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betreffend das europaische Patent 0 775 417
(DE 694 27 041)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 31. Juli 2013 durch den Vorsitzenden Richter
Gutermuth, der Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein,

Dipl.-Geophys. Dr. Wollny und Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

fur Recht erkannt:

I. Das europdaische Patent 0 775 417 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig er-

klart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

[ll. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Ho-
he von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig voll-

streckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 20. Mai 1994 angemeldeten, auch
mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents
0 775 417 (Streitpatent), das die Bezeichnung ,IMPROVED ELECTRONIC TELE-
VISION PROGRAM SCHEDULE GUIDE SYSTEM AND METHOD* (Verbessertes
elektronisches Fuhrungssystem fur Fernsehprogramme und Verfahren dazu) tragt
und beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
694 27 041.5 gefihrt wird. Das Streitpatent umfasst in der am 2. November 2011
veroffentlichten korrigierten Fassung (EP 0 775 417 B9) 6 Patentanspriiche, die

alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.



Patentanspruch 1 lautet danach in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

,1. An electronic television programming guide System for use in
connection with a television receiver fordisplaying a plurality of
television programs from a plurality of program sources on a

plurality of user-selectable television Channels comprising:

user control means for issuing control commands, including chan-
nel-control commands;

data processing means for receiving said control commands and
for generating video control commands;

a video display generator adapted to receive video control com-
mands from said date processing means; and selection means for
allowing said user to select any one of said plurality of television
channels, said data processing means being responsive to said
selection means and adapted to tune said television receiver to
the television channel selected by the user, characterised in that
said data processing means is adapted to allow said user to define
a plurality of preferred tuning sequences of said television recei-
ver;

said data processing means being further adapted to receive said
commands defining each said sequence of tuning and to generate
a channel-tuning sequence list for each said defined sequence of
tuning;

memory means for storing each said channel-tuning sequence list;
said data processing means being further adapted to use one of
said channel-tuning sequence lists to control the sequence of tu-
ning of said

plurality of television channels on said television receiver such that
said television channels are tuned in accordance with said one de-
fined sequence of tuning and in response to channel-control com-

mands from said user control means.*



Wegen der auf Patentanspruch 1 riickbezogenen Patentanspriche 2 bis 6 wird
auf die Streitpatentschrift (EP 0 775 417 B9) Bezug genommen.

Die Klagerin macht als Nichtigkeitsgriinde geltend, das Streitpatent sei zum Einen
gegenuber den urspringlich eingereichten Unterlagen, veroffentlicht als internati-
onale Patentanmeldung WO 95/32583 (K7), unzuldssig erweitert und enthalte zu-
dem eine Schutzbereichserweiterung, da nach der Erteilung ein Merkmal in Pa-
tentanspruch 1 gestrichen worden sei. Dartiber hinaus hélt die Klagerin das Streit-

patent fur nicht patentfahig.

Sie stitzt ihr Vorbringen auf folgende Unterlagen:

K1 DPMA Registerauszug zu DE 694 27 041

K2 EP 0 775 417 B9 korrigierte Fassung des Streitpatents

K3 EP 0 775 417 B1 erteilte Fassung des Streitpatents

K4 Zwischenbescheid im Einspruchsverfahren Zu
EP 94 923 877.8 vom 20. August 2003

K5 DE 694 27 041 T2 deutscher Teil des Streitpatents

K6 Schreiben der Patentinhaberin vom 14. April 2011 an das
Europaische Patentamt

K7 WO 95/32583 Al Veroffentlichung der Internationalen Pa-
tentanmeldung des Streitpatents

K8 US 5,005,084

K9 US 4,706,121

K10 DE 3928 175 Al

K11  JVC AV-2771S Service Manual

K11.1 EP 0575 956 A2

K12 EP 0477 756 A2

K13 DE 69128120T2

K14  US 4,375,651

K15 HITACHI PROJECTION COLOR TV 55EX7K, 50EX6K,
50ES1B/K, 46EX3B/4K, Operating Guide



K15.1
K15.2
K16
K17

K18
K19
K19a

K20
K21
K22
K23

K23a
K23b
K24
K25
K26
K27
K28

K29

K30

HITACHI Service Manual

Erklarung tber Markteinfihrung

WO 93/11640 Al

Magazin: Popular Science, Ausgabe November 1990, Arti-
kel: STAY TUNED FOR SMART TV, Seite 62-65

EP 0492 853 A2

Verletzungsklage vom 13. Juni 2012

WO 92/04801 Al (von der Klagerin ebenfalls als K19 be-
zeichnet)

JP 3-178278 A mit englischer Ubersetzung (K20a)
Brugliera V., ,Digital On-Screen Display“, June 1993

EP 0401 015 A2

Bedienungsanleitung Philips Fernsehge-
rat 25PT900B PT910A

Screenshot einer ersten Internetseite

Screenshot einer zweiten Internetseite

EP1111912 Al

EP 0560 593 A2

WO 89/03085 Al

EP 0390 041 A2

WO 94/14282 Al mit Veroffentlichungsnummer
EP 0673 581 A0 (K28a)
WO 94/13107 Al mit Veroffentlichungsnummer

EP 0 673 583 A0 (K29a)
Replik vom 29. Mai 2013 aus den parallelen Verletzungs-

verfahren.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 0 775 417 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Fassungen der als Anlage NB 4
zum Schriftsatz vom 3. Juni 2013 eingereichten Hilfsantrage 1 bis 15.

In der mundlichen Verhandlung hat die Beklagte einen gednderten Hilfsantrag 3
Uberreicht, der Hilfsantrag 3 ersetzen soll und bei dem in Rotschrift das Wort ,ist”
in ,sind“ gedndert wurde. Sie hat erklart, die Hilfsantrage 1 und 2 verteidige sie
nicht mehr ausdrtcklich, nehme sie aber nicht zuriick. Gleiches gelte fur die Ubri-
gen Hilfsantrage mit Ausnahme der Hilfsantrage 13 bis 15. Im weiteren Verlauf der
mindlichen Verhandlung hat die Beklagte weitere Hilfsantrdge 3a sowie 13a bis
15a zusatzlich zu dem geanderten Hilfsantrag 3 sowie den Hilfsantrdgen 13 bis 15

zur Entscheidung gestellt.

Die Beklagte tritt den Ausfiihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen. We-
der liege eine Schutzbereichserweiterung vor noch sei das Streitpatent in der kor-
rigierten Fassung unzulassig gegenuber den urspriinglich eingereichten Unterlan-
gen geandert. Gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik sei
das Streitpatent rechtsbestandig, da seine Lehre sich demgegenuber weder als
neuheitsschadlich vorweggenommen noch als dem Fachmann nahe gelegt erwei-

se.

Zur Stutzung ihres Vorbringens legt die Beklagte folgende Unterlagen vor:

NBI Bescheid vom 20. August 2003 im das Streitpatent betref-
fenden Einspruchsverfahren vor dem EPA

NB,  Urteil des LG Mannheim vom 20. Januar 2012 im das
Streitpatent betreffenden Verletzungsverfahren
7 O 233/11



NB;  Klageerwiderung vom 30. Januar 2013 aus dem parallelen
Verletzungsverfahren beim LG Dusseldorf (4b O 115/12)

NB,  Hilfsantrage 1 bis 15

NBs  Wikipedia-Auszug zu Mikrocontroller.

Zur Erganzung des Tatbestands wird auf das Protokoll der mindlichen Verhand-
lung, die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze samt allen Anlagen so-
wie auf den Hinweis des Senats nach 8§ 83 Abs. 1 PatG vom 23. April 2013 Bezug

genommen,.

Entscheidungsgrinde

Die zuldssige Klage fuhrt zur Nichtigerklarung des Streitpatents, dessen Gegen-
stand in der Kkorrigierten Fassung des Streitpatents (EP 0 775 417 B9) nach
Art. 138 Abs. 1c EPU i. V. m. Art. Il § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatUG Uber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung (WO 95/32583 Al) hin-
ausgeht. Mit der unzulassig erweiterten Fassung liegt ein Gegenstand vor, der we-
gen der gegeniber der urspriinglichen Offenbarung geanderten funktionalen Ab-
laufe innerhalb des Fernsehleitsystems ein Aliud bildet, welches auch durch kei-
nen der zur Entscheidung gestellten Hilfsantrage auf eine zulassige Fassung zu-

rackgefuhrt werden konnte.

