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hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 18. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Grimm, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Greis, der Richterin

Plschel sowie des Richters Dipl.-Ing. Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

1. Auf die am 29. September 1989 beim Deutschen Patentamt eingegangene Pa-
tentanmeldung P 39 32 661.6 - 53, welche die Prioritdt der Japanischen Anmel-
dung JP P 63 - 244 311 vom 30. September 1988 in Anspruch nimmt, wurde am
7. Juli 1994 unter der Bezeichnung

"Gerat und Verfahren zum optischen Aufzeichnen von Daten"

durch Beschlufy der Prifungsstelle fur Klasse G 11B das Patent (Streitpatent) er-
teilt. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 24. November 1994.

Nach Prifung eines fur zulassig erachteten Einspruchs der P...

GmbH in A..., hat die Patentabteilung 53 des Deutschen

Patentamts mit Beschlull vom 18. Marz 1998 das Patent widerrufen. Gegen die-
sen Beschlul richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie verteidigt das
Patent gemal Hauptantrag in der erteilten Fassung sowie auf der Grundlage

dreier Hilfsantrage.



Die geltenden Patentanspriuche 1 und 5 nach Hauptantrag lauten:

"1. Gerat zum optischen Aufzeichnen von Daten auf einem Aufzeichnungstra-

ger mit Datenaufzeichnungsspuren aus einer Anzahl von Blécken mit jeweils ei-

nem Vorsatzbereich, in welchem eine Blockzahl aufgezeichnet ist, und einem

Datenbereich, in welchen Daten aufgezeichnet werden sollen, wobei in aufeinan-

derfolgenden Blocken Blockzahlen aufgezeichnet sind und wobei das Gerat auf-

weist:

— eine Aufzeichnungseinheit (5) zum Aufzeichnen von Daten in den Datenberei-
chen der aufeinanderfolgenden Blocke des Aufzeichnungstragers (1) und

— eine Leseeinheit (14) zum Auslesen der Blockzahl aus dem Vorsatzbereich,
dadurch gekennzeichnet, dal}

— in aufeinanderfolgenden Blocken aufeinanderfolgende Blockzahlen aufge-
zeichnet sind,

— die Leseeinheit (14) die Blockzahl aus dem Vorsatzbereich jedes Blockes aus-
liest, bevor Daten in jedem Block aufgezeichnet werden,

— eine Bestimmungseinheit (4) bestimmt, ob die durch die Leseeinheit (14) aus-
gelesenen Blockzahlen sich sequentiell andern oder nicht, und

— eine Aufzeichnungs- und Abschalteinrichtung (16, 17) Daten in dem Datenbe-
reich jedes Blockes aufzeichnet, wenn eine sequentielle Anderung in den
Blockzahlen durch die Bestimmungseinheit (4) erfal3t wird, und das Aufzeich-
nen von Daten sperrt, wenn eine nicht-sequentielle Anderung in den Block-

zahlen durch die Bestimmungseinheit (4) erfaldt wird."

"5.  Verfahren zum optischen Aufzeichnen von Daten auf einem Aufzeichnungs-
trager mit Datenaufzeichnungsspuren aus einer Anzahl von Blocken mit jeweils
einem Vorsatzbereich, in welchem eine Blockzahl aufgezeichnet ist, und einem
Datenbereich, in welchem Daten aufgezeichnet werden sollen, wobei in aufeinan-
derfolgenden Blocken aufeinanderfolgende Blockzahlen aufgezeichnet werden,

gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:



(a) Setzen der Blockzahl des ersten Blockes, in welchem Daten aufgezeichnet
werden sollen, in einen Zahler,

(b) Zugreifen auf den ersten Block aufgrund der in den Zahler gesetzten Block-
zahl,

(c) Auslesen der Blockzahl aus dem Vorsatzbereich des ersten Blockes, bevor
Daten im Datenbereich des ersten Blockes aufgezeichnet werden,

(d) Vergleichen der ausgelesenen Blockzahl mit der im Zahler gesetzten Block-
zahl,

(e) Aufzeichnen der Daten im ersten Block und Erhéhen der im Zahler gesetzten
Blockzahl um "eins", wenn die ausgelesene Blockzahl mit der im Zahler ge-
setzten Blockzahl Ubereinstimmt, und Sperren des Aufzeichnens, wenn die
ausgelesene Blockzahl nicht mit der im Zahler gesetzten Blockzahl Gberein-
stimmt,

(f) Zugreifen auf den nachsten Block aufgrund der im Zahler gesetzten Blockzahl
und

(g) Wiederholen obiger Schritte (c) bis (f) fur den jeweils nachsten Block, bis alle

Daten aufgezeichnet sind."

