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betreffend die Patentanmeldung 10 2006 038 411.3
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beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fir Klasse H 04 L - hat
die am 17. August 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene

Patentanmeldung mit der Bezeichnung

,Empfanger und Verfahren zum Empfangen eines ein Kanalprofil

aufweisenden Datensignals®

durch Beschluss vom 23. August 2007 zuriickgewiesen.

Der Zurtickweisung lagen die Patentanspriiche vom Anmeldetag zugrunde.

Die Zurickweisung der Patentanmeldung hat die Prifungsstelle damit begrin-
det, dass Patentanspruch 1 aus den Grinden des § 34 Abs. 4 PatG nicht ge-
wahrbar sei, da es ihm an einer klaren technischen Lehre fehle. Die Prufungs-
stelle fihrte u. a. aus, dass ein dem Erfordernis der ausfiihrbaren Offenbarung
nicht gentigender Anspruch nicht gewahrbar sei und verwies zur Erlauterung
dieser Ansicht auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom
22. Mai 2006 - Neurodermitis-Behandlungsgerat (21 W (pat) 42/04 - BIPMZ
2006, 419 ff.)

Gegen den Zurlckweisungsbeschluss hat die Anmelderin mit Schreiben vom

16. Januar 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am



22. Januar 2008, Beschwerde eingelegt. Mit der mit Schreiben vom
11. Marz 2009 eingereichten Begrindung, eingegangen am Bundespatentge-
richt am 17. Marz 2009, verfolgt die Anmelderin und Beschwerdefihrerin ihre
Anmeldung mit geanderten Ansprichen weiter. Diese hat sie mit Schreiben
vom 1. August 2012, eingegangen als Faxeingabe beim Bundespatentgericht
am selben Tage, erneut geéndert durch Einreichung eines neuen Hauptantrags
und zweier Hilfsantrdge 1 und 2. Mit einer letzten Eingabe am Tag vor der
mindlichen Verhandlung, dem 5. August 2012, ist ein weiterer Hilfsantrag

(,Hilfsantrag 0“) zur Gerichtsakte gelangt.

Der Verfahrensbevollméchtigte der Anmelderin beantragt in der mundlichen

Verhandlung,

den Beschluss der Prifungsstelle der Klasse H 04 L des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 23. August 2007 aufzuheben
und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu er-

teilen:

Bezeichnung:
Empfanger zum Empfangen eines ein Kanalprofil aufweisenden

Datensignals

Patentanspriche:

Hauptantrag mit Patentanspriichen 1 bis 9 vom 1. August 2012
Hilfsantrag O mit Patentanspriichen 1 bis 8 vom 5. August 2012
Hilfsantrag 1 mit Patentanspriichen 1 bis 9 vom 1. August 2012
Hilfsantrag 2 mit Patentansprichen 1 bis 8 vom 1. August 2012



Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1, 2, 4 bis 18 vom 17. August 2006
Beschreibungsseite 3 aus der Eingabe vom 3. April 2007
Beschreibungsseiten 3a, 19 aus der Beschwerdebegrindung vom
17. Mérz 2009

Zeichnungen:
Figuren 1 bis 5 vom 25. Oktober 2006.

Der Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet:

,1. Empfanger zum Empfangen eines ein Kanalprofil aufweisenden

Datensignals mit

- einem Entzerrer (203), dem das Datensignal zufuihrbar ist,
wobei der Entzerrer (203) eine Vielzahl von Filtern (303, 304,
305, 306) und eine an die Filter (303, 304, 305, 306) gekop-
pelte Schaltvorrichtung (206) aufweist,

- einer Auswahlvorrichtung (205), die derart eingerichtet ist,
dass sie in Abhangigkeit des Kanalprofils eine erste Zahl aus
einer ersten Anhaufung des Datensignals und eine zweite
Zahl aus einer zweiten Anhaufung des Datensignals ermit-
telt,

- einem Speicherelement (302), das an den Entzerrer (203)
gekoppelt ist und derart eingerichtet ist, dass das Datensi-
gnal abschnittsweise im Speicherelement (302) hinterlegbar
ist,

- wobei die Schaltvorrichtung (206) derart eingerichtet ist, dass
sie eine der ersten Zahl entsprechende Anzahl von linearen
Filtern (303, 304, 305, 306) zu einem ersten Gesamtfilter

verbindet und eine der zweiten Zahl entsprechende Anzahl



von linearen Filtern (303, 304, 305, 306) zu einem zweiten
Gesamtfilter verbindet.”