Daher kam es auf den weiteren Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfahigkeit nicht

mehr entscheidungserheblich an.

I. Zur geltenden Fassung gemaR EP 0 775 417 B9

1. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent bezieht sich auf
ein elektronisches Programmzeitplansystem, das einem Benutzer Zeitplaninforma-
tionen in Form eines elektronischen Programmfihrers fur die Rundfunkibertra-
gung oder die Kabellbertragung von Programmen bietet, die vom Benutzer auf ei-
nem Fernsehempfanger  betrachtet  werden (val. Streitpatentschrift



EP 0 775 417 B9, vorgelegt als K2, Abschnitt [0001]). Ausgehend von vielfaltigen
Nachteilen etablierter elektronischer Programmfiihrer, respektive elektronischer
Programmzeitplansysteme (vgl. K2, Abschnitte [0002] bis [0015]) hat sich die Pa-

tentinhaberin die Aufgabe gestellt, ein System zu schaffen,

- das dem Benutzer ermdglicht, ein Rundfunkprogramm zu betrachten, wahrend
er gleichzeitig interaktiv Programmzeitplaninformationen fir andere Programme
betrachtet,

- das dem Benutzer die Mdglichkeit bietet, aus mehreren Anzeigeformaten fur die
Programmzeitplaninformationen auszuwahlen,

- das dem Benutzer diejenigen Tasten auf der Fernsteuervorrichtung anzeigt, die
in einem bestimmten Betriebsmodus des Systems zum Verwendungszeitpunkt
aktiv sind,

- das dem Benutzer die Moglichkeit bietet, programmierbare Erinnerungsnach-
richten fur irgendein zuklnftiges Programm zu setzen,

- das dem Systembenutzer umfassende Informationen Uber Pay-Per-View-Ereig-
nisse, Premiumdienste oder andere geblndelte Programme bietet, an denen
der Benutzer nicht teilnimmt, sowie die Mdglichkeit zum automatischen Bezie-
hen solcher Programme auf Anforderung oder spontan,

- das ein zuverlassiges und effizientes Verfahren zum Aktualisieren oder Erset-
zen der Anwendungssoftwareprogramme bietet, die den elektronischen Fihrer
auf der Seite des Benutzers implementieren,

- bei dem der elektronische Programmfuhrer als eine Huille oder ein Fenster ar-
beitet, das dem Benutzer die Mdglichkeit bietet, auf andere Anwendungen oder
Informationssysteme zuzugreifen, die nicht Teil der elektronischen Programm-
fuhreranwendung oder der Daten sind,

- bei dem die Videowerbung fur Fernsehprogramme und Dienste funktional ver-
knupft ist und visuell in einer integrierten Weise angezeigt wird, um das Marke-
ting und den Verkauf solcher Programme und Dienste zu erleichtern,

- mit einer PalBwortkontrolle fir den Zugriff auf individuelle Programme, sowie auf
Kandale, unter Verwendung einer geschutzten, interaktiven, flexiblen und un-

komplizierten Bildschirmschnittstelle,



- das dem Benutzer gleichzeitig Programminformationen fur alle Programme bie-
tet, wenn der Benutzer durch die verfigbaren Kanale schaltet,

- in welchem der Benutzer auf seine aktuellen Abrechnungsinformationen auf An-
forderung zugreifen kann,

- das Fernsehprogrammlisten mit verédnderlichen Hintergrundansichten Uberla-
gert,

- mit einer verbesserten Anzeige des Textes in den Gitterzellen, die eine Seite
der Fernsehprogrammlisten enthalt (vgl. K2, [0016] bis [0028]).

Zur Lo6sung dieser Aggregation von Aufgaben wird mit dem geltenden Patentan-
spruch 1 ein Elektronisches Fernsehprogramm-Leitsystem vorgeschlagen, das
sich in folgende Merkmale gliedern lasst (Fassung in maf3geblichen der Verfah-

renssprache kursiv):

Patentanspruch 1

Elektronisches Fernsehprogramme-Leitsystem

M1 zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehempfanger
fur die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme aus mehreren
Programmquellen in mehreren vom Anwender wéahlbaren

Fernsehkanalen, mit

(An electronic television programming guide system for use in con-
nection with a television receiver for displaying a plurality of televi-
sion programs from a plurality of program sources on a plurality of

user-selectable television channels comprising:)
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M2 einer Anwendersteuereinrichtung zum Ausgeben von Steuer-

befehlen einschliefRlich Kanalsteuerbefehlen;

(user control means for issuing control commands, including chan-

nel-control commands;)

M3 einer Datenverarbeitungseinrichtung zum Empfangen der

Steuerbefehle und zum Erzeugen von Videosteuerbefehlen;

(data processing means for receiving said control commands and

for generating video control commands;)

M4 einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass er
Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung
empfangt, und

(a video display generator adapted to receive video control com-

mands from said data processing means and)

M5 eine Wahleinrichtung, die dem Anwender erméglicht, irgend-
einen der mehreren Fernsehkanéale zu wahlen;
(selection means for allowing said user to select any one of said

plurality of television channels;)

M6 wobei die Datenverarbeitungseinrichtung auf die Wahlein-
richtung anspricht und so beschaffen ist, dass sie den Fern-
sehempfanger auf den vom Anwender gewahlten Fernsehka-
nal abstimmt,

(said data processing means being responsive to said selection

means and adapted to tune said television receiver to the televi-

sion channel selected by the user,)
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dadurch gekennzeichnet, dass

(characterised in that)

M7 die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie
dem Anwender ermoglicht, mehrere bevorzugte Abstimmse-
guenzen des Fernsehempfangers zu definieren;

(said data processing means is adapted to allow said user to de-

fine a plurality of preferred tuning sequences of said television re-

ceiver;)

M8 die Datenverarbeitungsrichtung ferner so beschaffen ist,
dass sie die jede der Abstimmsequenzen definierenden Be-
fehle empfangt und eine Kanalabstimmsequenz-Liste fur je-
de definierte Abstimmsequenz erzeugt;

(said data processing means being further adapted to receive said

commands defining each said sequence of tuning and to generale

a channel-tuning sequence list for each said defined sequence of

tuning;)

M9 eine Speichereinrichtung zum Speichern jeder Kanalab-
stimmsequenz-Liste vorgesehen ist;

(memory means for storing each said channel-tuning sequence

list;)
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M10 die Datenverarbeitungseinrichtung ferner so beschaffen ist,
dass sie eine der Kanalabstimmsequenz-Listen verwendet,
um die Abstimmsequenz der mehreren Fernsehkandle im
Fernsehempfanger so zu steuern, dass die Fernsehkanéle in
Ubereinstimmung mit der einen definierten Abstimmsequenz
und als Antwort auf Kanalsteuerungsbefehle von der Anwen-
dersteuereinrichtung abgestimmt werden.

(said data processing means being further adapted to use one of

said channel-tuning sequence lists to control the sequence of tu-

ning of said plurality of television channels on said television recei-

ver such that said television channels are tuned in accordance

with said one defined sequence of tuning and in response to chan-

nel-control commands from said user control means.)

2. Als malgebenden Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der elek-
trischen Nachrichtentechnik mit universitarer Ausbildung, der mit der Implementie-
rung von Hard- und Softwarekomponenten fir die Generierung von nutzerorien-
tierten Kanalabstimmsequenz-Listen (Favoritenlisten) in einem Fernsehempfanger

befasst ist.
3. Ausgehend von dem Fach- und Erfahrungswissen dieses Fachmanns legt der
Senat der verteidigten Anspruchsfassung und den darin enthaltenen Begriffe fol-

gendes Verstandnis zugrunde.