Wegen der abhangigen Anspruche 2 bis 4 und 6 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag | unterscheidet sich von dem des

Hauptantrags dadurch, daR an diesen angefugt ist:

"wobei eine Blockzahl eines ersten Blocks, an dem die Aufzeichnung beginnen

soll, in einem Aufzeichnungsbefehl enthalten ist und die Bestimmungseinheit (4)

umfaldt:

-- einen Zahler zum Speichern der Blockzahl des ersten Blocks, an dem die Auf-
zeichnung beginnen soll, als Anfangsgrolie,

-- eine Einheit zum Inkrementieren des Inhalts des Zahlers um 1 fur die Auf-

zeichnung von Daten auf jedem aufeinander folgenden Block und



-- einen Vergleicher zum Vergleichen der durch die Ausleseeinheit ausgelesenen
Blockzahl mit dem Inhalt des Zahlers und zum Detektieren einer nicht-se-
quentiellen Anderung der Blockzahlen, wenn beim Vergleich keine Koinzidenz

erreicht wird."

An den Patentanspruch 1 schlielen sich gemaR Hilfsantrag | als Anspruche 2 bis

5 die umnumerierten erteilten Anspruche 3 bis 6 an.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag |l unterscheidet sich von dem des Hauptantrags
durch die Anfigung:

"wobei die Abschalteinheit die Stromzuspeisung zur Aufzeichnungseinheit sperrt,

wenn die eine nicht-sequentielle Anderung erfaft wird."

Der Verfahrensanspruch 4 des Hilfsantrags Il entspricht dem Anspruch 5 nach
Hauptantrag zuzlglich derselben Anfigung im Merkmal (e). Die abhangigen An-
spruche 2, 3 und 5 entsprechen den erteilten Patentanspriichen 2, 4 und 6.
Gemal Hilfsantrag Ill ist im Vergleich mit dem Hauptantrag in den ansonsten
gleichlautenden Ansprichen 1 und 5 im Oberbegriff nach "aufgezeichnet sind" rsp.
nach "aufgezeichnet werden sollen" jeweils eingefugt:

" wobei der Vorsatzbereich breiter als der Datenbereich ist"

Die sich hieran anschlielenden abhangigen Anspriche 2 bis 4 und 6 entsprechen

der erteilten Fassung.

2. Im Beschwerdeverfahren wurden folgende Druckschriften in Betracht gezogen:

[11 WO 88/06785 A1



[2] EP 0 407 573 A1, europaische Veroffentlichung gemal Art. 158(3) EPU zu

[1]
[3] EP 0218214 A2

3. Mit Schriftsatz vom 27. April 1999, eingegangen am 29. April 1999, teilte die
Patentinhaberin mit, sie erkenne an, dall der Offenbarungsgehalt der
EP 0407573 A1 dem Offenbarungsgehalt der WO 88/06785 A1 entspreche, so

daR keine Ubersetzung vorgelegt werden miisse.

4. Die Patentinhaberin macht geltend, der Streitpatentgegenstand sei im Hinblick
auf Druckschrift [1] neu, und beruhe zudem auf erfinderischer Tatigkeit. Ausweis-
lich der englischsprachigen Ubersetzung [2] betreffe dieser Stand der Technik ein
Aufzeichungssystem, bei dem im Vorsatzbereich jedes Blockes aul3er sync-Si-
gnalen absolute Adressen, also bspw Sektor- und Spur-Nummern aufgezeichnet
wurden. Somit wirden dort weder die Vorsatzbereiche sequentiell adressiert noch
erfolge eine Fehlerdetektion fur jeden einzelnen Block, wie sich aus dem Ablauf-
diagramm der Figur 7 ergebe. Aullerdem gehe das streitpatentgemalle System
bei Spurverlust nicht in den Lesemodus, sondern schalte den Laser vollig ab, was
den Vorteil habe, dal® bei Stillstand der Aufzeichnungsbewegung der Lesestrahl
nicht einbrennen kdnne. Schliellich sei aus dem Stand der Technik auch nicht
nachgewiesen, den Vorsatzbereich jedes Blockes zur Erleichterung der Positio-
nierung des Aufzeichnungskopfes verbreitert auszubilden. Die erteilte Fassung,

erst recht aber die hilfsweise beantragten Gegenstande seien deshalb patentfahig.

