BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

4 Ni 39/00 Verkindet am
(Aktenzeichen) 18. Juli 2001

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das deutsche Patent 31 25 529

hat der 4.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 18. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Obermayer und Dipl.-Phys. Kalkoff,
der Richterin Schuster und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von

DM 18.000.- vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 29. Juni 1981 angemeldeten
deutschen Patents (Streitpatent), das ein ,Verfahren zum Umkodieren einer Folge
von Datenbits in eine Folge von Kanalbits, Anordnung zum Dekodieren der nach
diesem Verfahren kodierten Kanalbits und Aufzeichnungstrager mit einer gemaf
diesem Verfahren erzeugten Informationsstruktur” betrifft und 15 Patentanspriiche

umfasst. In Patentanspruch 1 und in den auf ihn riickbezogenen Ansprichen 2 bis



8 ist das oben genannte Verfahren zum Umkodieren beschrieben. Patentanspruch

1 lautet wie folgt

»L. Verfahren zum Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits,
wobei die Folge Datenbits in unmittelbar aufeinanderfolgende Blécke von je m
Datenbits aufgeteilt wird und diese Blécke in aufeinanderfolgende Blocke von
(n1 + n2) Kanalbits (n1 + n2 > m) umkodiert werden und wobei die Bl6cke Ka-
nalbits je einen Block von nl Informationsbits und einen Block von n2 Trenn-
bits enthalten derart, da3 aufeinanderfolgende Blocke von Informationsbits
durch jeweils nur einen Block Trennbits getrennt werden und daf3 eine (d, k)-
Bedingung erfullt ist, d.h. daf} zwei aufeinanderfolgende Kanalbits von einem
ersten Typ, des Typs ,1% durch mindestens d dann hoéchstens k unmittelbar
aufeinanderfolgende Bits eines zweiten Typs, des Typs ,0“ getrennt werden,

gekennzeichnet durch die nachfolgenden Schritte:

1. das Umwandeln der Blocke von m Bits enthaltender Datenbits in n1 Bits
enthaltende Blocke Informationsbits derart, daf? die (d, k)-Bedingung er-
fullt ist;

2. das Erzeugen mehrerer moglicher Blocke von (nl1 + n2) Kanalbits durch
Erganzen je eines Blocks von nl Informationsbits durch jeweils einen
Block aus der Menge aller mdglichen Blocke von n2 Trennbits;

3. das Bestimmen derjenigen Blécke von Kanalbits aus den mdglichen
Bloécken von Kanalbits, die in bezug auf den jeweils vorhergehenden
und nachfolgenden Block von Kanalbits die (d, k)-Bedingung erfullen;

4. das Ermitteln des Gleichstromanteils jedes der so bestimmten Blocke
von Kanalbits, die in dem vorhergehenden Schritt ermittelt wurden;

5. das Auswahlen des Blocks von Kanalbits mit minimalem Gleichstroman-
teil aus den in Schritt 4 bestimmten Blocken.

Die Anspriche 9 und 10 betreffen den Demodulator. Anspruch 9 lautet:



9. Demodulator zum Dekodieren der entsprechend dem Verfahren nach einem der

Anspriiche 2 bis 8 umkodierten Kanalbits, gekennzeichnet durch

- Mittel zum Detektieren des Synchronisationsmusters;

- Mittel zum Aufteilen der Folge von Kanalbits in Blécke von je (n1 + n2)
Kanalbits;

- Mittel zum Trennen der Blocke von nl Informationsbits von den Blécken
von n2 Trennbits;

- Mittel zum Umwandeln eines Blocks von nl Informationsbits in einen

Block von m Datenbits.

Die Anspriiche 11 und 12 betreffen den Aufzeichnungstrager. Anspruch 11 lautet:

»11. Aufzeichnungstrager mit einer gemall dem Verfahren nach einem
der Anspriiche 1 bis 8 erzeugten Informationsstruktur mit Folgen von
Kanalbitzellen, die je ein Bit enthalten, dessen Wert durch einen Pegel-
Ubergang oder einen fehlenden Pegelibergang am Anfang der Bitzelle
dargestellt wird, dadurch gekennzeichnet, daf} der Abstand zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Pegelibergangen maximal gleich (k + 1)
Bitzellen und minimal gleich (d + 1) Bitzellen ist und dal} héchstens
zwei aufeinanderfolgende maximale Abstande von (k + 1) Bitzellen der
Pegelubergange auftreten, die Teil einer Synchronisationsinformation
bilden.”