Unter dem Begriff elektronisches Fernsehprogramm-Leitsvstem (electronic televi-

sion programming guide system) versteht der Fachmann ein System, mit dessen
Hilfe der Nutzer seine Programmauswabhl fur die von ihm gewtinschten Program-
me treffen kann. Das System soll gemald der Anspruchsformulierung in Zusam-

menhang mit einem Fernsehempfanger fur die Anzeige mehrerer Fernsehpro-

gramme (television receiver for displaying a plurality of television programs) aus

mehreren Programmquellen (program sources) in mehreren vom Anwender wahl-

baren Fernsehkanélen (user-selectable television channels) verwendet werden.
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Diese Angaben verweisen unmittelbar auf einen Fernsehempféanger, der mit einer
geeigneten Anzeigeeinrichtung in Form eines Bildschirms ausgestattet ist, auf
dem empfangbare Fernsehprogramme, also eine von den Sendern vorgegebene
Abfolge von Sendungsinhalten sowohl einzeln als auch mehrfach (Bild-in-Bild)

darstellbar ist.

Als Programmquellen kommen dabei sowohl kabelgebundene als auch drahtlose

Fernsehsignalsender in Frage, die ihre Programmsendungen bspw. tUber Funk

oder Dazwischenschaltung von Satelliten Ubertragen.

Die Ubertragung der Fernsehprogramme basiert dabei tblicherweise auf einer
modulierten Hochfrequenzibertragung in einem Frequenzband, wobei dem jewei-
ligen Fernsehprogramm eine bestimmte Ubertragungsfrequenz, der sog. Fernseh-

kanal zugeordnet ist.

Nach dem Merkmal M2 ist des Weiteren eine Anwendersteuereinrichtung (user

control means) vorhanden, die funktional dahingehend definiert ist, dass sie

Steuerbefehle einschlielich Kanalsteuerbefehle (video control commands) aus-

gibt. Hierunter fallt jegliche Geratschaft, mit der der Nutzer Steuerbefehle ein-

schlieB3lich Kanalsteuerbefehle generieren kann.

Die im Anspruch ausgewiesene Datenverarbeitungseinrichtung (data processing

means) ist funktional dahingehend konzipiert, dass sie zum Einen nach dem Merk-
mal M3 die von der Anwendersteuereinrichtung abgegebenen Steuerbefehle emp-

fangt und Videosteuerbefehle (video control commands) erzeugt, zum Anderen, in

Reaktion auf eine Kanalwahl des Nutzers mit einer Wahleinrichtung (selection

means), die der Fachmann bei fachgerechter Lesart der Merkmale M5 und M6
zwanglos als Subsystem der Anwendersteuereinrichtung identifiziert, den Fern-

sehempfanger auf den gewahlten Fernsehkanal abstimmit.
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Der Begriff Videosteuerbefehle (video control commands) wird in den ursprtngli-

chen Unterlagen (in der Beschreibung der Patentschrift wird er expressis verbis
nicht verwendet) dahingehend charakterisiert, dass mit diesen der Datenprozessor
(data procesor) den Videoanzeigegenerator ansteuert, um diesen zu veranlassen,
die empfangenen Programmplanungsinformationen am Fernsehempféanger auszu-
geben (vgl. K7, WO 95/32583 Al, Seite 7, Zeile 35 bis Seite 8, Zeile 12). Diese
Funktionalitat geht Gber die allgemeine fachliche Bedeutung des Begriffs nicht hi-
naus, da darunter samtliche SteuerungsmafRnahmen subsumiert werden, mit

denen der Bildinhalt manipuliert wird.

Hat der Nutzer nicht nur einen Kanal ausgewahlt, sondern auch mehrere Ab-

stimmsequenzen (sequence(s) of tuning), mithin eine Folge ausgewahlter Kanal-

Abstimmfrequenzen, definiert und die Datenverarbeitungseinrichtung entsprechen-
de Steuerbefehle empfangen, erzeugt sie daraus fur jede definierte Abstimmse-
quenz eine Kanalabstimmsequenz-Liste (channel-tuning sequence list) (Merkma-

le M7 und M8), die jeweils in einer Speichereinrichtung (memory means) abgelegt

wird.

Nach dem im Merkmal M10 wiedergegebenen funktionalen Ablauf wird dann eine
der Kanalabstimmsequenz-Listen von der Datenverarbeitungseinrichtung verwen-
det, um den Fernsehempfanger in Antwort auf nutzerseitig abgegebene Kanal-

steuerungsbefehle auf den jeweils ausgewahlten Kanal abzustimmen.

Neben den vorstehend aufgezeigten, in einem funktionalen Verbund stehenden

Komponenten des Fernsehprogramme-Leitsystems ist noch ein Videoanzeigegene-

rator (video display generator) angegeben (Merkmal M4), der beziglich seiner
Funktionsweise aber nur dahingehend definiert ist, dass er Videosteuerbefehle
von der Datenverarbeitungseinrichtung empfangt. In den funktionalen Ablauf der
Abstimmung des Fernsehempfangers auf einen Kanal oder der Generierung ir-
gendeiner Kanalabstimmsequenz-Liste ist der Videoanzeigegenerator erkennbar
nicht miteinbezogen. Der Videoanzeigegenerator hat damit, bis auf sein blol3es
Vorhandensein, fir den mit dem Patentanspruch vorgegebenen, in sich geschlos-
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senen Funktionsablauf keine Bedeutung. Hieran wirde sich auch nichts &ndern,
wenn dem Videoanzeigegenerator die fachibliche Funktion der Umwandlung von
ankommender Bildinformation, seien es Bewegt-, Standbilder oder sonstige gra-
phische Information in entsprechende normgerechte Farbbildsignale (bspw. RGB)
unterstellt wirde, zumal der Wortlaut des Patentanspruchs nicht auf eine visuelle
Benutzerfuhrung abstellt.

Der Senat entnimmt dem geltenden Patentanspruch 1, der in seinen funktionalen
Ablaufen und den daran beteiligten Subsystemen klar und eindeutig abgefasst ist,
zusammenfassend folglich ein elektronisches Fernsehprogramm-Leitsystem, das
ausschlie3lich darauf beruht, dass der Nutzer mit einer Anwendersteuereinrich-
tung, unter die der Fachmann zwanglos nur eine Fernsteuereinrichtung eines
Fernsehgeréts oder die Bedientastatur am Gerat an sich subsumiert, ausgewahlte
Kanale mittels einer Datenverarbeitungsanlage eingeben kann, die wiederum den
Fernsehempfanger auf einen gewéhlten Kanal abstimmt oder mehrere eingegebe-
ne Kandle zu einer oder mehreren Kanalabstimmsequenz-Listen zusammenfasst,
auf deren Grundlage der Nutzer dann wiederum seine Kanalauswahl treffen kann
(eine Prozedur die bereits zum Anmeldezeitpunkt unter dem Begriff ,Favoritenlis-
ten“ etabliert war), wobei die Subkomponenten Fernsehempfanger, Anwender-
steuereinrichtung, Wabhleinrichtung, Datenverarbeitungseinrichtung und Speicher-
einrichtung zu einem kausalen Wirkungskreislauf zusammengeschaltet sind. Die
Formulierung des Merkmals M1 lasst zudem zu, dass die an der Generierung der
Kanalabstimmsequenz-Listen und der Abstimmung des Fernsehempfangers betei-
ligten Komponenten sowohl auf3erhalb als auch innerhalb des Fernsehempféangers

lokalisiert sein kdnnen.
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4. Die von der Klagerin geltend gemachte Schutzbereichserweiterung in Form der
Streichung des Merkmals ,and adapted to tune said television means® im Patent-
anspruch 1 nach der Erteilung des Patents erweist sich insofern als gegenstands-
los, als in der korrigierten Fassung des Patents (vgl. K2, EP 0 775 417 B9) dieses
Merkmal durch ,and adapted to tune said television receiver® ersetzt wurde, wo-
durch der Schutzbereich von allgemeinen Fernseheinrichtungen auf einen Fern-

sehempfanger einschrankt worden ist.

