).

Bei Berticksichtigung dieser Darlegung, interpretiert der Senat den Begriff "Steuer-
sequenz" auch dahingehend, dass es sich um das Signal als solches handelt, das
in der Auswerteelektronik weitere Verfahrensschritte auslost. Insbesondere ist die
so verstandene Steuersequenz ein aus ein- oder mehrfachen Unterbrechungen
bzw. Einschaltungen des 22-kHz-Signals gebildetes Signal, das den bei der Pro-

grammumschaltung gewtinschten Kanal kodiert.

Insoweit bezeichnet der Begriff "Steuersequenz" in der urspringlichen Anmeldung
gleichzeitig sowohl die in der Auswertelektronik ablaufenden Verfahrensschritte
als auch den einem gewiinschten Kanal zuzuordnenden Code, der die in der Aus-

wertelektronik ablaufenden Verfahrensschritte auslost.

3. Die Offenbarung ist jedoch nicht so weit gehend, dass sie auch ein tbergeord-
netes, allgemeines Verfahren der Signalisierung der Steuersequenz, das unab-
hangig von dem Typ der Antennenanlage offenbart. Die Gesichtspunkte der Sig-
nalisierung der Steuersequenz sind nur im Zusammenhang mit dem 22-kHz-Sig-
nal und nur in Verbindung mit dem stellmotorgetriebenen Spindeltriebs flr die Po-

sitionierung des Empfangskonverters offenbart.

4. Nach der hdchstrichterlichen Rechtssprechung ist zur Beantwortung der Frage,
ob der Gegenstand der Patentanspriche in der erteilten Fassung des Patents
Uber den Inhalt der Anmeldung hinausgeht und deshalb der Nichtigkeitsgrund des
§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG vorliegt, ein Vergleich der durch den Patentanspruch defi-
nierten Lehre mit dem gesamten Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung vorzu-
nehmen (BGH Urteil vom 5. Juli 2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023 - Einkaufs-
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wagen II). Dieser Vergleich ergibt vorliegend in Bezug auf den Patentanspruch 3,
dass die urspriingliche Offenbarung in ihrer Gesamtheit das in den erteilten Pa-

tentansprichen niedergelegte Schutzbegehren nicht vollstdndig umfasst.

Denn die Offenbarung umfasst jedenfalls kein Verfahren zur Ubermittlung von
Steuersignalen von einem Wiedergabegeréat an eine Empfangssteuereinheit tGber
ein Koaxialkabel, wenn die Antennenanlage nicht zugleich eine Motorfeed-Anten-
ne oder eine Rotorfeed-Antenne, sondern eine Multifeed-Antenne oder eine Multi-

switch-Antenne ist.

Beansprucht ist hingegen ein Verfahren, bei dem bewusst offen gelassen wurde,
bei welchen Antennenanlagen es angewandt werden kann. Damit umfasst der An-
spruch die Anwendung bei allen bekannten Antennenanlagen, also auch bei Multi-

feed-Antennen oder Multiswitch-Antennen.

Soweit die Beklagte meint, das Verfahren sei in der beanspruchten allgemeinen
Form offenbart, so kann sie damit nicht Gberzeugen. Das Verfahren ist nicht expli-
zit als eigensténdiges Verfahren, sondern allein als Funktionsweise der offenbar-
ten Vorrichtung offenbart. Damit ist es auch auf diese Vorrichtungen begrenzt und
kann nicht nachtraglich verallgemeinert werden. Es fehlen in der ursprtinglichen
Anmeldung jegliche Hinweise, dass die Funktionsweise mit der speziellen Uber-
mittlung der Steuersignale sich auch in Verbindung mit Multifeed-Antennen und
Multiswitch-Antennen anwenden lasst. Der Fachmann liest diese Falle auch nicht
mit, da in der urspringlichen Anmeldung stets die Rede von der Positionierung
des Empfangskonverters mit Hilfe des stellmotorgetriebenen Spindelantriebs ist,
was impliziert, dass die Positionierung eine mechanische Verschiebung des Emp-
fangskonverters erfordert, die Multifeed-Antennen und Multiswitch-Antennen véllig

wesensfremd ist.

Der erteilte und in dieser Fassung mit dem Hauptantrag verteidigte Verfahrensan-
spruch 3 geht insoweit Uber den Inhalt der ursprtinglichen Anmeldung hinaus und

kann aus diesem Grunde keinen Bestand haben.
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Der mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patentanspruch 3 kann - abgesehen
von der unzulassigen Erweiterung gegenuber der urspringlichen Anmeldung -
auch deshalb keinen Bestand haben, weil sein Gegenstand nicht patentfahig ist,
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG.