Die Patentinhaberin betragt,

den angefochtenen Beschlull aufzuheben und das Patent mit

den erteilten Unterlagen gemal} Patentschrift DE 39 32 661 C2

aufrechtzuerhalten,



hilfsweise (Hilfsantrag 1),

mit den am 7. Oktober 1998 eingegangenen Patentanspru-
chen 1 bis 5, und dem am 7. Oktober 1998 eingegangenen Be-
schreibungsteil, der den Abschnitt in Spalte 2, Zeilen 21 bis 29
der Patentschrift ersetzen soll, Ubrige Unterlagen wie Hauptan-

trag,

weiter hilfsweise (Hilfsantrag Il),

mit den in der mundlichen Verhandlung Uberreichten Patentan-
spruchen 1 bis 5 gemal} zweitem Hilfsantrag, Ubrige Unterlagen
wie Haupantrag,

weiter hilfsweise (Hilfsantrag Ill),

mit den in der mundlichen Verhandlung uberreichten Patentan-

sprichen 1 bis 6 gemal’ drittem Hilfsantrag, ubrige Unterlagen

wie Haupantrag.

Die Einsprechende hatte mit Fax vom 17. Juli 2000 mitgeteilt, sie werde an der
anberaumten mundlichen Verhandlung nicht teilnehmen. Zum Termin ist sie nicht

erschienen. Schriftsatzlich hat sie den den Antrag gestellt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig. Sie ist jedoch nicht
begriindet, weil der jeweilige Patentanspruch 1 und in gleicher Weise der jeweils
nebengeordnete Verfahrensanspruch weder nach dem Haupt- noch nach den
Hilfsantragen die Voraussetzungen fur eine Aufrechterhaltung des Patents erfullen
(§§ 1 Abs 1, 3 Abs 1 PatG bzw § 4 PatG).

1. Hauptantrag

1.1. Im Streitpatent geht es um das optische Aufzeichnen von Daten, bei dem ein
Lichtstrahl mit hoher Intensitat auf einer einschreibbaren oder I6schbaren opti-
schen Platte Daten aufzeichnet. Bei diesem Vorgang kénnen Fehler in der Spur-
fuhrung auftreten, die ggfs dazu fuhren, dal} bereits aufgezeichnete Spuren neu
uberschrieben und zuvor eingeschriebene Datensatze vernichtet werden. Hier will
das Streitpatent Abhilfe schaffen (Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 7 bis 16,
Spalte 2 Zeilen 11 bis 20). Der Patentanspruch 1 schlagt in diesem Zusammen-

hang

1. ein Gerat zum optischen Aufzeichnen von Daten auf einem Aufzeich-

nungstrager mit Datenaufzeichnungsspuren aus einer Anzahl von Bldocken

und folgenden weiteren Merkmalen vor:

1.1. Die Blocke weisen jeweils einen Vorsatzbereich, in welchem eine Block-
zahl aufgezeichnet ist, wobei in aufeinanderfolgenden Blocken Block-
zahlen aufgezeichnet sind,

1.2. und einen Datenbereich auf, in welchem Daten aufgezeichnet werden

sollen.



7.1.

7.2.

Das Gerat weist eine Aufzeichnungseinheit zum Aufzeichnen von Daten in
den Datenbereichen der aufeinanderfolgenden Blocke des Aufzeichnungs-
tragers
und eine Leseeinheit zum Auslesen der Blockzahl aus dem Vorsatzbereich
auf.
In aufeinanderfolgenden Blocken sind aufeinanderfolgende Blockzahlen
aufgezeichnet.
Die Leseeinheit liest die Blockzahl aus dem Vorsatzbereich jedes Blockes
aus, bevor Daten in jedem Block aufgezeichnet werden.
Eine Bestimmungseinheit bestimmt, ob die durch die Leseeinheit ausgele-
senen Blockzahlen sich sequentiell andern oder nicht.
Eine Aufzeichnungs- und Abschalteinrichtung
zeichnet Daten in dem Datenbereich jedes Blockes auf, wenn eine se-
quentielle Anderung in den Blockzahlen durch die Bestimmungseinheit
erfaldt wird,
und sperrt das Aufzeichnen von Daten, wenn eine nicht-sequentielle

Anderung in den Blockzahlen durch die Bestimmungseinheit erfaf3t wird.