Der geltende Patentanspruch 1 in der korrigierten Fassung (K2) erweist sich wie
der erteilte Patentanspruch 1 dennoch als unzuldssig erweitert, da jeweils die in
der ursprunglichen Anspruchsfassung fiur die Generierung von Kanalabstimmse-
guenz-Listen enthaltene Umsetzung der Videosteuerbefehle im Videoanzeigege-

nerator in ein Lokalisierungsment nicht mehr enthalten ist.

Die Merkmale M4 und M5 des Patentanspruch 1 in der mit der Anmeldung ur-
sprunglich eingereichten Fassung (vgl. K7, WO 95/32583 Al; Fassung in der Ver-

fahrenssprache kursiv) lauteten wie folgt:

M4 einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass er
Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung

fur die Erzeugung und Darstellung eines Lokalisierungsmenu

auf dem besagten Fernsehempfanger empfangt, wobei das

Lokalisierungsmeni fir den Anwender eine aus der Vielzahl

der Programmauellen identifiziert, welche mit jedem der Viel-

zahl von Fernsehkanélen zugehdriq ist; und

(a video display generator adapted to receive video control com-

mands from said data processing means for generating and dis-

playing a location menu on said television receiver. said location

menu identifying for a user one of a plurality of program sources

associated with each of said plurality of television channels:)
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M5 eine Wahleinrichtung, die dem Anwender erméglicht, irgend-

einen der im Lokalisierungsmeni identifizierten mehreren

Fernsehkanéale zu wahlen;

(and selection means for allowing said user to select any one of

said plurality of television channels identified in said location me-

nu;)

Das Abweichen von der urspringlichen Anspruchsfassung ist auch nicht durch
den Inhalt der urspringlichen Beschreibung gerechtfertigt, die bei samtlichen Ak-
tionen des Nutzers, sei es die Kanalwahl, die Kanalabstimmsequenz-Listen-Gene-
rierung, die Programmsteuerung, die Programmbestellung usw., durchgangig eine
Anzeige einer jeweils daran angepassten Variante des elektronischen Programm-
fuhrers lehrt (vgl. K7, ausnahmslos Fig. 5 bis Fig. 41). Diese, sich wie ein roter Fa-
den durch die gesamte Beschreibung hindurch ziehende, zentral herausgestellte
Benutzerfihrung unter Einschaltung eines am Fernsehempfanger angezeigten
graphischen Interfaces in Form eines Lokalisierungsmenis schliel3t es bei fach-
kundiger Lesart aus, dass in den urspringlichen Unterlagen ein System offenbart

sei, welches ohne Rickgriff auf ein solches graphisches Interface arbeitet.

Aus den Ab&nderungen der Merkmale M4 und M5 gegenulber der urspriinglich
eingereichten Fassung resultiert aber auch eine grundséatzlich andere funktionale
Beziehung zwischen dem Fernsehempfanger und der Wahleinrichtung. Denn aus
dem urspringlichen Wortlaut der Merkmale M4 und M5, nach denen ,der Videoan-
zeigegenerator so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverar-

beitungseinrichtung fur die Erzeugung und Darstellung eines Lokalisierungsmeni

auf dem besagten Fernsehempfanger empfangt, wobei das Lokalisierungsmenti

fur den Anwender eine aus der Vielzahl der Programmaquellen identifiziert, welche
mit jedem der Vielzahl von Fernsehkanalen zugehdrig ist und ,einer Wahleinrich-
tung, die dem Anwender ermdglicht, irgendeinen der im Lokalisierungsment iden-
tifizierten mehreren Fernsehkanale zu wahlen®, schliel3t der Fachmann unmittelbar

auch auf ein interaktives Graphikdisplay in Form eines auf dem Fernsehbildschirm
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dargestellten Lokalisierungsmenus, in dem der Nutzer unter Anwendung einer
Cursorsteuerung seine Auswabhl trifft (vgl. auch K7, Seite 28, Zeilen 4 bis 26). Die-
ses dem technischen Sinngehalt der urspringlichen Offenbarung innewohnende
interaktive Graphikdisplay ist, da der Nutzer darin seine Fernsehkandle identifi-
ziert, mithin auswahlt, funktional der Wahleinrichtung zuzurechnen. Die Darstel-
lung dieses interaktiven Graphikdisplays auf dem Fernsehbildschirm fuhrt im Wei-
teren folgerichtig auch dazu, dass der Fernsehbildschirm Uber seine ureigenste
Funktion der Darstellung von passiven Bildinhalten hinaus auch zu einem funktio-
nal aktiven Bestandteil des Auswahlvorgangs, respektive der Wahleinrichtung
selbst mutiert.

Diese urspringlichen definierten Eigenschaften der vorstehenden Subsysteme
und ihr kausales Zusammenwirken finden sich in der erteilten/geltenden Fassung
so nicht wieder. Der erteilte/geltende Patentanspruch 1 lehrt vielmehr einen Ge-
genstand unter Auslassung eines fir den Funktionsablauf entscheidenden techni-
schen Mittels (Videoanzeigegenerator nebst interaktivem Lokalisierungsmen), so
dass sich nicht nur der Funktionsablauf an sich in entscheidenden Passagen, son-
dern auch die Funktionalitaten der daran beteiligten Subsysteme (Wahleinrichtung
und Bildschirm des Fernsehempfangers) so dndern, dass der erteilte/geltende Pa-
tentanspruch 1 eine zur Ursprungsoffenbarung vollkommen andere technische

Lehre wiedergibt, wodurch ein Aliud entsteht.

Der Einwand der Beklagten, dass das ursprtnglich in der Anspruchsfassung ent-
haltene Lokalisierungsmend fur die Kanalauswahl nicht wesentlich und nur als bei-
spielhafte Alternative aufzufassen sei, was sich aus der Textstelle in Ab-
schnitt [0176] der Streitpatentschrift (K2) und den Zeilen 6 bis 21 auf Seite 48 der
Offenlegungsschrift (K7) ableiten lasse, kann nicht durchgreifen. Den Zitatstellen
ist vielmehr eindeutig nur ein Hinweis dahingehend entnehmbar, dass der Pro-
grammfihrer in der in Fig. 37 gezeigten Darstellung eines locator screen gestaltet
werden kann (may be configured), um den Nutzer bei der Wahl und Festlegung ei-
ner Favoritenkanallisten zu unterstitzen. Die Textstelle bezieht sich bei fachlicher

Lesart folglich nur auf eine mdgliche Darstellungsvariante des locator screen. Das
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wahlweise Vorhalten eines Lokalisierungsmenus, respektive des Programmfih-
rers, kann die zitierte Textstelle folglich nicht sttzen.

Der Beklagten mag zwar dahingehend zu folgen sein, dass der Ruckgriff auf ein
Lokalisierungsmeni bei der nutzerseitigen Erstellung von Kanallisten und der Ge-
nerierung von Kanalabstimmsequenz-Listen grundsatzlich nicht notwendig ist, da,
wie der angegriffene Patentanspruch lehrt, sowohl Kanalwahl als auch die Gene-
rierung von Kanalabstimmsequenz-Listen nur Uber die Eingabe mittels der Wahl-
einrichtung, also der Fernsteuerung oder der Geréatetastatur, durchgefiihrt werden
kénnen. Dem steht aber die konsequente Ausrichtung der urspringlichen Unterla-
gen auf die Einbeziehung der Anzeige eines elektronischen Programmfuhrers, re-
spektive eines Lokalisierungsmenis auf dem Fernsehempfanger diametral entge-

gen.