Wegen des Inhalts der weiteren Anspriche wird auf die Streitpatentschrift verwie-

sen.

Die Klagerin hat zunachst nur die Sachanspriche 11 und 12 angegriffen und hat
behauptet, es handle sich "nicht um Anspriiche im Sinne des Patentgesetzes". Sie
konnten weder als Unter- noch als Nebenanspriche, sondern nur als "anspruchs-

ahnliche Beschreibung" interpretiert werden. Sie betrdfen zudem lediglich die



Wiedergabe von Informationen, was sie vom Patentschutz ausschlieRe. Die Pa-
tentinhaberin habe im Ubrigen im Streitpatent verschiedene Anspruchskategorien
in unzulassiger Weise miteinander kombiniert und dadurch zugleich gegen das Er-
fordernis der Einheitlichkeit verstof3en. Die Lehre der angegriffenen Anspriiche 11
und 12 des Streitpatents sei auch nicht neu; das Streitpatent sei deshalb insoweit
fur nichtig zu erklaren. Zur Begriindung hat sich die Klagerin auf folgende, auf die
Beklagte zuriickgehende Druckschriften berufen:

1. DE 29 10 390 C2 (N2)
2. DE 29 12 216 C2 (N3)
3. DE 29 35 789 C2 (N4)

Spater hat die Klagerin die Klage auf die Ubrigen Anspriche erstreckt und greift
nun das Streitpatent in vollem Umfang an. Sie fuhrt dazu aus, Patentanspruch 1
sei unzulassig erweitert und fir den Fachmann nicht ausfuhrbar. Auch Anspruch
11 sei gegenuber den urspringlichen Anmeldungsunterlagen unzuldssig geandert
und seine Lehre nicht ausfihrbar. Im Ubrigen komme den Anspriichen 11 und 12
die beanspruchte Prioritat nicht zu; die Merkmale dieser Anspriche seien durch
den Stand der Technik neuheitsschéadlich vorweggenommen. Die Klagerin beruft
sich in diesem Zusammenhang auf den Vortrag von L.B. Vries et. al., “The Com-
pact Disc Digital Audio System : Modulation and Error-Correction”, anlai3lich der
AES-Tagung in New York vom 31. Oktober bis 3. November 1980.

Die Klagerin beantragt,

das Streitpatent fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Sie tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und halt das Streitpatent fur be-
standsfahig. Nach ihrer Auffassung betrifft Anspruch 11 einen technischen Ge-
genstand. Soweit die erteilte Fassung des Anspruches 11 von der urspriinglichen
Anspruchsfassung abweiche, handele es sich lediglich um eine anhand der Ubri-

gen Anmeldungsunterlagen vorgenommene sprachliche Glattung.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der die in 8 22 Abs 1iVm § 21 Abs 1 Nr 1, 2 und 4 PatG
vorgesehene Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit, der mangelnden
Ausfiihrbarkeit und der unzulassigen Anderung geltend gemacht werden, ist un-
begriindet.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Umkodieren einer Folge Datenbits in
eine Folge Kanalbits sowie einen Demodulator zum Dekodieren der entsprechend
dem Verfahren kodierten Datenbits und einen Aufzeichnungstrager mit einer mit-
tels dieses Verfahrens erzeugten Informationsstruktur mit Folgen von Kanalbitzel-

len.

Nach der Patentbeschreibung wird dabei die Folge Datenbits in unmittelbar auf-
einanderfolgende Bloécke von je m Datenbits aufgeteilt und diese Blécke in aufein-
anderfolgende Bloécke von (n1 + n2) Kanalbits (n1 + n2 > m) umkodiert. Die Blocke
Kanalbits enthalten je einen Block von nl Informationsbits und einen Block von n2
Trennbits derart, dass aufeinanderfolgende Blécke Informationsbits durch jeweils
nur einen Block Trennbits getrennt werden, zwei aufeinanderfolgende Kanalbits
eines ersten Typs, des Typs ,1“, durch mindestens d unmittelbar aufeinanderfol-
gende Bits eines zweiten Typs, des Typs ,0“ getrennt werden und die Anzahl un-

mittelbar aufeinanderfolgender Kanalbits vom zweiten Typ hochstens Kk ist.