Nach dieser Lehre sind die Aufzeichnungsspuren in Blocke unterteilt, die ihrerseits

jeweils einen Aufzeichnungsbereich und einen Vorsatzbereich mit fortlaufender

Numerierung (Blockzahlen) aufweisen, wobei diese Einteilung bei der Herstellung

der Platte vorgegeben wird. Beim Einschreiben von Daten wird zuerst die

Blockzahl ausgelesen, um festzustellen, ob der Schreibstrahl an der richtigen

Stelle

ist. Wenn die zu speichernden Datensatze mehrere Blocke beanspruchen,

wird beim Erreichen des nachsten Blocks kontrolliert, ob dessen Blockzahl der

vorgegebenen fortlaufenden Sequenz entspricht. Ist dies nicht der Fall, wird die

Aufzeichnung abgebrochen.

1.2. Die Lehre nach Patentanspruch 1 ist nicht neu.
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Aus der Druckschrift [1] ist ausweislich der englischsprachigen europaischen Ver-
offentlichung [2], auf die sich die nachfolgenden Zitate beziehen, und die auch von
der Patentinhaberin als inhaltlich mit Druckschrift [1] Ubereinstimmend angesehen
wird, ein Gerat bekannt, das zum optischen Aufzeichnen von Daten auf Compact
Discs (CD) wie auch zur Wiedergabe der aufgezeichneten Information konzipiert
ist (Seite 1 unter "Technical Field"). Wie anhand der Figur 1 ausgefuhrt ist, sind in
der fur eine Aufzeichnung bereitstehenden Scheibe 1 spiralig Uber die
Aufzeichnungsflache sich erstreckende Rillen 2 ("pregrooves") vorgegeben,
zwischen denen die Aufzeichnungsspuren verlaufen. Diese sind blockweise
unterteilt, wobei jeder Block einen Datenaufzeichnungsbereich 5 und ein Kopfteil
mit voraufgezeichneten Daten 4 umfaldt, die in den Figuren 2 und 3 im einzelnen
dargestellt sind. Demnach umfaldt der Vorsatzbereich neben sync-Impulsen wei-
tere 14 bit flr die Adresse ("absolute Adresse"), die bereits bei der Herstellung des
Plattenrohlings fortlaufend aufgezeichnet wird (Seite 4 Zeile 4) und zum Auffinden
des zu beschreibenden bzw auszulesenden Blocks dient. Damit erflllt das

bekannte Geréat ersichtlich die Merkmale 1, 1.1. und 1.2. sowie 2 bis 4.

Im weiteren befaldt sich dieser Stand der Technik auch mit dem Problem der
Spurfehler (Seite 3 Absatze 2 und 3;"track jump"), und dem hierdurch verur-
sachten Datenverlust, dem in gleicher Weise wie beim Streitpatent durch Kontrolle

der Blockadressen-Abfolge begegnet wird.

Gemal dem FluBplan der Figur 7 wird beim Starten des Aufzeichnungsbetriebs
die Startadresse des angefahrenen Blockes ausgelesen und ein
"Interpolationszahler" gesetzt (Schritte 202, 203). Wenn der Vergleich im Schritt
205 zwischen der Adresse ADR und dem Zahlerstand CNT Ubereinstimmung er-
gibt, werden Daten in den Datenbereich des Blocks eingeschrieben (Schritt 206).
Reicht die Blocklange fur das Datenvolumen nicht aus, kehrt das System in einer
Schleife zum Schritt 204 zurtck, liest die nachste Blockadresse aus und vergleicht
sie mit dem inzwischen inkrementierten Zahlerstand und beschreibt wiederum den

zugehorigen Datenbereich. Bei storungsfreiem Betrieb wird der Vorgang solange
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wiederholt, bis die Aufzeichnung beendet ist. Falls eine ausgelesene Blockadresse
nicht mit dem Zahlerstand ubereinstimmt, bedeutet dies, dall der
Aufzeichnungskopf zu einer anderen Spur gesprungen ist. Dies hat zur Folge, dal}
die Aufzeichnung sofort gestoppt, die Laserleistung gedrosselt und der Le-
semodus eingenommen wird (Schritt 208 iVm Seite 11 letzter Absatz). Anschlie-
Rend erfolgt ein gesonderter Suchlauf, bis wieder Koinzidenz zwischen dem jetzt
frei laufenden Zahler und einer ausgelesen Blockzahl erreicht ist (Schritte 210,
211). Demnach erflllt dieser Stand der Technik auch die Merkmale 5. bis 7., sowie
7.1. und 7.2. des erteilten Patentanspruchs 1 und nimmt diesen somit vollinhaltlich

vorweg.

