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betreffend das europaische Patent 0 325 330
(= DE 689 10 333)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 8. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Meinhardt sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Phys. Dr. Greis,

Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch

fur Recht erkannt:

|. Die Klage wird abgewiesen.

Il. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist fur die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Hohe
von 120% des jeweils beizutreibenden Betrages vorlaufig voll-

streckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 17. Januar 1989 unter Inan-
spruchnahme der Prioritat der niederlandischen Patentanmeldung NL 8800152
vom 22. Januar 1988 angemeldeten, mit Wirkung auch fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 0 325 330 (Streitpatent). Das in der
Verfahrenssprache Englisch veroffentlichte Streitpatent betrifft einen "optisch les-
baren Aufzeichnungstrdger vom beschreibbaren Typ, eine Vorrichtung zur Her-
stellung eines derartigen Aufzeichnungstragers und Anordnungen zum Aufzeich-
nen und/oder Lesen von Information auf/aus einem derartigen Aufzeichnungstra-
ger" und wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer
689 10 333.6 gefuhrt. Es umfalRt 17 Anspriche, von denen (die mit der
Nichtigkeitsklage allein angegriffenen) Patentanspriiche 1 und 2 in der deutschen

Ubersetzung gemaR Patentschrift folgenden Wortlaut haben:



" 1. Optisch auslesbarer Aufzeichnungstrager (1) vom beschreibba-
ren Typ

mit einer Aufzeichnungsschicht (6), die zum Anbringen eines Infor-
mationsmusters aus optisch detektierbaren Aufzeichnungsmarken
dient, wobei dieser Aufzeichnungstrager (1) mit einer Servospur (4)
versehen ist, die in einem zur Informationsaufzeichnung bestimm-
ten Gebiet eine von dem Informationsmuster unterscheidbare peri-

odische Spurmodulation aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass

die Frequenz der Spurmodulation entsprechend einem Positions-
informationssignal moduliert ist, das mit Positionssynchronisations-

signalen (11) abwechselnde Positionscodesignale (12) enthalt.

2. Optisch auslesbarer Aufzeichnungstrager nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, dass die Positionscodesignale (12) biphase-

mark-modulierte Signale sind, wobei die Positionssynchronisations-
signale (11) in bezug auf das biphase-mark-modulierte Signal ab-
weichende Signalformen haben."
Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des
Streitpatents sei, soweit angegriffen, gegentber dem Stand der Technik nicht pa-
tentfahig.
In ihrer Klageschrift stitzt sich die Klagerin auf folgende Druckschriften:
K2: DE 31 00 421 Al (nur zur Erlauterung)
K3: EP 0 265 695 A2

K4: EP 0299 573 Al

K5: EP 0 265 984 Al



K6: JP 3-52150 samt deutscher Ubersetzung: K6b

K7: (nachveréffentlichte) Internetseiten aus Solution Provider Lexikon zum

Begriff Modulationsverfahren vom 12. September 2001

K8: (nachverdffentlichte) Internetseiten zum Begriff "biphase modulation”
vom 13. September 2001

Sie ist Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents
jeweils gegenuber K3, K4 und K5 sowie der Gegenstand des Patentanspruchs 2
gegenuber K4 nicht neu sei.
Die Klagerin beantragt,
das europaische Patent EP 0 325 330 hinsichtlich seiner Anspriche
1 und 2 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

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

Streitpatent, soweit angegriffen, fir patentfahig.

Entscheidungsgriinde:

Die Klage, mit der der in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Artikel 138 Ab-
satz 1 lita EPU iVm Artikel 54 Absatz 1 bis 3 und Artikel 56 EPU vorgesehene
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist zulas-
sig, jedoch nicht begriindet. GemaR Artikel 54 Abs 3, 56 Satz 2 EPU waren die

Entgegenhaltungen K 3 bis K 5 nur insoweit in Betracht zu ziehen, als sie die



Neuheit der Erfindung in Frage stellen konnten, nicht aber beztiglich des Vorlie-
gens einer erfinderischen Tatigkeit, was auch die Klagerin so gesehen hat. Feh-

lende Neuheit hat sich aber in der Verhandlung nicht ergeben.

Der angegriffene Anspuch 1 des Streitpatents betrifft nach der Beschreibungsein-
leitung (Sp 1, Abs 1) und dem - nach Merkmalen gegliederten - Oberbegriff des

Patentanspruchs 1 einen

A) "optisch auslesbaren Aufzeichnungstrager (1) vom beschreibbaren Typ

B) mit einer Aufzeichnungsschicht (6), die zum Anbringen eines Informati-

onsmusters aus optisch detektierbaren Aufzeichnungsmarken dient,

C) wobei dieser Aufzeichnungstrager (1) mit einer Servospur (4) versehen
ist, die in einem zur Informationsaufzeichnung bestimmten Gebiet eine von
dem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulation auf-

weist.