Bei der digitalen Ubertragung oder in magnetischen und optischen Aufnahme-
bzw. Wiedergabesystemen liege die zu Ubertragende bzw. aufzunehmende Infor-
mation meistens in einer Folge von Zeichen vor, die zusammen das (oft binare)
Alphabet bildeten. Das binare Alphabet werde durch die Zeichen ,1“ und ,0“ dar-
gestellt. Das eine Zeichen, bspw. die ,1%, koénne auf der Magnetplatte, dem Mag-
netband oder auf der optischen Platte als Ubergang zwischen zwei Zustanden von
Magnetisierung oder zwei Orten eines optisch aktiven Bereichs festgelegt werden.
Das andere Zeichen, die ,0“, werde durch das Fehlen eines derartigen Ubergan-

ges festgeleqgt.

Infolge bestimmter Systemanforderungen bestinden in der Praxis fur die Folgen
von Zeichen, die auftreten dirften, Beschrankungen. So werde in manchen Sys-
temen die Anforderung gestellt, dass die Folge von Zeichen selbsttaktend sei.
Dies bedeute, dass die Folge zu uUbertragender bzw. aufzunehmender Zeichen
gentigend Ubergange aufweisen miisse, um ein Taktimpulssignal, das zu Detekti-
on und Synchronisation notwendig sei, aus der Zeichenfolge zu erzeugen. Eine
andere Anforderung konne sein, dass bestimmte Zeichenfolgen in dem Informati-
onssignal vermieden werden sollen, weil diese Folgen bestimmten Zwecken,
bspw. Synchronisationsfolgen, vorbehalten wirden. Eine Nachahmung der Syn-
chronisierungsfolge durch das Informationssignal beeintrachtige die Eindeutigkeit
des Synchronisationssignals und damit die Eignung zu diesem Zweck. Eine weite-
re Anforderung kénne sein, die Ubergange einander nicht zu schnell folgen zu las-
sen, um die Intersymbolinterferenz zu beschranken.

Im Falle magnetischer oder optischer Aufzeichnung kdnne diese Anforderung
auch mit der Informationsdichte auf dem Aufzeichnungstrager in Zusammenhang
gebracht werden. Wenn bei einem bestimmten Mindestabstand zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Ubergangen auf dem Aufzeichnungstrager das entspre-
chende minimale Zeitintervall des aufzuzeichnenden Signals vergroRert werden

konne, werde die Informationsdichte in demselben Ausmald vergroRert. Auch die



erforderliche minimale Bandbreite hange mit dem minimalen Abstand zwischen

den Ubergéangen zusammen.

Wenn Informationskanéle benutzt wirden, die keinen Gleichstrom Ubertragen, fuh-
re dies zu der Anforderung, dass die Zeichenfolgen in dem Informationskanal ei-

nen moglichst geringen (oder Uberhaupt keinen) Gleichstromanteil aufwiesen.

Ein Verfahren der beschriebenen Art sei nach dem Stand der Technik bekannt
(vgl. Tang, D.T., Bahl, L.R., "Block codes for a class of constrained noiseless
channels®, Information and Control, Vol. 17, Nr. 5, Dez. 1970, Seiten 436-461). Ein
Nachteil der Kodierungsart nach diesem Verfahren sei, dass der Anteil der niedri-
gen Frequenzen (einschliel3lich Gleichstrom) an dem Frequenzspektrum des
Stromes von Kanalbits ziemlich hoch ist. Ein weiterer Nachteil sei, dass die Ko-
dierwandler (Modulator, Demodulator) und insbesondere der Demodulator verwi-
ckelt sind.

Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, ein Verfah-
ren der eingangs erwahnten Art zum Kodieren einer Folge Datenbits in eine Folge
Kanalbits zu schaffen, das die Niederfrequenzspektrumeigenschaften des aus den
Kanalbits abzuleitenden Signals verbessert und einen einfachen Demodulator er-

maoglicht.

Patentanspruch 1 beschreibt demgemaf

ein Verfahren zum Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits,
wobei die Folge Datenbits in unmittelbar aufeinanderfolgende Blécke von je m
Datenbits aufgeteilt wird und diese Blécke in aufeinanderfolgende Blocke von
(n1 + n2) Kanalbits (n1 + n2 > m) umkodiert werden und wobei die Bl6cke Ka-
nalbits je einen Block von nl Informationsbits und einen Block von n2 Trenn-
bits enthalten derart, dass aufeinanderfolgende Bldocke von Informationsbits

durch jeweils nur einen Block Trennbits getrennt werden und dass eine (d, k)-



Bedingung erfullt ist, d.h. dass zwei aufeinanderfolgende Kanalbits von einem

ersten Typ, des Typs ,1“ durch mindestens d dann héchstens k unmittelbar

aufeinanderfolgende Bits eines zweiten Typs, des Typs ,0“ getrennt werden,

gekennzeichnet durch die nachfolgenden Schritte:

1.

das Umwandeln der Blocke von m Bits enthaltender Datenbits in nl Bits
enthaltende Blocke Informationsbits derart, dass die (d, k)-Bedingung erfllt
ISt;

das Erzeugen mehrerer méglicher Blécke von (nl1 + n2) Kanalbits durch Er-
ganzen je eines Blocks von nl Informationsbits durch jeweils einen Block
aus der Menge aller moglichen Blocke von n2 Trennbits;

das Bestimmen derjenigen Blécke von Kanalbits aus den mdglichen BI6-
cken von Kanalbits, die in Bezug auf den jeweils vorhergehenden und
nachfolgenden Block von Kanalbits die (d, k)-Bedingung erfillen;

das Ermitteln des Gleichstromanteils jedes der so bestimmten Blocke von
Kanalbits, die in dem vorhergehenden Schritt ermittelt wurden;

das Auswéhlen des Blocks von Kanalbits mit minimalem Gleichstromanteil

aus den in Schritt 4 bestimmten Blocken.

Sachanspruch 11 der auf Anspruch 1 und die Unteranspriiche 2 bis 8 zurtickbe-

zogen sind, betrifft

»11. Aufzeichnungstrager

a)

b)

mit einer gemald dem Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 8
erzeugten Informationsstruktur

mit Folgen von Kanalbitzellen, die je ein Bit enthalten, dessen Wert
durch einen Pegeliibergang oder einen fehlenden Pegelibergang

am Anfang der Bitzelle dargestellt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass
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C) der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pegellibergangen
maximal gleich (k + 1) Bitzellen und minimal gleich (d + 1) Bitzellen
ist und dass

d) hdchstens zwei aufeinanderfolgende maximale Abstande von (k + 1)
Bitzellen der Pegellibergéange auftreten, die Teil einer Synchronisa-

tionsinformation bilden.”

A. Die Schutzdauer des Patents ist zwar am 29. Juni 2001 abgelaufen; in Anbet-
racht eines parallellaufenden Verletzungsstreits ist aber das Rechtsschutzbedurf-

nis der Klagerin im vorliegenden Verfahren unzweifelhaft und unstreitig.

B. Zum Patentanspruch 1

Der Patentanspruch 1 ist rechtsbestandig. Die von der Klagerin gegen diesen An-
spruch geltend gemachten Widerrufsgrinde gemaf 8 21 Absatz 1 Nr 2 und 4 ste-
hen ihm nicht entgegen. Der Anspruchsgegenstand geht nicht Gber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus und ist auch im Pa-
tent so deutlich und vollstandig offenbart, dal3 der Fachmann - hier ein Entwickler
mit nachrichtentechnischer Hoch- oder Fachhochschulausbildung und mit mehr-
jahrigen Erfahrungen auf dem Gebiet der digitalen Signalcodierung - ihn ausfihren

kann.

1. Die Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 1 ist fir den Fachmann aus den
urspringlichen Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehorend entnehmbar
und zwar aus dem ursprunglichen Anspruch 1 iVm der urspringlichen Beschrei-
bung, Seite 9, Zeilen 19 bis 25, Seite 11, Zeile 6 bis Seite 12, Zeile 4 und dem auf
Seite 14, Zeile 17 bis Seite 16, Zeile 37 erlauterten FluR3diagramm von Figur 3.

Aus den vorgenannten Passagen der urspriinglichen Unterlagen ist Folgendes er-
sichtlich:
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Bei dem beschriebenen Verfahren wird sukzessive ein Block von Datenbits nach
dem anderen in einen entsprechenden Block von Kanalbits so umcodiert, dal3 die
Kanalbits eine (d, k)-Bedingung erfillen (Oberbegriff des urspringlichen An-

spruchs 1).

Der jeweilige Block von Datenbits wird zun&chst in einen entsprechenden Block
von nl Informationsbits umgewandelt (Schritt 1 des urspringlichen Anspruchs 1),
der die (d, k)-Bedingung erfillt (S 9 Z 19 bis 25).

Durch Erganzen dieses Blocks von nl Informationsbits durch alle moglichen Bit-
kombinationen eines Blocks von n2 Trennbits werden mehrere mogliche Blocke
von nl + n2 Kanalbits erzeugt (Schritt 2 des urspriinglichen Anspruchs 1 iVm S 11
Z 6 bis 18).