Soweit die Beklagte in der mindlichen Verhandlung die Auffassung vertreten hat,
dass der geltende Patentanspruch 1 im Sinne der Ausflihrungsbeispiele ausgelegt
werden musse, die Einbeziehung eines Lokalisierungsmenis in den Funktionsab-
lauf quasi mitgelesen werden musse, kénnte eine derartige Auslegung nur dann in
Betracht gezogen werden, wenn der Fachmann sonst dem Anspruchswortlaut kei-
ne eindeutige technische Lehre entnehmen kdnnte. Da aber im vorliegenden Fall
der Anspruchswortlaut das unter Schutz gestellte elektronische Fernsehpro-
gramm-Leitsystem, insbesondere die an der Kanalwahl und der Generierung der
Kanalwahllisten beteiligten Komponenten in ihrem funktionalen Zusammenwirken
in eindeutiger und klarer Weise wiedergibt, ist es nach héchstrichterlicher Recht-
sprechung unzulassig, den allgemein gehaltenen geltenden Patentanspruch 1 ein-
schrankend auszulegen und den Sinngehalt des Patentanspruchs auf die in der
Beschreibung enthaltenen Ausfihrungsformen einzuschranken (BGH, Urteil vom
12. Dezember 2006 — X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 - Schussfadentransport;
BGHZ 160, 204, 209 - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; BGHZ 172, 88,

97 - Ziehmaschinenzugeinheit).
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Auch die weitere Argumentation der Beklagten, der Fachmann wirde in Anbe-
tracht des formulierten Aufgabenkonglomerats die Verwendung eines Lokalisie-
rungsmenis zwanglos unterstellen, kann nicht Gberzeugen. Zwar kénnen die in
der Beschreibung des Patents enthaltenen Angaben zur ,Aufgabe der Erfindung*
einen Hinweis auf das richtige Verstandnis des Patentanspruchs enthalten, aber
auch fir solche Angaben gilt jedoch - wie fur den gesamten tbrigen Inhalt der Pa-
tentschrift - der Vorrang des Patentanspruchs. So ist aus der Funktion der einzel-
nen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs abzuleiten, welches technische
Problem diese Merkmale fur sich und in ihrer Gesamtheit tatsachlich I6sen (BGH,
Urteil vom 4. Februar 2010 — Xa ZR 36/08 -, Gelenkanordnung, Rn. 27). Ein gra-
phisches Interface in Form eines Lokalisierungsmenis lasst sich aus dem gelten-

den Patentanspruch 1 zur Uberzeugung des Senats jedenfalls nicht ableiten.

Il. Zu den Hilfsantragen

In der miundlichen Verhandlung hat die Beklagte zu Protokoll gegeben, dass sie
sich nur zu den Anspruchsfassungen gemafd Hilfsantrdgen 3 in geanderter Fas-
sung, 3a, 13 bis 15 und 13a bis 15a auffern wolle und auf Ausfihrungen zu den
Hilfsantragen 1, 2 und 4 bis 12 verzichten wolle. Auch der ausdrickliche Hinweis
durch den Senat, dass die Anspruchsfassungen nach den Hilfsantradgen 1, 2 und 4
bis 12 moglicherweise als unzuléassig zurickzuweisen sein kdnnten, hat die Be-

klagte nicht dazu veranlasst, zu diesen Anspruchsfassungen Stellung zu nehmen.



-21 -

1. Zum Hilfsantrag 1

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 wurden die Merkmale M4 und M5 nach
der K2 wie folgt geandert (Anderungen gegeniiber der Fassung nach der K2 un-

terstrichen):

M4y, einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass
er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrich-

tung empfangt, Programmzeitplaninformationen fir eine

Liste mehrere Fernsehkanéle erzeuqgt und anzeigt; und

M5y, eine Wabhleinrichtung, die dem Anwender ermdoglicht, ir-

gendeinen der mehreren Fernsehkanale von der ange-

zeigten Liste zu wahlen;

Soweit die Beklagte zum Nachweis der Offenbarung in ihrem Schriftsatz vom
3. Juni 2013 auf die Abschnitte [0090] - [0091] der K2 und S. 15. Z. 17 ff. der K7
verweist, ist dort lediglich ausgefuhrt, dass der Videoanzeigegenerator VDG die
vom Microcontroller gesendeten digitalen Programmzeitplaninformationen an-
nimmt und diese in ein RGB-Format entsprechend der Bitkarte fur die bestimmte
Bildschirmanzeige umsetzt, die anschlielBend dem Benutzer auf dem Fernseh-

empfanger prasentiert wird.
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Der Offenbarung hinsichtlich eines Videoanzeigegenerators geht im Patent Uber
die typische Funktionalitat eines Umsetzers fiir zugeftihrte, im Microcontroller er-
zeugte Bilddaten in eine auf dem Fernsehempfanger anzeigbare Bildinformation
nicht hinaus (vgl. auch die obigen Ausfihrungen unter Punkt 3 zum Verstandnis
des Videoanzeigegenerators nach Merkmal M4). Eine Erzeugung oder direkte An-
zeige selbst kann dieser Konvertierungseinrichtung genauso wenig zugeordnet
werden wie die Konvertierung eines Videosteuerbefehls (d. h. Steuerung des Bild-
inhaltes selbst) in eine anzeigbare Bildinformation. Weder in den urspringlichen
Unterlagen noch in der Streitpatentschrift sind diese Funktionsweisen unmittelbar

und eindeutig offenbart.

Unter dieser Pramisse sind auch die weiteren Fundstellen Abschnitt [0121] der K2
und S. 27, Z. 24 ff. der K7, sowie die Fig. 18 und 19 zu verstehen.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Videoanzeigegenerator gemald Hilfsantrag 1
gegenuber der geltenden Fassung uUber den Empfang von Videosteuerbefehlen
und seiner fachiblichen Konvertierungsfunktion hinaus zusatzlich auch noch Ge-
nerierungs- und Anzeigefunktionen verifizieren soll, fihrt dies zu einer vollkommen
neuen technischen Funktionsweise des Videoanzeigegenerators gegeniber der

geltenden Fassung, wodurch sich ein Aliud ergibt.

Unabhangig davon genigt der Patentanspruch 1 mit seinem geanderten Merk-
mal M4,; auch nicht den Anforderungen gemaR Art. 84 EPU, die beziiglich einer
deutlichen (klaren) und knappen Anspruchsfassung zu stellen sind, da fur den
Fachmann weder aus dem Merkmal M4y; fir sich noch aus dem weiteren funktio-
nalen Ablauf der Anspruchsfassung klar ist, wie ein Videosteuerbefehl, der ubli-
cherweise die Zusammensetzung und die Darstellungsweise der ankommenden
Bildinformation steuert, durch den Videoanzeigegenerator in eine Programmzeit-
planinformation konvertiert wird, respektive dieser aus einem Videosteuerbefehl

eine Programmzeitplaninformation erzeugt oder anzeigt.
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Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung kann

das Patent somit ebenfalls keinen Bestand haben.

2. Zum Hilfsantrag 2

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der geltenden
Fassung durch das Merkmal M4,,, das wie folgt lautet (Anderungen gegeniiber

geltender Fassung unterstrichen):

M4, einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass
er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrich-

tung empfangt, und diese mithilfe eines Lokalisiererbild-

schirms umsetzt.

Die Beklagte halt diese Anderung fiir zulassig und verweist beziiglich der Offenba-
rung in ihrem Schriftsatz vom 3. August 2013 auf den Abschnitt [0176] ff. der K2
und S. 48, Z. 6 ff. der K7, woraus ihrer Auffassung nach eine Vorrichtung hervor-
gehe, die den Zuschauer bei der Kanalauswahl und der Definition einer Lieblings-
kanalliste unterstitzt. Gemafd Abschnitt [0180] der K2 und S. 50, Z. 10 ff. der K7,
sei der Videoanzeigegenerator auch in der Lage, Videosteuerbefehle von einem
Mikrocontroller umzusetzen (vgl. Abschnitt [0090], [0103], [0114] und [0198] der
K2; vorgenannte Angaben finden sich in den K7 auf S.15, Z. 17 ff., S. 20,
Z.16ff., S. 24, Z. 30 ff., S. 56, Z. 11 ff.), so dass die Anzeige des Lokalisiererbild-
schirms gemalf} Abschnitt [0180] der K2 und S. 50, Z. 10 ff. der K7 veranlasst wer-
de.