Hieran schlieBen sich die Unteranspriiche 2 bis 9 gemald Hauptantrag an, zu

deren Wortlaut auf die Gerichtsakte verwiesen wird.

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag O lautet wie folgt (Anderungen gegen-

Uber Anspruch 1 gemald Hauptantrag unterstrichen oder durchgestrichen):

,1.  Empfanger zum Empfangen eines ein Kanalprofil aufweisenden

Datensignals mit

- einem Entzerrer (203), dem das Datensignal zufuhrbar ist,
wobei der Entzerrer (203) eine Vielzahl von Filtern (303, 304,
305, 306) und eine an die Filter (303, 304, 305, 306) gekop-
pelte Schaltvorrichtung (206) aufweist,

- einer Auswabhlvorrichtung (205), die derart eingerichtet ist,
dass sie in Abhangigkeit des Kanalprofils eine erste Zahl aus
einer ersten Anh&ufung des Datensignals und eine zweite
Zahl aus einer zweiten Anhaufung des Datensignals ermit-
telt,

- einem Speicherelement (302), das an den Entzerrer (203)
gekoppelt ist und—derart—eingerichtetist—dass—das—Daten-

ianal_abschnittsweise_im_Sneicherel 302) hinter
bar ist,

- wobei die Schaltvorrichtung (206) derart eingerichtet ist, dass
sie eine der ersten Zahl entsprechende Anzahl von linearen
Filtern (303, 304, 305, 306) zu einem ersten Gesamtfilter ver-
bindet und eine der zweiten Zahl entsprechende Anzahl von
linearen Filtern (303, 304, 305, 306) zu einem zweiten Ge-

samtfilter verbindet,



- und wobei das Datensignal abschnittsweise im Speicherele-

ment (302) hinterlegbar und anschlieBend dem ersten Ge-

samtfilter zuflhrbar ist, wobei die Daten aus dem Speicher-

element (302) beliebig auslesbar sind und somit dem ersten

Gesamtfilter und dem zweiten Gesamtfilter zu beliebigen

Zeitpunkten zufiihrbar sind.”

Hieran schliel3en sich die Unteranspriiche 2 bis 8 gemafd Hilfsantrag O an, zu
deren Wortlaut auf die Gerichtsakte verwiesen wird.

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 lautet wie folgt (Anderungen gegeniiber

Anspruch 1 gemald Hauptantrag unterstrichen):

,1. Empfanger zum Empfangen eines ein Kanalprofil aufweisenden

Datensignals mit

- einem Entzerrer (203), dem das Datensignal zufuihrbar ist,
wobei der Entzerrer (203) eine Vielzahl von Filtern (303, 304,
305, 306) und eine an die Filter (303, 304, 305, 306) gekop-
pelte Schaltvorrichtung (206) aufweist,

- einer Auswahlvorrichtung (205), die derart eingerichtet ist,
dass sie in Abhangigkeit des Kanalprofils eine erste Zahl aus
einer ersten Anhaufung des Datensignals und eine zweite
Zahl aus einer zweiten Anhaufung des Datensignals ermit-
telt,

- einem Speicherelement (302), das an den Entzerrer (203)
gekoppelt ist und derart eingerichtet ist, dass das Datensi-
gnal abschnittsweise im Speicherelement (302) hinterlegbar

ist, wobei das Speicherelement (203) als Ringspeicher oder

als dynamischer Zugriffsspeicher ausgeleagt ist,




- wobei die Schaltvorrichtung (206) derart eingerichtet ist, dass
sie eine der ersten Zahl entsprechende Anzahl von linearen
Filtern (303, 304, 305, 306) zu einem ersten Gesamtfilter ver-
bindet und eine der zweiten Zahl entsprechende Anzahl von
linearen Filtern (303, 304, 305, 306) zu einem zweiten Ge-

samffilter verbindet.”