Aus diesen moglichen Blocken von nl + n2 Kanalbits werden diejenigen bestimmt,
die in bezug auf den vorhergehenden Block, dh beim Anschlie3en an diesen, die
(d, k)-Bedingung erfillen (Schritte 4 und 5 des urspringlichen Anspruchs 1 iVm
S 11 7 18 bis 25; ebenso Blocke 9 und 10 des FluRdiagramms).

Der Gleichstromanteil jedes der so bestimmten Blocke von Kanalbits wird ermittelt
(Schritt 3 des ursprunglichen Anspruchs 1 iVm S 11 Z 18 bis 26, wonach die Rei-
henfolge der (d, k)-Prifung und der Ermittlung des Gleichstromanteils beliebig ist,
also der erstgenannte Vorgang dem Zweitgenannten vorangehen kann; Block 8
des Flu3diagramms).

Aus den so bestimmten Blocken wird schlie3lich derjenige mit dem minimalen
Gleichstromanteil ausgewanhlt (Schritt 6 des urspriinglichen Anspruchs 1 iVvm S 11
Z 28 bis 36).

Die gemaly obigem aus den urspringlichen Unterlagen enthnommenen Verfah-

rensschritte bilden inhaltlich die Merkmale des geltenden Anspruchs 1. Dabei kann
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Schritt 3 des geltenden Anspruchs 1 nur so verstanden werden, dal’ gepruft wird,
ob die (d, k)-Bedingung beim Anschliel3en des jeweiligen "moglichen” Blocks an
den vorhergehenden Block erfillt ist, wie aus den oben angefiihrten Stellen der
ursprunglichen Unterlagen - Seite 11, Zeile 18 bis 25 sowie Blécke 9 und 10 des
FluRdiagramms - ohne weiteres hervorgeht. Der im geltenden Anspruch 1 aufge-
fuhrte "nachfolgende” Block ist demnach der gerade zu Uberprifende Block aus
den "mdoglichen” Blocken.

Bei dieser Sachlage kénnen die von der Klagerin angefuhrten Unterschiede des
Anspruchs 1 in der ursprunglichen bzw der erteilten Fassung dahinstehen, da es
grundsétzlich zulassig ist, den urspriinglichen Patentanspruch im Prifungsverfah-
ren klarzustellen, zu erganzen oder zu modifizieren, soweit die Ubrigen Anmel-

dungsunterlagen hierfur eine Offenbarungsgrundlage bilden.

Insbesondere war es entgegen der Auffassung der Klagerin zulassig, an die Stelle
der die (d, k)-Prifung tber die Blockgrenzen hinweg betreffenden Schritte 4 und 5
des urspringlichen Anspruchs 1, die kompliziert und schwer verstandlich formu-
liert sind, die auf das wesentliche abzielende Formulierung gemafd Schritt 3 der
erteilten Fassung zu setzen, die der Aussage in der urspruinglichen Beschreibung,
Seite 11, Zeile 21 bis 25 entspricht.

2. Die Klagerin konnte den Senat auch nicht von der mangelnden Ausfihrbarkeit

des Verfahrens nach Anspruch 1 Gberzeugen.

Die Klagerin hat diesbezuglich argumentiert, gemaf3 Anspruch 1 solle in bezug auf
den vorhergehenden und nachfolgenden Block von Kanalbits die (d, k)-Bedingung
erfillt werden, die Kanalbitstruktur des nachfolgenden Blocks sei aber noch nicht
festgelegt und der Fachmann erhalte keinen Hinweis, wie er dementsprechend

vorgehen solle.
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Dieser Einwand greift jedoch nicht durch. Wie namlich oben unter Ziffer 1 bereits
dargelegt wurde, ist der hier angesprochene Verfahrensschritt 3 des Anspruchs 1
dahingehend auszulegen, dal3 unter dem "nachfolgenden Block" der aus der
Menge der "moglichen” Blécke von Kanalbits stammende gerade betrachtete
Block von Kanalbits zu verstehen ist. Die hierzu oben angefihrten Stellen der ur-
sprunglichen Unterlagen finden sich auch in der Patentschrift (dort S 6 Z 65 bis
S 7 Z 3 sowie Blocke 9 und 10 des Flul3diagramms der Fig 3).

Die von der Klagerin behauptete Schwierigkeit, einen noch gar nicht festgelegten
Block fur die (d, k)-Prifung heranziehen zu missen, besteht demnach bei der ge-

botenen fachméannischen Auslegung des Anspruchs 1 nicht.