Gemal} der Beschreibung des Streitpatents (Sp 1, Z 51 - 53) ist ein derartiger Auf-
zeichnungstrager vom beschreibbaren Typ aus der deutschen Offenlegungsschrift
31 00 421 (=K2) bekannt. Der bekannte Aufzeichnungstrager ist (vorab) mit einer
spiralférmigen Servospur versehen, auf der die Informationsaufzeichnung erfolgen
soll. Diese Servospur weist durchgehend eine periodische Spurmodulation mit
konstanter Frequenz auf, aus der das Taktsignal fur die Synchronisierung der Auf-
zeichnung oder Auslesung abgeleitet werden kann (vgl dort Sp 1, Z54 —Sp 2, Z
4).

Nach den Erlauterungen in der Streitpatentschrift (Sp 2, Z 5 — 24) weist dieser be-
kannte Aufzeichnungstradger den Nachteil auf, dass die Servospur in Aufzeich-

nungsgebiete mit dazwischenliegenden Synchronisationsgebieten aufgeteilt ist. In



den Synchronisationsgebieten ist eine Positionsinformation in Form einer Adresse
angebracht, aus der abgeleitet werden kann, welcher Teil des Aufzeichnungstra-
gers momentan abgetastet wird. Dies erweist sich insbesondere bei der Aufzeich-
nung EFM-codierter Informationen als nachteilig, denn diese erfordert eine unun-

terbrochene Aufzeichnung.

Der Erfindung liegt hiervon ausgehend die Aufgabe zugrunde, Mittel zu schaffen,
die sich besser zum Aufzeichnen EFM-codierter Signale eignen und die es ermdg-
lichen, beim Abtasten aus dem vom Aufzeichnungstrager reflektierten Lichtbindel
abzuleiten, welcher Teil der Platte abgetastet wird (Sp 2, 254 - Sp 3, Z 1).

Zur Loésung dieser Aufgabe weist der Aufzeichnungstrager mit den Merkmalen A)
bis C) nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 die folgenden Merkmale

auf:

D) dass die Frequenz der Spurmodulation entsprechend einem Positions-

informationssignal moduliert ist,

E) das mit Positionssynchronisationssignalen (11) abwechselnde Positions-

codesignale (12) enthalt.”

Erfindungswesentlich ist sonach, dass die Servospur nicht mit einer Spurmodula-
tion von konstanter Frequenz versehen ist, sondern entsprechend dem Positions-
informationssignal in ihrer Frequenz moduliert ist. Die Positionsinformation lasst
sich daher aus der Frequenzmodulation der Servospur gewinnen. Aus diesem
Grund konnen die bisher zwischen den Aufzeichnungsgebieten liegenden Syn-
chronisationsgebiete entfallen, wodurch eine ununterbrochene Aufzeichnung maog-
lich ist. Das Positionsinformationssignal soll nach Merkmal E) abwechselnd aus
Positionssynchronisationssignalen und Positionscodesignalen bestehen. Durch
diese Malnahme kann eine einfache Synchronisation zwischen den aus der
Spurmodulation abgeleiteten Positionssynchronisationssignalen und der Aufzeich-

nung der EFM-Signale erreicht werden, indem die Folgefrequenz der Synchroni-



sationsignale auf die Folgefrequenz der in dem Standard-EFM-Signal enthaltenen
Subcodesynchronisationssignale (75 Hz) gelegt wird (vgl Sp 4, Z 44 — 50) der
Patentschrift).

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 war zum Prioritatszeitpunkt neu (Art 54
Abs 1 EPU).

Aus der deutschen Offenlegungsschrift 31 00 421 Al (=K2), von der die Erfindung
— wie dargelegt — ausgeht, ist unbestritten ein optischer Aufzeichnungstrager mit
den Merkmalen A) bis C) gemald Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt, bei dem
die kennzeichnenden Merkmale D) und E), wonach die Frequenz der Spurmodu-
lation entsprechend einem Positionsinformationssignal moduliert ist, das mit Posi-
tionssynchronisationssignalen (11) abwechselnde Positionscodesignale (12) ent-

halt - wie auch die Klagerin einraumt - nicht verwirklicht sind.

Die von der Klagerin entgegengehaltenen, nachverotffentlichten européischen Of-
fenlegungsschriften 265 695 (=K3) und 299 573 (=K4) lehren keine Modulation der
Frequenz der Spurmodulation mit einem Positionsinformationssignal entsprechend

Merkmal D) des Anspruchs 1.