Aus den zitierten Fundstellen mag zwar die Darstellung eines Lokalisiererbild-
schirms (locator screen) auf dem Bildschirm des Fernsehgerats hervorgehen, die-
se Darstellung wird aber, wie aus den dafiir mal3geblich Zitatstellen in den K7 auf
S. 15, Z. 17 ff., S. 20, Z. 16 ff., S. 24, Z. 30 ff., S. 56, Z. 11 ff. dadurch initialisiert,
dass der Microcontroller die Programminformationen, die in einer graphischen
Uberlagerung enthalten sind, dem RGB-Videogenerator zufiihrt und diesen (durch
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einen Videosteuerbefehl) veranlasst, die in RGB-Signale umgewandelte graphi-

sche Information dem Fernsehbildschirm zwecks Anzeige zuzufihren.

Diese Funktionsweise kommt durch den Wortlaut des Merkmals M4, aber nicht

fur den Fachmann erkennbar zum Ausdruck.

Die Formulierung des Merkmals M4, lasst zudem eine Ausgestaltungsvariante
des Elektronischen Fernsehprogramme-Leitsystems zu, bei der neben dem Fern-
sehbildschirm ein Lokalisiererbildschirm, der nach der Auslegung der Beklagten
eine Vorrichtung ist, als zuséatzliche separate Anzeigevorrichtung vorgehalten wird.
Diese vom Anspruchswortlaut mitumfasste gegenstandliche Variante ist in den ur-

sprunglichen Unterlagen ebenfalls nicht offenbart.

Da nach der Lehre des Merkmals M4, der von der Beklagten selbst als Vorrich-
tung zu verstehende Lokalisiererbildschirm der Umsetzung von Videosteuerbefeh-
len dient, aber nicht klar angegeben ist, was mit den Videosteuerbefehlen in dem
Lokalisierbildschirm umgesetzt wird, erfullt der Patentanspruch 1 mit seinem geén-
derten Merkmal auch nicht die Anforderungen gemaR Art. 84 EPU.

Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung kann

das Patent somit ebenfalls keinen Bestand haben.
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3. Zum Hilfsantrag 3 (Uberreicht in der mundlichen Verhandlung in geander-

ter Fassung)

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von
der geltenden Fassung dadurch, dass die Merkmale M4, M5 und M6 folgenden
Wortlaut erhalten (Anderungen gegeniiber geltender Fassung unterstrichen):

M4y einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass
er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrich-
tung fur die Erzeugung und Darstellung eines Lokalisierer-

bildschirms auf dem besagten Fernsehempfénger emp-

fangt, wobei der Lokalisiererbildschirm fir den Anwender

eine der mehreren Programmaquellen identifiziert, welche

mit jedem der mehreren Fernsehkandle verknipft sind;

und

M543 eine Wahleinrichtung, die dem Anwender ermdglicht, ir-
gendeinen der im Lokalisiererbildschirm identifizierten

mehreren Fernsehkanale zu wahlen;

M6,; wobei die Datenverarbeitungseinrichtung auf die Wahlein-
richtung anspricht und so beschaffen ist, dass sie den

Fernsehempfanger auf den vom Anwender in dem Lokali-

siererbildschirm gewéhlten Fernsehkanal abstimmt,

Nach dem Merkmal M4,; wird der Videoanzeigegenerator, der nach dem gelten-
den Patentanspruch 1 funktional an der Kanalwahl und der Kanalabstimmse-
guenz-Listen-Generierung nicht beteiligt war, nunmehr in diese Prozesse dadurch
miteinbezogen, dass dieser offensichtlich einen Lokalisierbildschirm, bei dem es
sich gemal} den Ausfuhrungen der Beklagten (vgl. Schriftsatz vom 3. Juni 2013,
Absatz 57) um eine Vorrichtung handelt, die den Zuschauer bei der Kanalauswabhl
und der Definition einer Lieblingskanalliste unterstutzt, fur die Darstellung auf dem
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Fernsehempfanger (selbstredend auf dem Bildschirm) erzeugt, wobei der Lokali-

sierbildschirm eine der mehreren Programmquellen identifiziert.

Unabhangig davon, dass eine ldentifizierfunktion im Zusammenhang mit dem Vi-
deoanzeigegenerator weder in der Streitpatentschrift noch in den urspringlichen
Unterlagen unmittelbar und eindeutig offenbart ist, wird durch die zusatzliche Ein-
beziehung des Videoanzeigegenerators mit seinen vom Schutzumfang des gelten-
den Patentanspruchs 1 nicht umfassten Funktionalitaten, der Funktionsablauf in
entscheidenden Passagen der Kanalauswahl und der Kanalabstimmsequenz-Lis-
ten-Generierung im Vergleich hierzu so geandert, dass sich daraus eine zur gel-

tenden Anspruchsfassung vollkommen andere technische Lehre einstellt (Aliud).

Hierbei fallt, da dem Lokalisiererbildschirm aufgrund der Merkmale M5,;3 und M6,;3
in Wurdigung der Beschreibung die Funktion eines interaktiven Graphikdisplays
zuzuordnen ist, auch entscheidend ins Gewicht, dass der Fernsehbildschirm tber
seine etablierte Funktion als bloRes Anzeigemittel fur Bilddaten hinaus nunmehr
funktional aktiv an den Vorgangen Kanalauswahl und der Kanalabstimmsequenz-

Listen-Generierung beteiligt ist.

Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung kann

das Patent somit ebenfalls keinen Bestand haben.



-27 -

4. Zum Hilfsantrag 4

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von
der geltenden Fassung dadurch, dass das Merkmale M1 wie folgt lautet (Anderun-

gen gegenuber geltender Fassung unterstrichen):

M1lys  zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehempfan-
ger fur die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme aus
mehreren Programmquellen in mehreren vom Anwender

wahlbaren Fernsehkanalen, wobei das System eine Op-

tion zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoft-

wareprogramme aufweist, die den elektronischen Fihrer

auf der Seite des Anwenders implementieren, mit

Aus den von der Beklagen schriftsatzlich zitierten Fundstellen (vgl. Schriftsatz vom
3. Juni 2013, Absatz 81) S.5,Z.33-34,S.6.Z. 27 -28 und S. 12 Z. 34 ff. der K7
fur den Nachweis der Offenbarung ist entnehmbar, dass ein Bedarf an einem Ver-
fahren zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoftware bestehe, die den
elektronischen Fuhrer auf der Seite des Benutzers implementiert und daher das
System ein derartiges Verfahren vorsieht. Dem System wird dabei ein Datenstrom
mit zusatzlich enthaltener Anwendungssoftware zum Implementieren oder Aktuali-
sieren des elektronischen Programmfuhrers auf der Seite des Benutzers Gbermit-
telt.

Mit der Begrifflichkeit einer Option zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwender-

softwareprogramme verbindet der Fachmann aber nicht nur eine Bereitstellung

durch das System, sondern auch die Wahlmdéglichkeit fir den Nutzer, nach sei-
nem Gutdinken jederzeit eine Aktualisierung oder einen Ersatz der Anwendersoft-
wareprogramme zu initialisieren. Diese Wahlmdoglichkeit des Nutzers ist in den ur-

sprunglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig jedoch nicht offenbart.
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Die weiteren Merkmale der Anspruchsfassung entsprechen dem Wortlaut der gel-
tenden Fassung. Es gilt daher zudem das hierzu Gesagte.

Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 4 verteidigten Fassung kann

das Patent somit ebenfalls keinen Bestand haben.

5. Zum Hilfsantrag 5

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 wurden die Merkmale M7 und M10 der

geltenden Fassung wie folgt geandert (Anderungen unterstrichen):

M7ys die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie
dem Anwender ermdglicht, mehrere bevorzugte Abstimm-
sequenzen des Fernsehempféangers zu definieren, indem

bevorzugte Kanéle fiir jede der Abstimmsequenzen aus-

gewahlt werden:;

M10,s die Datenverarbeitungseinrichtung ferner so beschaffen
ist, dass sie eine der Kanalabstimmsequenz-Listen ver-

wendet, um die Anzeige der Programmzeitplaninformatio-

nen nur auf diejenigen Kanéle zu beschranken, die in der

Kanalabstimmseguenz-Listen angegeben sind, und um

die Abstimmsequenz der mehreren Fernsehkandle im
Fernsehempfanger so zu steuern, dass die Fernsehkanéle
in Ubereinstimmung mit der einen definierten Abstimmse-
quenz und als Antwort auf Kanalsteuerungsbefehle von

der Anwendersteuereinrichtung abgestimmt werden.