Hieran schliel3en sich die Unteranspriiche 2 bis 9 gemaf Hilfsantrag 1 an, zu

deren Wortlaut auf die Gerichtsakte verwiesen wird.

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 lautet wie folgt (Anderungen gegeniiber
Anspruch 1 gemald Hauptantrag unterstrichen oder durchgestrichen):

,1.  Empfanger zum Empfangen eines ein Kanalprofil aufweisenden
Datensignals mit
- einem Entzerrer (203), dem das Datensignal zufuihrbar ist,
wobei der Entzerrer (203) eine-Vielzahlvon-Filtern{(303,-304;
305,-306) ein erstes Filter (303), ein zweites Filter (304), ein
drittes Filter (305) und ein viertes Filter (306) und eine an die
Filter (303, 304, 305, 306) gekoppelte Schaltvorrich-
tung (206) aufweist,

- einer Auswahlvorrichtung (205), die derart eingerichtet ist,
dass sie in Abhangigkeit des Kanalprofils eine erste Zahl aus
einer ersten Anh&ufung des Datensignals und eine zweite
Zahl aus einer zweiten Anhaufung des Datensignals ermit-
telt,

- einem Speicherelement (302), das an den Entzerrer (203)
gekoppelt ist und derart eingerichtet ist, dass das Datensi-
gnal abschnittsweise im Speicherelement (302) hinterlegbar
ist,



ein Entzerrereingang (301), welcher mit dem Speicherele-

ment (302) verbunden ist,

ein_Addierer (310), mit welchem die Filter (303, 304, 305,
306) ausgangsseitig verbunden sind und welcher die Aus-
gangssignale der Filter (303, 304, 305, 306) addiert

ein Entzerrerausgang (311), an welchem das addierte Signal

von dem Addierer (310) bereitgestellt wird,

wobei die Schaltvorrichtung (206) derart eingerichtet ist, dass
sie eine der ersten Zahl entsprechende Anzahl von linearen
Filtern (303, 304, 305, 306) zu einem ersten Gesamitfilter ver-
bindet und eine der zweiten Zahl entsprechende Anzahl von
linearen Filtern (303, 304, 305, 306) zu einem zweiten Ge-
samtfilter verbindet,

wobei die Schaltvorrichtung (206) ein erstes Schaltele-

ment (307), ein zweites Schaltelement (308) und ein drittes

Schaltelement (309) aufweist, der Datenspeicher (302) mit

einem ersten Filter (303), dem ersten Schaltelement (307),

dem zweiten Schaltelement (308) und dem dritten Schaltele-

ment (309) verbunden ist, das erste Schaltelement (307) mit

dem ersten Filter (303) und einem zweiten Filter (304) ver-

bunden ist, wobei je nach einem gewahlten Zustand des ers-

ten Schaltelements (307) das zweite Filter (304) eingangs-

seitig entweder mit dem Datenspeicher (302) oder mit dem

ersten Filter (303) verbunden ist, das zweite Schaltele-

ment (308) mit einem dritten Filter (305) und dem zweiten Fil-

ter (304) verbunden ist, wobei je nach einem Schaltzustand
des zweiten Schaltelements (308) das dritte Filter (305) ein-

gangsseitig mit dem Datenspeicher (302) oder dem zweiten
Filter (304) verbunden ist, das dritte Schaltelement (309) mit

einem vierten Filter (306) und dem dritten Filter (304) verbun-

den ist, wobei je nach einem Schaltzustand des dritten




Schaltelements (309) das vierte Filter (306) eingangsseitiq

entweder mit dem Datenspeicher (302) oder mit dem dritten
Filter (305) verbunden ist.”

Hieran schliel3en sich die Unteranspriiche 2 bis 8 gemaf Hilfsantrag 2 an, zu
deren Wortlaut ebenfalls auf die Gerichtsakte verwiesen wird.

Die Anmelderin und Beschwerdefuhrerin halt die Erfindung in der Anmeldung
fur so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kon-
ne. Im Ubrigen seien die Gegenstiande des Anspruchs 1 gemaR Hauptantrag
und gemanR den Hilfsantragen 0, 1 und 2 patentfahig, da sie neu seien und auch

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhten.

Bezuglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg. Die Anmeldung enthélt in der im
Beschwerdeverfahren beanspruchten Fassung nach Hauptantrag wie auch in
den Fassungen nach den Hilfsantragen 0, 1 und 2 nicht beseitigte Mangel
i.S.d. 845 Abs. 1i. V. m. § 38 und § 34 Abs. 4 PatG, die einer Patenterteilung
entgegenstehen. Die Zurickweisung der Anmeldung durch die Prufungsstelle
ist daher im Ergebnis zu Recht erfolgt (§ 48 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft laut Ursprungsunterlagen Seite 1, Absatz 2 bis Sei-
te 3, Absatz 3 einen Empfanger sowie ein Verfahren zum Empfangen eines Da-
tensignals, das ein so genanntes Kanalprofil aufweist. Insbesondere in Mobil-
funksystemen wirden von einem Sender zu einem Empfanger Ubertragene Da-
tensignale Einflissen des physikalischen Ubertragungskanals unterliegen, wie

er beispielsweise durch die zwischen Sender und Empfanger befindliche Topo-
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graphie der Freiluftiibertragungsstrecke verwirklicht sei. Hierbei kdnne es zur so
genannten Mehrwege-Ausbreitung des Datensignals kommen, da beispielswei-
se durch Reflektion, Streuung oder Beugung an Hindernissen - wie an Bergen
oder an Gebauden — das Datensignal auf unterschiedlichen Wegen zum Emp-
fanger gelange, was zu mehreren zeitlich verschobenen, unterschiedlich ge-
dampften und sich Uberlagernden Empfangsversionen des ausgesandten Da-
tensignals am Eingang des Empfangers fihre. Das empfangene Datensignal
sei folglich im Vergleich zum ausgesandten zeitlich dispergiert und ein Symbol
des Datensignals stdre seine Nachbarsymbole, so dass Signalverzerrungen im
empfangenen Datensignal auftreten wirden. Dieser Effekt werde als Intersym-

bol-Interferenz (ISI) bezeichnet.

Dem werde im Stand der Technik beispielsweise durch den Einsatz von so ge-
nannten Rake-Empféngern entgegengewirkt, die energiereiche Empfangsver-
sionen jeweils in einzelnen Korrelationsempfangern getrennt auswerten wirden
und die Ergebnisse zur Rekonstruktion des urspringlichen Datensignals nutzen
konnten (S. 2, Abs. 3 bis S. 3, Abs. 1). Ein weiteres hiermit kombiniert einge-
setztes Verfahren setze zur Reduzierung derartiger Stérungen, anstatt nur ei-
nen Ubertragungskanal vorzusehen, auf die Nutzung so genannter paralleler lo-
gischer Kandle, auch Code-Kanale genannt. Auch die Verwendung von Entzer-
rern, die einen linearen Filter mit variablen Filterkoeffizienten aufweisen wirden,

sei in diesem Zusammenhang bekannt (S. 3, Abs. 2).

Nachteilig an den genannten Vorgehensweisen sei, dass Rake-Empféanger etwa
nur bei einer niedrigen Anzahl von parallelen logischen Kanalen einsetzbar
seien (vgl. S. 3, Abs. 1) und die Rechenkomplexitat bei der Bestimmung der Fil-
terkoeffizienten im Rahmen der vorgeschlagenen Entzerrer schnell sehr grof3
werde. Grund hierfur sei, dass zur Berechnung der Filterkoeffizienten, die die
Eigenschaften eines Ubertragungskanals berticksichtigten, ein Koeffizienten-
algorithmus erforderlich sei, der eine Matrixinversion beinhalte. Die Rechen-

komplexitat wachse kubisch mit der Dimension der Matrix, die der Lange des
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linearen Filters entspreche. Technologisch seien der Matrixdimension Grenzen
gesetzt, da die Inversion der Matrix in einem bestimmten Zeitraum erfolgen
misse (vgl. S. 3, Abs. 2).

Es sei daher Aufgabe der Erfindung (S. 3, Abs. 4), einen Empfanger bzw. ein
Verfahren bereitzustellen, mit dem trotz der Mehrwege-Ausbreitung und daraus
resultierender Intersymbolinterferenz eine hohe Ubertragungsqualitat erreichbar
sei, selbst wenn hohe Datenlibertragungsraten erwinscht seien (also ver-
gleichsweise wenig Zeit flr eine komplexe Signalverarbeitung zur Verfiigung
stehe).