Die Patentinhaberin hat hiergegen eingewendet, das FluRdiagramm der Fig 7 in
Druckschrift [2] weise nicht zwingend eine sequentielle Abfolge der Blocknummern
sondern "absolute Adressen" aus, so dal} bei einem zweiten Durchlaufen der
Aufzeichnungs-Programmschleife zwangslaufig Zahlerstand und Blockadresse
unterschiedlich seien, und die Aufzeichnung erst nach dem gesonderten und
erfolgreich abgeschlossenen Suchlauf fortgesetzt werden kénne. Dem kann nicht
gefolgt werden. Wie anhand des zugehoérigen Schaltbildes der Figur 5 be-
schrieben wird, erfolgt der Adressenvergleich im Komparator 42, der an einem
seiner Eingange den Zahlerstand des Interpolationszahlers 41 empfangt, der sei-
nerseits von einem "clock input" im Takt der Blockfolge fortgeschaltet wird (Seite 4
Zeilen 10 und 11). Dies bedeutet, dal im Stand der Technik die gleiche "Sequenz"
wie im Streitpatent gewanhlt ist, wonach die Blocke der Reihe nach durchnumeriert
sind und der Zahlerstand des Vergleichszahlers sich nach jedem Block um 1
erhoht.

Der Verfahrensanspruch 5 kann aus den gleichen Grinden keinen Bestand ha-

ben.

2. Hilfsantrage
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2.1. Das zum Hauptantrag gesagte muf in exakt gleicher Weise auch fur den
Hilfsantrag | gelten, denn dessen Anspruch 1 stellt lediglich nochmals expressis
verbis auf die — bereits aus dem Stand der Technik bekannte — Blockzahl-Se-

quenz modulo "1" ab. Der Sachverhalt (s.0.) andert sich hierdurch jedoch nicht.

2.2. Gemal Hilfsantrag Il soll im Falle eines Spurfehlers die Stromzuspeisung zur
Aufzeichnungseinheit gesperrt werden. Eine solche Mallhahme bedarf keiner er-
finderischen Tatigkeit. Dal} die Laserleistung bei Spurverlust so gedrosselt werden
mufd, dal® keine Schaden auf der Platte entstehen konnen, ist bereits in
Druckschrift [2] Seite 11 letzter Absatz ausgefuhrt; den Laser hierbei ganz abzu-
schalten, bedeutet lediglich, die Trivialldsung zu wahlen. Dal} hiermit ein beson-
derer Vorteil gegenuber dem Stand der Technik erreicht wirde, weil bei einem
Stillstand der Abtastbewegung ein mdgliches Einbrennen des Laserlichts vermie-
den wird, kann eine erfinderische Tatigkeit nicht begrinden. In einem solchen Fall
ist das Auslesen von irgendwelchen Daten und damit die Detektion eines Spur-
fehlers iS des Streitpatents ohnehin nicht mehr mdéglich, so daf’ vollig andere Si-

cherungsmechanismen greifen mussen.

2.3. Gemal Hilfsantrag Il verbleibt im Vergleich mit dem Hauptantrag das einzige
zusatzliche Merkmal, wonach der Vorsatzbereich (Kopf) eines Blocks breiter als
der Datenbereich ist. Dies ist aber eine bekannte Malinahme, vgl Druckschrift [3]
Figur 2 Ziffer 16 und die zugehdrige Beschreibung, die der Fachmann zur
leichteren Positionierung des Aufzeichnungskopfes am Blockanfang naheliegen-
derweise auch bei dem aus Druckschrift [1] bekannten System unter Ausnutzung
der bekannten Wirkungen einsetzt. Auch mit dieser Malinahme, die im Ubrigen
unabhangig von der streitpatentgemalen Spurverfolgung durch Kontrolle der
Blockzahlabfolge ist, erflullt der Patentanspruch 1 nicht das Kriterium der erfinde-

rischen Tatigkeit.

3. Die jeweils selbstandigen Anspriche nach Haupt- und Hilfsantragen sind nicht

gewahrbar. Mit ihnen fallen die auf sie rickbezogenen Unteranspruche, die im Ub-
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rigen zur Uberzeugung des Senats ebenfalls nichts enthalten, was einen selb-
standigen Schutz begrinden konnte. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der

Patentinhaberin zuriickzuweisen.

Grimm Greis Puschel Schuster

Hu