Die EP 265 695 Al (=K3) beschéftigt sich mit einer Problemstellung, die der des
Streitpatents ahnlich ist, ndmlich der Erkennung der Position eines Kopfes auf ei-
nem optisch auslesbaren Aufzeichnungstrager, ohne dass der Umfang von aufzei-
chenbaren Informationen verringert wird (vgl Sp 1, Z 54 bis Sp 2, Z 7). Sie schlagt
hierzu vor, den Aufzeichnungstrager mit einer Servospur (pregroove) zu versehen,
die in ihrer radialen Auslenkung mit einem Signal (composite signal) moduliert ist,
das aus der Uberlagerung zweier Signale entsteht. Das erste Signal hat eine vor-
gegebene Frequenz (wobbling signal) und dient als Taktsignal fir die Aufzeich-
nung oder Auslesung. Das zweite Signal reprasentiert die Positionsinformation in

Form einer binar codierten Zeitangabe (vgl Anspriiche 1 bis 3 und Sp 2, Z 20 bis



55). Die sich nach der Uberlagerung am Ausgang des Modulators (modulation cir-
cuit, Fig 1) ergebenden Signalformen sind in Figur 4 dargestellt. Eine logische "0"
des Positionsinformationssignals ist als Folge von 24 "samples” mit alternierenden
Pegelwechseln kodiert, bei einer logischen "1" weicht hingegen das zwdlfte und
das dreizehnte "sample" von dieser regelmaldigen Folge ab (vgl Sp 5, Z 13 bis 34
iVm Fig 4B).

Die Klagerin vertritt die Ansicht, dass in einer solcher Kodierung der Positionsin-

formation eine Modulation der Frequenz der Spurmodulation zu sehen sei.

Einer solchen Interpretation des in der EP 265 695 Al dargestellten Sachverhalts
wird der einschlagige Fachmann, ein Elektrotechnikingenieur der Fachrichtung
Nachrichtentechnik mit langjahriger Berufserfahrung, nicht beitreten. Denn dieser
Fachmann deutet die Formulierung: "dass die Frequenz der Spurmodulation ent-

sprechend einem Positionsinformationssignal moduliert ist" aufgrund seiner
Grundlagenkenntnisse so, dass die Frequenz der Spurmodulation in Abhangigkeit
vom momentanen Pegel des Positionsinformationssignals variiert. Dieses Ver-
standnis des Fachmanns deckt sich mit der Definition von Frequenzmodulation in
der allgemeinen Fachliteratur. Beispielhaft sei hier auf die im Prifungsverfahren
vor dem Européaischen Patentamt genannten Ausziige aus "The International Dic-
tionary of Physics and Electronics” und "Van Nostrand's Scientific Encyclopedia”
hingewiesen, die die Beklagte mit Schriftsatz vom 31. Mai 2002 vorgelegt hat.

Nach der EP 265 695 Al ist das Positionsinformationssignal binar kodiert, weist
also lediglich zwei diskrete Pegel auf, einen Pegel fur "0" und einen anderen Pegel
far "1". Wirde hiermit eine dem Verstandnis des Fachmanns entsprechende Fre-
guenzmodulation des ersten Signals (wobbling signals) erfolgen, so ergébe sich
ein Signal, das fur die Dauer des 0-Pegels auf der Servospur eine Auslenkung mit
einer ersten Frequenz (Haufigkeit) bewirken wirde, fir die Dauer des 1-Pegels
eine mit einer anderen Frequenz (vgl hierzu auch Sp 22, Z 36 bis 42 der Streitpa-
tentschrift). Wie sich insbesondere aus der Figur 4B der EP 265 695 Al ergibt,
mag dies noch fur die logische "0" mit ihren 24 regelmalig alternierenden Wech-

seln zutreffen, fur die logische "1" mit ihren unregelmaRigen Wechseln, dh unre-



gelmaRigen Frequenzanteilen, jedoch keinesfalls. Der Fachmann wird daher die in
der EP 265 695 Al beschriebene Uberlagerung zweier Signale nicht als Fre-

quenzmodulation ansehen.

Dass in der EP 265 695 Al keine Modulation der Frequenz beschrieben ist, ergibt
sich im Ubrigen auch aus dieser Schrift selbst. In Sp 2, Z 43 bis 55 ist ausgefihrt,
dass das zur Auslenkung der Servospur (deflection control signal) benutzte Signal
die (eine) vorbestimmte Frequenz des ersten Signals (wobbling signal) auch dann

hat, wenn das zweite Signal, also das Positionsinformationssignal, Uberlagert ist.