2. Der fur die Beurteilung der Lehre der Anmeldung zustandige Fachmann ist
nach Uberzeugung des Senats ein Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik mit
Universitatsabschluss und mehrjahriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der di-
gitalen Sende- und Empfangstechnik insbesondere der Optimierung des Emp-

fangs von Signalen im Mobilfunkbereich.

3. Einige der im Streitpatent verwendeten Begriffe bedirfen nach Ansicht des
Senats ausgehend vom Verstandnis dieses Fachmanns der nédheren Erlaute-

rung. Der Senat legt diesen Begriffen jeweils folgendes Verstandnis zu Grunde:

Ein Datensignal, das mit einer charakteristischen Signalenergie von einem Sen-
der zu einem Empfanger gesandt wird, ist ein binares (digitales) Signal, das
sich aus mehreren einzelnen Symbolen zusammensetzt, die aus einem oder

mehreren Bits aufgebaut sind.

Das empfangene Datensignal weist aufgrund der Mehrwegeausbreitung, d. h.
aufgrund der unterschiedlichen Laufzeit, die ein Datensignal auf den verschie-
denen Ausbreitungswegen bendtigt, um jeweils vom Sender zum Empfanger zu
gelangen, ein Kanalprofil auf. Dieses Kanalprofil beschreibt im Rahmen eines x-

y-Koordinatensystems die Verteilung der Signalenergie eines Symbols des Da-
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tensignals am Empfanger (y-Achse) als Funktion seiner jeweiligen Laufzeit vom
Sender zum Empfanger oder in Abhangigkeit vom Empfangszeitpunkt am Emp-
fanger (x-Achse). Charakteristisch fur ein Kanalprofil ist im vorliegenden Fall,
dass sich die Signalenergie eines Symbols des Datensignals um zeitlich ver-

schiedene Punkte im Koordinatensystem héauft.

Diese Haufungen der Signalenergie eines Symbols des Datensignals um die
genannten Zeitpunkte im Koordinatensystem werden als Anhaufungen bezeich-
net, die im Koordinatensystem aufgrund der Mehrwegeausbreitung fur jedes
Symbol eine fir die jeweilige Laufzeit-/Ausbreitungsgeschichte des einzelnen

Symbols kennzeichnende geometrische Breite aufweisen.

4. Hauptantrag

Der Empfanger zum Empfangen eines ein Kanalprofil aufweisenden Datensi-
gnals gemaR Anspruch 1 des Hauptantrags wird durch folgende Merkmale be-

schrieben (mit Merkmalsgliederung, ohne Angabe von Bezugszeichen):

M1  Empfanger zum Empfangen eines ein Kanalprofil aufweisen-
den Datensignals mit

M2  einem Entzerrer, dem das Datensignal zuflhrbar ist, wobei
der Entzerrer eine Vielzahl von Filtern und eine an die Filter
gekoppelte Schaltvorrichtung aufweist,

M3  einer Auswahlvorrichtung, die derart eingerichtet ist, dass sie
in Abhangigkeit des Kanalprofils eine erste Zahl aus einer
ersten Anhaufung des Datensignals und eine zweite Zahl
aus einer zweiten Anh&ufung des Datensignals ermittelt,

M4  einem Speicherelement, das an den Entzerrer gekoppelt ist
und derart eingerichtet ist, dass das Datensignal abschnitts-
weise im Speicherelement hinterlegbar ist,



-13 -

M5  wobei die Schaltvorrichtung derart eingerichtet ist, dass sie
eine der ersten Zahl entsprechende Anzahl von linearen
Filtern zu einem ersten Gesamtfilter verbindet und eine der
zweiten Zahl entsprechende Anzahl von linearen Filtern zu

einem zweiten Gesamtfilter verbindet.

Die Lehre des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag erweist
sich in der Anmeldung als nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein

Fachmann sie ausfihren kann (8§ 34 Abs. 4 PatG).