-29 -

Wahrend die Neuformulierung des Merkmals M7,5s keinen weiteren technischen
Beitrag leistet, verwendet nach der Lehre des ge&nderten Merkmals M10ys die
Datenverarbeitungseinrichtung nunmehr die Kanalabstimmsequenz-Listen fur eine
auf diese beschrankte Anzeige von Kanélen. Die von der Beklagten fur diesen
Vorgang herangezogenen Offenbarungsstellen auf S. 43, Z. 28 ff., S. 44, Z. 5 ff.
und S. 46, Z. 22, sowie die Fig. 8 und 9 in den ursprunglichen Unterlagen be-
schreiben im Wesentlichen nur, dass, sobald eine Vorzugsliste aktiviert ist, das
System (the system) das Abstimmen des Fernsehempféangers und die Anzeige der
Zeitplaninformationen nur auf diese Kanale begrenzt, die in der aktivierten Zu-

schauervorzugsliste angegeben sind. Ein Eingreifen der Datenverarbeitungsein-

richtung (data processing means) dagegen ist den genannten Zitatstellen unmittel-

bar und eindeutig nicht entnehmbar.

Die Ubrigen Merkmale der Anspruchsfassung entsprechen dem Wortlaut der gel-
tenden Fassung, so dass der Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 5 vertei-
digten Fassung auch aus den hierzu oben genannten Grinden keinen Bestand

haben kann.

6. Zum Hilfsantrag 6

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich vom geltenden Pa-
tentanspruch 1 durch das Merkmal M7,5, das folgende Fassung erhalt (Anderun-

gen unterstrichen):

M7y die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie
dem Anwender ermdglicht, mehrere bevorzugte Abstimm-

sequenzen des Fernsehempféangers aus allen auf dem be-

stimmten System verfugbaren Kanéalen zu definieren;

Soweit dem Merkmal M7,¢ Uberhaupt ein technischer Sinngehalt zugeordnet wer-
den kann, geniigt es nicht den Anforderungen des Art. 84 EPU, da nicht klar ist,
wodurch das System bestimmt worden ist.
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Die verbleibenden Merkmale des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 6 gehen
konform mit der geltenden Fassung, so dass der Patentanspruch 1 in der mit dem
Hilfsantrag 6 verteidigten Fassung auch aus den genannten Grinden keinen Be-

stand haben kann.

7. Zum Hilfsantrag 7

Im Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 7 wurden die Merkmale M1, M4 und M5

der geltenden Fassung wie folgt geandert (Anderungen unterstrichen):

M1, zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehempfan-
ger fur die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme aus
mehreren Programmquellen in mehreren vom Anwender

wahlbaren Fernsehkanalen, wobei das System eine Op-

tion zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoft-

wareprogramme aufweist, die den elektronischen Fihrer

auf der Seite des Anwenders implementieren, mit

M4y, einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass
er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrich-

tung empfangt, Programmzeitplaninformationen fiir eine

Liste mehrere Fernsehkanéle erzeuqgt und anzeigt; und

M5,7; eine Wahleinrichtung, die dem Anwender ermdglicht, ir-

gendeinen der mehreren Fernsehkanale von der ange-

zeigten Liste zu wahlen;

Die Merkmale M1,7, M4,; und M5, sind jeweils mit den Merkmalen M1,4, M4

und M5,; wortidentisch.
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Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 7 kann folglich aus den Griinden zu den
Merkmalen M1y4 und M4y; gemal den vorstehenden Absétzen 1. und 4. keinen

Bestand haben.

8. Zum Hilfsantrag 8

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 unterscheidet sich vom geltenden Pa-
tentanspruch 1 durch die Merkmale M4yg, M55, M7,5 und M10,,g die nhun folgenden
Wortlaut haben (Anderungen unterstrichen):

M4yg einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass
er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrich-

tung empfangt, Programmzeitplaninformationen fir eine

Liste mehrere Fernsehkanéle erzeuqgt und anzeigt: und

M5yg  eine Wabhleinrichtung, die dem Anwender ermdoglicht, ir-

gendeinen der mehreren Fernsehkanale von der ange-

zeigten Liste zu wahlen;

M7yg die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie
dem Anwender ermdglicht, mehrere bevorzugte Abstimm-
sequenzen des Fernsehempfangers zu definieren, indem

bevorzugte Kanéle fir jede der Abstimmsequenzen aus-

gewdahlt werden;

M10,s die Datenverarbeitungseinrichtung ferner so beschaffen
ist, dass sie eine der Kanalabstimmsequenz-Listen ver-

wendet, um die Anzeige der Programmzeitplaninformatio-

nen nur auf diejenigen Kanéle zu beschranken, die in der

Kanalabstimmseguenz-Listen angegeben sind, und um

die Abstimmsequenz der mehreren Fernsehkandle im

Fernsehempfanger so zu steuern, dass die Fernsehkanéle
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in Ubereinstimmung mit der einen definierten Abstimmse-
quenz und als Antwort auf Kanalsteuerungsbefehle von

der Anwendersteuereinrichtung abgestimmt werden.

Die Merkmale M4yg, M55, M74s und M10,g sind jeweils mit den Merkmalen M4y,
M5,1, M7xs und M10,5 wortidentisch.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 7 kann folglich aus den Griinden zu den
Merkmalen M141, und M10,5 gemaR den vorstehenden Abséatzen 1. und 5. keinen
Bestand haben.

9. Zum Hilfsantrag 9

Im Patentanspruch 1 gemaf} Hilfsantrag 9 wurden die Merkmale M4, M5 und M7

der geltenden Fassung wie folgt geandert (Anderungen unterstrichen):

M4,9 einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass
er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrich-

tung empfangt, Programmzeitplaninformationen fir_eine

Liste mehrere Fernsehkanéle erzeugt und anzeiqgt; und

M5, eine Wahleinrichtung, die dem Anwender ermdglicht, ir-

gendeinen der mehreren Fernsehkanale von der _ange-

zeigten Liste zu wahlen;

M7, die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie
dem Anwender ermoglicht, mehrere bevorzugte Abstimm-

sequenzen des Fernsehempfangers aus allen auf dem be-

stimmten System verfiigbaren Kanalen zu definieren;

Die Merkmale M49, M5,,9 und M7y9 sind jeweils mit den Merkmalen M4y1, M5y,
und M7,6 wortidentisch.
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Der Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 9 kann folglich aus den Griinden zu den
Merkmalen M4,; und M7, in den vorstehenden Absatzen 1. und 6. keinen Be-

stand haben.

10. Zum Hilfsantrag 10

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 10 unterscheidet sich von
der geltenden Fassung dadurch, dass die Merkmale M1 und M4 wie folgt lauten

(Anderungen unterstrichen):

M1l,10 zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehempfan-
ger fur die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme aus
mehreren Programmquellen in mehreren vom Anwender

wahlbaren Fernsehkanalen, wobei das System eine Op-

tion zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoft-

wareprogramme aufweist, die den elektronischen Fihrer

auf der Seite des Anwenders implementieren, mit

M4y0 einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass
er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrich-

tung empfangt, und diese mithilfe eines Lokalisiererbild-

schirms umsetzt.

Die Merkmale M1y und M4y entsprechen dem Wortlaut nach den Merkmalen
M1y, und M4,,, so dass der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 10 aus den
Grinden zu den Merkmalen M1, und M4, in den vorstehenden Abséatzen 4. und

2. keinen Bestand haben kann.
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11. Zum Hilfsantrag 11

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 11 unterscheidet sich vom geltenden Pa-
tentanspruch 1 durch die Merkmale M4y;1, M7411 und M10,11, die nun folgenden

Wortlaut haben (Anderungen unterstrichen):

M4H;; einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass
er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrich-

tung empfangt, und diese mithilfe eines Lokalisiererbild-

schirms umsetzt.