3. Der Senat hat keinen Zweifel daran, dal3 das Verfahren nach Anspruch 1 ge-
genuber dem bisher bekannt gewordenen Stand der Technik patentfahig ist. Die
Klagerin hat hierzu nichts Gegenteiliges vorgetragen.

C. Zum Patentanspruch 11

Auch der Patentanspruch 11 ist rechtsbestandig. Ihm stehen weder absolute
Grinde nach § 21 Absatz 1 Nr 2 und 4 PatG, noch der Grund mangelnder Patent-
fahigkeit nach § 21 Absatz 1 Nr 1 entgegen.

1. Gegenstand des Patentanspruchs 11 ist ein Aufzeichnungstrager mit einer In-
formationsstruktur, die in der allgemeinsten, dh, nur auf Anspruch 1 riickbezoge-
nen Fassung des Anspruchs 11 nach Anspruch 1 erzeugt sein soll und die weite-
ren im Anspruch 11 aufgefihrten Merkmale haben soll. Dieser Anspruchsgegens-
tand muf3 unabhangig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzung fur die Pa-
tentierbarkeit erfillen (BGH GRUR 93, 651 - Tetraploide Kamille sowie GRUR 79,
461 - Farbbildrohre).
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Die Rickbeziehung auf den Anspruch 1 ergibt fir den Aufzeichnungstrager nach
Anspruch 11 insbesondere die Merkmale, dald die die Informationsstruktur bilden-
den aufgezeichneten Kanalbits die (d, k)-Bedingung erfillen und daf} sie block-

weise gleichstromminimiert sind.

Die im Anspruch 11 aufgefuhrten Merkmale besagen ua, daf3 die Informations-
struktur Folgen von Kanalbitzellen aufweist, die je ein Bit enthalten, dessen Wert
durch einen Pegeliibergang oder einen fehlenden Pegelibergang am Anfang der
Bitzelle dargestellt wird und daf3 der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Pegelibergdngen maximal gleich (k + 1) Bitzellen und minimal gleich (d + 1) Bit-
zellen ist. Diese Merkmale stehen entgegen der Auffassung der Klagerin mit der

(d, k)-Bedingung nicht im Widerspruch.

Wahrend namlich bei der Definition der (d, k)-Bedingung im Anspruch 1 davon die
Rede ist, da? "zwei aufeinanderfolgende Kanalbits von einem ersten Typ, des
Typs "1", durch mindestens d dann héchstens k unmittelbar aufeinanderfolgende
Bits eines zweiten Typs, des Typs "0" getrennt werden", nimmt der Wortlaut des
Anspruchs 11 auf den "Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Pegellbergan-
gen" Bezug. Dieser Abstand ist aber, in Langen von Bitzellen ausgedrickt, jeweils
um 1 groRRer als die Anzahl der zwischen den zugeordneten aufeinanderfolgenden
Einsen liegenden Nullen, wie man ohne weiteres aus einem Vergleich der Wellen-

form WF mit dem Block BCi von Kanalbits in Figur 1 der Patentschrift entnimmit.

Es kommt somit im Anspruch 11 klar zum Ausdruck, was beansprucht wird. Es
handelt sich nicht, wie die Klagerin meint, lediglich um eine anspruchséhnlich for-
mulierte Beschreibung, sondern um eine Anspruchsart, die auch in der Entschei-
dung "Farbbildréhre” (BGH GRUR 79, 461) vorlag und keine unabhangige zweite
Losung, sondern eine zweite Auspragung eines erfinderischen Gedankens betrifft.

2. Dal’ es sich bei einem Aufzeichnungstrager um einen technischen Gegenstand

handelt, dem anspruchsgemal hinzutretende Merkmale die Technizitat nicht neh-
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men konnen, steht fur den Senat auler Frage (BGH GRUR 00, 1007
- Sprachanalyseeinrichtung).

Entgegen der Auffassung der Klagerin steht dem Anspruchsgegenstand auch
nicht der AusschlieBungsgrund des 8§ 1 Absatz 2 Nr 4 PatG iVm Absatz 3 (Wie-
dergabe von Informationen als solchen) entgegen.