Eine Erfindung ist ausfuhrbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung ent-
haltenen Angaben dem fachménnischen Leser so viel an technischer Informa-
tion vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkdnnen in der
Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszufiihren. Eine fur die Ausfihrbarkeit hin-
reichende Offenbarung ist demnach gegeben, wenn der Fachmann ohne erfin-
derisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die
Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift
in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritatstag
praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH,
Urteil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916 - Klammernahtgeréat

m. w. N.). Dies ist hier nicht gegeben.

Die Merkmale des Anspruchs 1 sollen einen Empfanger zum Empfangen eines
ein Kanalprofil aufweisenden Datensignals beschreiben; jedoch wirft zumindest
eines der zur Charakterisierung des Empfangers angefiuihrten Merkmale im
Lichte der urspringlichen Offenbarung, der Funktionalitdt und der Funktionsfa-
higkeit Fragen auf, die fir den Fachmann mit Hilfe der Anmeldungsunterlagen

und seinen Fachkenntnissen nicht geklart werden kénnen.

Der mal3gebliche Fachmann versteht die Merkmale M1 und M2 im Licht der ur-

sprunglichen Offenbarung auf Seite 1, Zeilen 31 bis 33 und auf Seite 5 Absatz 3
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dergestalt, dass einem Entzerrer ein Datensignal zugefihrt wird, das aus ein-
zelnen Symbolen zusammensetzt ist, und dass dieser Entzerrer fur die Verar-
beitung dieses symbolbasierten Datensignales eine Vielzahl von Filtern und
eine an die Filter gekoppelte Schaltvorrichtung aufweist. Er vermag auch noch
der ursprunglichen Beschreibung zusammen mit seinem Fachwissen die Funk-
tionalitat des Merkmals M3 zu entnehmen (ebenfalls Seite 1, Zeilen 31 bis 33
und Seite 5 Absatz 3), namlich dass mittels einer Auswahlvorrichtung Zahlen
ermittelt werden, die sich - da das Datensignal der Mehrwegeausbreitung unter-
liegt - aus der Anhaufung der Signalenergie jeweils eines Symbols auf der Zeit-
achse des Koordinatensystems des Kanalprofils des Datensignals um zeitlich
verschiedene Punkte ergeben. Hier im speziellen, dass eine erste Zahl aus ei-
ner ersten Anhaufung der Signalenergie eines Symbols des Datensignals (auf-
grund der Signalausbreitung desselben auf einem ersten Ausbreitungsweg) und
eine zweite Zahl aus einer zweiten Anhaufung der Signalenergie desselben
Symbols des Datensignals (aufgrund der Signalausbreitung desselben auf

einem zweiten Ausbreitungsweg) ermittelt wird.

Der Fachmann versteht auch die konjunktivischen Formulierungen der Merkma-
le M2 und M4, denen gemal ,das Datensignal zuflihrbar (M2) und ,das Daten-
signal ... hinterlegbar® (M4) ist, im Merkmalskontext dergestalt, dass der bean-
spruchte Gegenstand so ausgebildet sein muss, dass er fur die angegebenen
Zwecke verwendbar ist (vgl. BGH - Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 88/09

— Elektronenstrahltherapiesystem, Tz. 17).

Das Merkmal M4, mit dem beansprucht wird, dass ein Speicherelement, das an
den Entzerrer gekoppelt ist, derart eingerichtet sein soll, dass das ,Datensignal
abschnittsweise im Speicherelement® hinterlegt wird, kann der Fachmann den
Ursprungsunterlagen zwar wortlich (Seite 7, Zeilen 3 bis 5 und Zeilen 6 bis 8;
Seite 14, Zeilen 20 bis 26), jedoch in seinem tatsachlichen Bedeutungsgehalt
und Wirkzusammenhang mit den anderen Merkmalen auch auf Grund seines