1. Aus der Druckschrift NK5 (italienisch) bzw. deren von der Klagerin vorgelegten
deutschen Ubersetzung (Anlage NK7) ist ein Verfahren und eine Vorrichtung zum
Senden einer Vielzahl von Steuersignalen in Satellitenantennenanlagen (Merk-
mal M1) als bekannt entnehmbar, bei denen die zur Steuerung der Antenne not-
wendigen Signale von einem Wiedergabegerat (Einheit 100 i. V. m. Empfangsein-
heit 21, 22; Merkmal M1a) an eine Empfangssteuereinheit (Dekodier- und Schnitt-
stelleneinheit 200; Merkmal M1c) Uber dasselbe Koaxialkabel 16, das auch zur
Ubermittlung der Empfangssignale genutzt wird (Merkmale M2, M2a, M2b), tber-
mittelt werden. Auf diesem Kabel wird auch eine Gleichspannung zur Speisung
der externen Einheit Ubertragen (NK7: Seite 4, Zeile 25 bis Seite 5, Zeile 7; An-
spruch 1; Fig.).

Dazu umfasst das Wiedergabegerat (Einheit 100 i. V. m. Empfangseinheit 21, 22)
einen Generator zur Erzeugung eines Dauersignals fir den Empfangskonverter
(Mittel 23 zum Erzeugen eines Tragers niedriger Frequenz; Merkmal M1bygijiweise)-
Das generierte Dauersignal ist ein Tragersignal fur die sendebereichsbestimmen-
den Informationen, die ihm in dem Codierer 24 aufgepragt werden. Wéhrend einer
kurzen Zeit wird das Tragersignal mit einer Impulsfolge moduliert, die die sende-
bereichsbestimmenden Informationen codiert. Diese Pulsmodulation stellt ein
kurzzeitiges ein- oder mehrmaliges Unterbrechen bzw. Anschalten des Tréagersig-
nals dar (Merkmale M3, M3a, M3b). Abhangig von der Komplexitat des Codes
konnen praktisch beliebig viele Steuersignale codiert und damit Gbertragen wer-
den.
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Das so mit der Impulsfolge modulierte Tragersignal wird neben der Gleichspan-
nung zur Speisung der externen Einheit Uber das Koaxialkabel tbertragen, in ei-
ner Empfangssteuereinheit der externen Einheit (Decodiervorrichtung 11, Schnitt-
stelleneinheit 12) decodiert und in Steuersignale zur Einstellung der verschiede-
nen Empfangsparameter, mithin zur Steuerung der Antenne einschlief3lich der Ein-

stellung der Antennenposition, gewandelt (Merkmale M4, M4a, M4b).

2. Von diesem bekannten Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand
des Patentanspruchs 3 dadurch, dass das zur Ubertragung der Steuersignale ge-
nutzte Dauersignal nicht lediglich ein niederfrequentes Trégersignal, sondern

selbst sendebereichsbestimmend ist (Merkmal M1bges;).

3. In Kenntnis der Lehre der Druckschrift NK5 stellt sich die Aufgabe, den Aufwand

fur die Signalisierung zu senken, in der Praxis von selbst.

Der Fachmann erkennt zur Losung dieser Aufgabe ohne Weiteres, dass der Auf-
wand dadurch reduziert werden kann, dass kein besonderes Tragersignal zur
Ubertragung der Steuersignale bereitgestellt werden wird, sondern ein bereits vor-
handenes Dauersignal zur Modulation mit der Impulsfolge genutzt wird. Anregun-
gen hierfur erhalt der Fachmann beispielsweise in der Druckschrift NK11.

Die Druckschrift NK11 offenbart eine Satelliten-Empfangsantenne, die auch eine
lineare seitliche Auslenkung des Empfangskonverters oder des den Empfangskon-
verter tragenden Befestigungsarms gegeniber dem Antennenreflektor mittels ei-
nes Getriebemotors, vorzugsweise mit einer Spindel oder Zahnstange, gestattet
(Seite 4, letzter Absatz bis Seite 5, 1. Absatz, Anspriche 3, 5, 6, 8; Motorfeed-An-
tenne). Weiter vorzugsweise ist der Getriebemotor mittels einer Servosteuerung
betétigbar, wobei die Stromversorgung des Getriebemotors z. B. durch Speisung

uber die Antennenzuleitung erfolgen kann (Seite 5, 4. Absatz, Anspruch 10).
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Das Empfangsteil ist so programmiert, dass bei einem Wechsel des Empfangska-
nals gleichzeitig das notwendige elektrische Signal zur Steuerung des Getriebe-
motors ausgesendet wird (Merkmale M1, M1a, M1c, M4, M4a, M4b). Die Steuer-
leitungen kdnnen durch die Antennenleitung gebildet werden, Uber die neben den
Empfangssignalen auch die Stromversorgung des Getriebemotors erfolgen kann
(Merkmale M2, M2a, M2b). Die Ansteuerung des Getriebemotors kann unter Ver-
wendung geeigneter Filter auch in kodierter Form erfolgen, beispielsweise tUber
Hochfrequenzimpulsziige (Merkmal M3ieiweise), die zwar eine Einschaltung und
Umschaltung des Getriebemotors (Merkmale M4, M4a, M4b), jedoch keine Um-
schaltung der Polarisationsebene des Empfangshorns bewirken (Seite 7, 1. Ab-
satz). Der Fachmann liest bei diesen Angaben quasi mit, dass das 14V/18V-Signal
zur Polarisationseinstellung mit den Hochfrequenzimpulsziige moduliert wird. Inso-
weit wird beim Stand der Technik gemal3 der Druckschrift NK11 ein "Dauersignal”
zur Ubertragung verwendet, das den Sendebereich des Empfangskonverters be-

stimmt bzw. zumindest mitbestimmt (Merkmal M1b).