Um eine bloRe Wiedergabe von Informationen handelt es sich schon deshalb
nicht, weil der beanspruchte Aufzeichnungstrager mit der auf ihm aufgezeichneten
Informationsstruktur nicht dazu bestimmt ist, dem Menschen Informationsinhalte
direkt zu vermitteln, wie es zB bei Tabellen, Formularen, Schriftanord-nungen udgl
der Fall ist, die deswegen vom Patentschutz ausgeschlossen sind (Schulte PatG
6. Aufl 8 1 Rdn 119). Vielmehr dient der Aufzeichnungstrager, wie fur den Fach-
mann ohne weiteres Klar ist, dazu, mit einer Wiedergabeeinrichtung zusammen-
zuwirken, die zur Abtastung und Verarbeitung der aufgezeichneten Bitfolgen aus-

gebildet ist.

Auch wenn man die von den Parteien erorterte, zu der gleichlautenden Bestim-
mung von Artikel 52 (2) (d) und (3) EPU ergangene Entscheidung "Datenstruktur-
produkt/PHILIPS" des EPA (GRUR Int 2001, 167) betrachtet, ist festzustellen, daf3
auch deren Grundsétze nicht dazu fuhren, im Anspruchsgegenstand eine Wieder-

gabe von Informationen im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr 4 PatG zu erblicken.

Der vorliegend beanspruchte Aufzeichnungstrager ist nadmlich nur durch die auf
ihm aufgezeichnete funktionelle Datenstruktur gekennzeichnet, die auf das Sys-
tem abgestimmt ist, in der der Aufzeichnungstrager zu verwenden ist, wohingegen

ein kognitiver Gehalt der aufgezeichneten Daten keine Rolle spielt.

Wie dazu im einzelnen der Patentschrift zu entnehmen ist, hat die Erfillung der (d,
k)-Bedingung iVm dem Merkmal, wonach der Wert eines Bits durch einen

Pegelibergang oder einen fehlenden Pegelibergang am Anfang der Bitzelle dar-



-16 -

gestellt wird, den Sinn, einerseits die Taktung einer die Aufzeichnung abtastenden
Wiedergabeeinrichtung sicherzustellen und andererseits die Ubergange nicht zu
schnell aufeinanderfolgen zu lassen, um die Mindestbandbreite und die Intersym-
bolinterferenz maéglichst gering zu halten (Patentschrift S 3 Z 36 bis 65). Die Mini-
mierung des Gleichstromanteils soll die Zuverlassigkeit der Detektion der aufge-
zeichneten Signale verbessern (Patentschrift S 6 Z 56 bis 58), wahrend die Syn-
chronisationsinformation es der Wiedergabeeinrichtung ermdglichen soll, zwi-

schen den Informationsbits und den Trennbits zu unterscheiden (Patentschrift S 8

Z 66 bisS9Z5).

Die die Informationsstruktur beschreibenden Anspruchsmerkmale sind daher nach

Uberzeugung des Senats technischer Natur.

3. Der Anspruch 11 geht auch nicht Gber den Inhalt der Anmeldung in der ur-
sprunglich eingereichten Fassung hinaus. Sein Merkmalsinhalt ist fur den Fach-
mann dem urspringlichen Anspruch 12 iVm Teilen der Ubrigen urspriinglichen

Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehtérend entnehmbar.

Das von der Klagerin diesbezuglich aufgefuhrte Merkmal des urspriinglichen An-
spruchs 12

"dal3 hdchstens Folgen des doppelten maximalen Abstandes von (k+1) Bitzellen
auftreten und dal3 diese Folgen einen Teil einer Synchronisationsfolge bilden”

mag zwar mifldverstandlich formuliert sein. Die von der Klagerin vertretene Ausle-
gung dieses Merkmals dahingehend, da3 damit Folgen mit einem Abstand zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Pegeliibergangen vom Doppelten des Abstan-
des von k + 1 Bitzellen gemeint seien, wird bereits dadurch ausgeschlossen, dal3
dies die k-Bedingung verletzen wirde, die gemald dem ersten kennzeichnenden

Merkmal des urspriinglichen Anspruchs 12 aber eingehalten wird.

Aus Seite 17, Zeile 29 bis Seite 18, Zeile 25 der urspringlichen Beschreibung und

der Darstellung des Blocks Synchronisationsbits in Figur 4 wird dagegen fur den
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Fachmann klar, was mit dem fraglichen Merkmal gemeint ist: Zwei unmittelbar
aufeinanderfolgende, je die Lange von k + 1 Bitzellen aufweisende Abstande zwi-
schen Pegelibergéngen sind Teil einer Synchronisationsinformation, wobei das

unmittelbare Aufeinanderfolgen von drei derartigen Abstdnden vermieden wird.