M7H,; die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie
dem Anwender ermdglicht, mehrere bevorzugte Abstimm-
sequenzen des Fernsehempfangers zu definieren, indem

bevorzugte Kanéle fiir jede der Abstimmsequenzen aus-

gewahlt werden:;

M10H;; die Datenverarbeitungseinrichtung ferner so beschaffen
ist, dass sie eine der Kanalabstimmsequenz-Listen ver-

wendet, um die Anzeige der Programmzeitplaninformatio-

nen nur auf diejenigen Kanéle zu beschranken, die in der

Kanalabstimmseguenz-Listen angegeben sind, und um

die Abstimmsequenz der mehreren Fernsehkandle im
Fernsehempfanger so zu steuern, dass die Fernsehkanéle
in Ubereinstimmung mit der einen definierten Abstimmse-
quenz und als Antwort auf Kanalsteuerungsbefehle von

der Anwendersteuereinrichtung abgestimmt werden.

Die Merkmale M4y;;, M7,11 und M10,;; sind jeweils mit den Merkmalen M4,
M74s und M10,s wortidentisch.
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Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 11 kann folglich aus den Griinden zu
den Merkmalen M4y;, M745 und M10,s in den vorstehenden Abséatzen 2. und 5.

keinen Bestand haben.

12. Zum Hilfsantrag 12

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 12 unterscheidet sich vom geltenden Pa-
tentanspruch 1 durch die Merkmale M4,,;2 und M7y;2, die nun folgenden Wortlaut

haben (Anderungen unterstrichen):

M4y, einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass
er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrich-

tung empfangt, und diese mithilfe eines Lokalisiererbild-

schirms umsetzt.

M7y12 die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie
dem Anwender ermdglicht, mehrere bevorzugte Abstimm-
sequenzen des Fernsehempfangers aus allen auf dem be-

stimmten System verfligbaren Kanalen zu definieren;

Die Merkmale M4,;, und M7,:, entsprechen dem Wortlaut nach den Merkmalen
M4, und M7.6, so dass der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 12 aus den
Grinden zu den Merkmalen M4y, und M7.6 in den vorstehenden Abséatzen 2. und

6. keinen Bestand haben kann.
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13. Zum Hilfsantrag 13

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 13 unterscheidet sich von
der mit dem geénderten Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung dadurch, dass das

Merkmal M1y3 wie folgt lautet (Anderungen unterstrichen):

M1yiz  zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehempfan-
ger fur die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme aus
mehreren Programmquellen in mehreren vom Anwender

wahlbaren Fernsehkanalen, wobei das System eine Op-

tion zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoft-

wareprogramme aufweist, die den elektronischen Fihrer

auf der Seite des Anwenders implementieren, mit

Das Merkmal M1y13 ist wortidentisch zum Merkmal M1,,. Die Bestandsfahigkeit
des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 13 ist folglich sowohl aus
den Grinden zum geanderten Hilfsantrag 3 als auch aus den Griinden zum Merk-

mal M1y, gemal Absatz 4. nicht gegeben.

14. Zum Hilfsantrag 14

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 14 unterscheidet sich von
der mit dem geanderten Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung dadurch, dass die
Merkmale M7,z und M10,; folgenden Wortlaut erhalten (Anderungen unterstri-

chen):

M7u14 die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie
dem Anwender ermdglicht, mehrere bevorzugte Abstimm-
sequenzen des Fernsehempfangers zu definieren, indem

bevorzugte Kanéle fir jede der Abstimmsequenzen aus-

gewdahlt werden:
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M10414 die Datenverarbeitungseinrichtung ferner so beschaffen
ist, dass sie eine der Kanalabstimmsequenz-Listen ver-

wendet, um die Anzeige der Programmzeitplaninformatio-

nen nur auf diejenigen Kanéle zu beschranken, die in der

Kanalabstimmsequenz-Listen angeqgeben sind, und um

die Abstimmsequenz der mehreren Fernsehkanale im
Fernsehempfanger so zu steuern, dass die Fernsehkanale
in Ubereinstimmung mit der einen definierten Abstimmse-
quenz und als Antwort auf Kanalsteuerungsbefehle von

der Anwendersteuereinrichtung abgestimmt werden.

Die Merkmale M7y14 und M10,14 entsprechen dem Wortlaut nach den Merkmalen
M74s und M10,5, SO dass der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 14 sowohl aus
den Grinden zum geanderten Hilfsantrag 3 als auch aus den Grinden zu den
Merkmalen M745 und M10,5 in dem vorstehenden Absatz 5 keinen Bestand haben

kann.

15. Zum Hilfsantrag 15

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 15 unterscheidet sich von
der mit dem geénderten Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung dadurch, dass das
Merkmal M7,3 wie folgt lautet (Anderungen unterstrichen):

M7415 die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie
dem Anwender ermdglicht, mehrere bevorzugte Abstimm-

sequenzen des Fernsehempfangers aus allen auf dem be-

stimmten System verfugbaren Kanéalen zu definieren;

Das Merkmal M7,15s ist wortidentisch zum Merkmal M7,6. Die Bestandsfahigkeit
des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 13 ist folglich sowohl aus
den Grinden zum geéanderten Hilfsantrag 3 als auch aus den Grinden zum Merk-
mal M7y gemal Absatz 6 nicht gegeben.
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16. Zu den Hilfsantragen 3a und 13a bis 15a

Die Hilfsantrage 3a und 13a bis 15a unterscheiden sich von den mit den Hilfsan-
trdgen 3 (geandert) und 13 bis 15 verteidigten Anspruchsfassungen dadurch, dass
die bisher in diesen Fassungen jeweils gleichlautenden Merkmale M4,; und M5,;3
folgenden Wortlaut erhalten (Anderungen gegeniiber diesen Fassungen unterstri-

chen):

M443a, 13a-15a einem Videoanzeigegenerator, der so beschaf-
fen ist, dass er Videodaten und Videosteuerbe-

fehle von der Datenverarbeitungseinrichtung fur
die Erzeugung und Darstellung eines Lokalisie-
rungsmenues auf dem besagten Fernsehemp-
fanger empfangt, wobei das Lokalisierungsme-
nue fur den Anwender eine der mehreren Pro-
grammgquellen identifiziert, welche mit jedem
der mehreren Fernsehkanale verknupft sind;

und

M5H3a, 13a-15a eine Wahleinrichtung, die dem Anwender er-
moglicht, irgendeinen der im Lokalisierungsme-
nue identifizierten mehreren Fernsehkanéle zu

wahlen;

M6y3a, 13a-15a wobei die Datenverarbeitungseinrichtung auf
die Wahleinrichtung anspricht und so beschaf-
fen ist, dass sie den Fernsehempfanger auf den
vom Anwender in dem Lokalisierungsmenue

gewahlten Fernsehkanal abstimmit,
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Die in den Anspruchsfassungen vorgenommenen Anderungen, insbesondere der
Empfang von Videodaten, mdgen zwar der Klarstellung einer bisher im Anspruch
nicht enthaltenen Funktionsweise des Videogenerators dienen, der bisherige
Funktionsablauf andert sich dadurch aber zur Uberzeugung des Senats nicht, so
dass die vorstehenden Ausfilhrungen zu den Hilfsantragen 3 und 13 bis 15 auch
fur die mit den Hilfsantragen 3a und 13a bis 15a ihre Gliltigkeit behalten.

Mit dem Patentanspruch 1 in den mit den Hilfsantragen 3a und 13a bis 15a vertei-

digten Fassungen kann das Patent somit ebenfalls keinen Bestand haben.
[l
Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 ZPO, die Ent-

scheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709
Satz 1 und 2 ZPO.

Gutermuth Martens Gottstein Albertshofer Dr. Wollny
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