Aufgrund dieser Anregung aus der Druckschrift NK11 wird der Fachmann die
Lehre der Druckschrift NK5 bzw. deren Ubersetzung NK7 abwandeln und an-
stelle des separaten Tragersignals ein vorhandenes, sendebereichsbestimmendes
Dauersignal in Betracht ziehen. Er gelangt so, ohne erfinderisch tatig werden zu
missen, zum Gegenstand des Patentanspruchs 3 in der Fassung des Hauptan-

trags.

Folglich ist der Anspruchsgegenstand nicht patentfahig, 8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG
I.V.m. 88 1, 4 PatG.

V.

Angesichts der unzuldssigen Erweiterung gegentiber dem Inhalt der Anmeldung in
der Fassung, in der sie bei der fur die Einreichung der Anmeldung zustandigen
Behorde urspringlich eingereicht worden ist (vgl. unter 1) und der fehlenden Pa-

tentfahigkeit (vgl. unter 1lI) kommt es zwar auf den von der Klagerin weiter geltend
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gemachten Nichtigkeitsgrund der nicht hinreichend deutlichen und unvollstandigen
Offenbarung (8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) nicht mehr an.

Der Senat ist zwar zu der Uberzeugung gelangt, dass der genannte Widerrufs-
grund tatsachlich nicht vorliegt. Soweit die Klagerin namlich geltend macht, dass
bestimmte Begriffe im Anspruch unklar waren, trifft dies, wie die unter | vorgenom-
mene Auslegung des Patentanspruchs 3 ergibt, nicht zu. Die Merkmale sind zwar
weit gefasst, aber nicht unklar. Im Ubrigen belegt die praktische Realisierung des
erfindungsgemalen Verfahrens durch einen in einem parallelen Verletzungsver-
fahren Verurteilten (OLG Karlsruhe, Urteil vom 25. Februar 2009, 6 U 182/06, von
der Klagerin in Kopie vorgelegt als Anlage NK12) die Nacharbeitbarkeit, so dass

auch die Offenbarung als hinreichend deutlich und vollstdndig anzusehen ist.

V.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 3 kann auch in der Fassung des Hilfsan-

trags keinen Bestand haben.

1. Das unter Il zum Hauptantrag Ausgefihrte gilt auch fur den Hilfsantrag, bei dem
an die Stelle des nicht naher spezifizierten, den Sendebereich bestimmenden

Dauersignals ein den Sendebereich bestimmendes 22-kHz-Dauersignal tritt.

Der Gegenstand des Anspruchs 3 geméal Hilfsantrag ist zwar gegeniber dem
Hauptantrag durch ein Merkmal eingeschrankt, das urspringlich offenbart ist, geht
aber gleichfalls inhaltlich tGber den Inhalt der Anmeldung in ihrer urspriinglich ein-

gereichten Fassung hinaus.

Wie beim Patentanspruch 3 gemal} Hauptantrag umfasst ndmlich der Patentan-
spruch gemafR Hilfsantrag ein Verfahren zur Ubermittlung von Steuersignalen
auch bei Multifeed- und Multiswitch-Antennen, das in diesem Umfang urspringlich

nicht offenbart ist.
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2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 3 in der Fassung des Hilfsantrags beruht
daneben auch nicht auf erfinderischer Tatigkeit, weil er fir den Fachmann durch
eine Kombination der aus den Druckschriften NK4/NK7 und NK11 nahegelegt ist,
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG.

Die Druckschrift NK11 vermittelt dem Fachmann zwar die konkrete Anregung,
das 14V/18V-Signal zur Polarisationseinstellung gleichzeitig zur Ubertragung von
Steuersignalen fur die Positionierung des Empfangskonverters zu verwenden. Der
Fachmann wird aber nicht bei dieser Anregung verharren, sondern im Rahmen b-
licher Alternativabwégungen auch sonst ihm bekannte Dauersignale, die neben
dem 14V/18V-Signal zur Polarisationseinstellung bei Satellitenantennen verwen-

det werden, in Betracht ziehen.

Zu diesen ihm bekannten Dauersignalen gehdort das 20- bzw. 22-kHz-Signal zur
Einstellung des Empfangsfrequenzbereichs (Highband, Lowband, vgl. z. B. Druck-
schrift NK4, Fig. 4). Durch rein auf seinem Fachwissen beruhende Uberlegungen
gelangt der Fachmann somit zum Gegenstand des Patentanspruchs 3 in der Fas-

sung des Hilfsantrags.
VI.
Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemal § 84 Abs. 2

PatG i. V. m. 8 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Gber die vorlau-
fige Vollstreckbarkeit beruht auf 8 99 Abs. 1 PatG und § 709 ZPO.

Schuster Gutermuth Gottstein Dr. Muller Kleinschmidt
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