Fachwissens nicht entnehmen. Insbesondere ist fur ihn auch mit Hilfe seines
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Fachkdnnens nicht nacharbeitbar, welche Malinahme mit dem Begriff ,ab-
schnittsweise“ im gegebenen Zusammenhang mit dem Datensignal konkret um-
fasst sein soll; denn zum einen ist urspringlich nicht offenbart, ob es sich hier-
bei um signalenergiepegelmaRige oder zeitliche Unterteilungen des Datensi-
gnals in abgegrenzte Abschnitte handelt, zum anderen ist den Ursprungsunter-
lagen nichts dartber zu entnehmen, welche konkreten Kriterien fur die Bildung
derartiger Abschnitte zugrunde zu legen sind. Greift sich der Fachmann bei-
spielsweise den Zeitbereich heraus, d. h. unterteilt er ein empfangenes Datensi-
gnal zeitlich in einzelne Abschnitte, bleibt fir ihn ungekléart, ob beispielsweise
eine ,Anhaufung“ im Kanalprofil als eigener Abschnitt des Datensignals in einer
Reihe von weiteren im Kanalprofil existenten Anhaufungen von einem oder von
mehreren Symbolen gewertet und weiterverarbeitet werden soll, oder ob bei-
spielsweise eine nach nicht weiter bestimmten Kriterien ausgewéhlte einzelne
,2Anhaufung“ eines einzelnen Symbols selbst entweder im Zeit- oder im Signal-
energiepegelbereich in Abschnitte unterteilt und weiteren Verfahrensschritten

zugefuhrt werden soll.

Zur Uberzeugung des Senats wird der Fachmann somit auch unter Heranzie-
hung seines Fachwissens und Fachkdnnens nicht in die Lage versetzt, aus den
in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben so viel an technischer Informa-
tion zu ziehen, dass er den Empfanger zum Empfangen eines ein Kanalprofil
aufweisenden Datensignals gemafR Anspruch 1 des Hauptantrags mit der als
erfindungswesentlich erachteten so genannten ,abschnittsweisen“ Speicherung
gemall Merkmal M4 des aus einzelnen Symbolen bestehenden Datensignals
erfolgreich ausfihren kann. Vielmehr misste der Fachmann durch erfinderi-
sches Tatigwerden diese fehlenden Festlegungen in den urspringlichen Unter-

lagen erganzen.

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob auch das Merkmal M5 des

Anspruchs 1 gemalR Hauptantrag flir den Fachmann in den urspriinglichen Un
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terlagen so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass er es im gegebenen Zu-

sammenhang erfolgreich ausfiihren kann.

Mit dem mangelbehafteten Anspruch 1 gemald Hauptantrag fallen auch die auf
diesen ruckbezogenen Anspriche 2 bis 9 des Hauptantrags, da das Patent nur
so erteilt werden kann, wie es beantragt ist (BGH, Beschluss vom 26. Septem-
ber 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerat

m. w. N.).

5. Hilfsantrag 0, 1 und 2:

Da sich das fur die mangelnde Nacharbeitbarkeit des Empfangers zum Empfan-
gen eines ein Kanalprofil aufweisenden Datensignals des Anspruchs 1 gemaf
Hauptantrag maRRgebliche Teilmerkmal M4 auch in den Anspriichen 1 der Hilfs-
antrage 0, 1 und 2 in der Sachaussage identisch wiederfindet, gilt das zum An-
spruch 1 gemald Hauptantrag Ausgefiihrte entsprechend, namlich dass deren
Gegenstande jeweils im Kontext der Anmeldungsunterlagen nicht so offenbart
sind, dass ein Fachmann sie auch unter Hinzuziehung seiner Fachkenntnisse

erfolgreich ausftihren kann.

Mit den mangelbehafteten Ansprichen 1 gemal Hilfsantrag O, 1 und 2 fallen
auch alle anderen Anspriiche der jeweiligen Anspruchsfassungen (Anspriche 2
bis 8 gemal’ Hilfsantrag 0, Ansprtiche 2 bis 9 gemal Hilfsantrag 1 und Anspru-
che 2 bis 8 gemal Hilfsantrag 2), da ein Patent nur so erteilt werden kann, wie
es beantragt ist (BGH, Beschluss vom 26. September 1996 - X ZB 18/95,
GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerat mit weiteren Nachweisen).
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6. Bei dieser Sachlage kommt es nicht mehr darauf an, ob der Anmeldungsge-
genstand in den verschiedenen Antragsfassungen den Anforderungen der 88 3
und 4 PatG genugt.

Dr. Mayer Dr. Mittenberger-Huber Gottstein Dr. Wollny

Ko