Dieser aus den ursprunglichen Unterlagen entnehmbare Sachverhalt wird mit der
Formulierung des geltenden Anspruchs 11 "dal3 héchstens zwei aufeinanderfol-
gende maximale Abstéande von (k + 1) Bitzellen der Pegeliibergange auftreten, die

Teil einer Synchronisationsinformation bilden" zutreffend beschrieben.

Die Klagerin sieht auRerdem eine unzuldssige Anderung des geltenden An-
spruchs 11 darin, dal3 dieser im Unterschied zum urspriinglichen Anspruch 12, der
keine Ruckbeziehung aufweist, auf einen der Anspriiche 1 bis 8 riickbezogen ist.
Aufgrund dieser Riuckbeziehung sei eine Ausfiihrung entstanden, die offensichtlich
fehlerhaft und durch die urspringlichen Unterlagen nicht gedeckt sei.

Die Klagerin sieht wohl auch hier eine Diskrepanz zwischen der im Anspruch 1
aufgefiihrten (d, k)-Bedingung und dem oben schon erérterten Merkmal des An-
spruchs 11, welches sich auf den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Pegelubergdngen bezieht. DalR aber von einer Diskrepanz zwischen diesen
Merkmalen keine Rede sein kann, ist vorstehend unter Punkt 1 bereits dargelegt

worden.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 11 ist in den Patentunterlagen auch so deutlich

und vollstandig offenbart, dafl3 ein Fachmann ihn ausfiihren kann.

Die Klagerin hat sich zu diesem Widerrufsgrund auf die von ihr gesehene Diskre-
panz zwischen der im Anspruch 1 aufgefuhrten (d, k)-Bedingung und den im An-
spruch 11 aufgefuhrten maximalen und minimalen Abstanden zwischen

Pegelubergangen berufen. Diesbezlglich wird jedoch auf die Darlegungen unter

dem obigen Punkt 1 verwiesen.
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5. Fur den Anspruch 11 ist auch die beanspruchte Prioritat vom 14. Juli 1980 zu-

grunde zu legen.

Es kann dahinstehen, ob der von der Klagerin diesbezuglich angefiihrte An-
spruch 2 der Voranmeldung die beanspruchte Prioritat des Anspruchs 11 zu be-

grunden vermag.

Wie unter dem vorstehenden Punkt 3 jedoch bereits dargelegt worden ist, war der
Merkmalsinhalt des Anspruchs 11 aus den urspringlichen Anmeldungsunterlagen
fur den Fachmann entnehmbar. Die dabei herangezogenen Teile der ursprungli-
chen Anmeldungsunterlagen sind inhaltlich gleichlautend auch in den Unterlagen
der Voranmeldung enthalten, namlich dort auf Seite 22, Zeile 26 bis 35 und Sei-
te 14, Zeile 37 bis Seite 15, Zeile 27 sowie Figur 4.

Der Gegenstand des Anspruchs 11 ist somit entgegen der Auffassung der Klage-
rin auch in den Unterlagen der Voranmeldung als zur Erfindung gehérend offen-

bart worden.

6. Der Senat hat keinen Zweifel daran, dal3 der Gegenstand des Anspruchs 11

gegenuber dem bisher bekannt gewordenen Stand der Technik patentfahig ist.

Die Klagerin hat zwar behauptet, der Gegenstand des Anspruchs 11 sei durch die
von ihr zitierte AES-Veroffentlichung neuheitsschéadlich vorweggenommen. Da
diese Veroffentlichung jedoch ein Nachdruck eines fur eine Tagung vom
31. Oktober bis 3. November 1980 bestimmten Manuskripts ist, bleibt sie in Anbet-
racht der fur den Anspruch 11 geltenden Prioritdt vom 14. Juli 1980 fur die Frage
der Patentfahigkeit aul3er Betracht.

D. Gegen die Patentanspriiche 2 bis 10 und 12 bis 15 hat die Klagerin keine ge-

sonderten, dh, unabhangig von den oben behandelten Angriffen auf die Anspri-
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che 1 und 11 bestehenden Bedenken vorgetragen. Fir den Senat ist nichts er-

kennbar, was den Rechtsbestand dieser Anspriiche in Frage stellen kdnnte.

E. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1
ZPO, der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs 1 PatG iVm §
709 ZPO.

Dr. Schwendy Obermayer Kalkoff Schuster Dr. Hartung
Wel
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