Die EP 265 695 Al lehrt sonach keine Modulation der Frequenz der Spurmodula-

tion.

Auch das Aufzeichnungs- und Wiedergabesystem nach der EP 299 573 Al (K4)
lehrt keine Frequenzmodulation der Servospur. In dieser Druckschrift wird zwar
ebenfalls vorgeschlagen, auf die Servospur (track) eine Positionsinformation zu
modulieren. Es findet sich aber keine Anregung, hierfiir eine Frequenzmodulation
anzuwenden. In Sp 2, Z 41 bis 47 ist aufgefihrt, dass eine "biphase" oder
"biphase mark" Modulation fur besonders geeignet gehalten wird. Bei diesen Mo-
dulationen werden, wie in Sp 4, Z 49 bis Sp 5, Z 39 iVm den Figuren 3a und 3c
dargestellt, die logischen Pegel nach bestimmten Kodierungsvorschriften in ein
bindres Muster gewandelt. Dass, wie in Figur 3 ¢ dargestellt, eine logische "0" mit
nur einem Signalwechsel dargestellt ist, wahrend eine logische "1" zwei Wechsel
aufweist, ist durch die Kodierungsvorschrift bedingt, nicht aber als Frequenzmo-

dulation zu verstehen.

Weder die EP 265 695 Al noch die EP 299 573 Al zeigen sonach das Merkmal
D) nach dem Anspruch 1 und vermégen daher die Neuheit des Aufzeichnungstra-

gers nach dem Anspruch 1 nicht in Frage zu stellen.

Aus der nachverdffentlichten EP 265 984 Al (K5) geht zwar hervor, dass die Fre-

quenz der Spurmodulation entsprechend einem Positionsinformationssignal mo-
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duliert ist (vgl Anspruch 1), es findet sich dort jedoch kein Hinweis darauf, dass
das Positionsinformationssignal abwechselnd aus Positionssynchronisationssig-
nalen und Positionscodesignalen besteht, wie Merkmal E) des Anspruchs 1 an-
gibt.

Die Klagerin fuhrt hierzu aus, dass sich dem Fachmann die abwechselnde Auf-
bringung von Synchronisationssignalen und Codesignalen aufdrange, da dieser
beim Lesen des Positionscodesignals zwangslaufig vor dem Problem stehe, die
Struktur des Positionscodesignals, bspw dessen Anfang, erkennen zu mussen.
Hierzu sei das Vorsehen eines Synchronisationssignals vor Beginn des eigentli-

chen Positionscodesignals die einfachste Form der Lésung.

Dieser Auffassung ware zu folgen, wenn sich das Aufbringen eines Positionssyn-
chronisationssignals beim Nacharbeiten der Lehre nach der EP 265 984 Al fir
den Fachmann als einzige Moglichkeit ergeben hatte.

Dies ist jedoch nicht der Fall. Fir den Fachmann sind mehrere Mdglichkeiten mit
jeweils spezifischen Vor- und Nachteilen denkbar, mit denen der aufgezeichnete
Positionscode auch ohne Synchronisationssignal stellenrichtig erkannt werden
kann:

Zunachst gibt die EP 265 984 Al — ebenso wie die Streitpatentschrift - nicht vor,
dass die Servospur ohne Unterbrechungen durch das Positionsinformationssignal
moduliert sein muf3. Daher kdnnte auch schon das Auftreten einer der beiden Mo-
dulationsfrequenzen (beim Streitpatent 22,8375 oder 21,2625 kHz, vgl Sp 22, Z 38
bis 47), also jede Abweichung von der Tragerfrequenz (22,05 kHz, vgl Sp 4, Z 34
bis 40) zur Erkennung des Anfangs eines Positionscodesignals benutzt werden.

Eine andere fur den Fachmann denkbare Mdglichkeit zum stellenrichtigen Erken-
nen des Positionscodes konnte darin bestehen, die auf Aufzeichnungstragern zu
den Informationen ublicherweise hinzu aufgezeichneten Fehlererkennungs- oder
Korrekturkodes auch zur Erkennung der Struktur des Positionscodesignals zu
verwenden. Mit der hierfir vorhandenen Fehlererkennungsschaltung kann namlich

nicht nur erkannt werden, ob ein Lesefehler beim Lesen des Positionscodes auf-
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getreten ist, sondern auch ob der Positionscode stellenrichtig gelesen wurde, da
er nur in diesem Fall als fehlerfrei erkannt wird, wie im einzelnen unter den Nr 167
bis 172 des von der Beklagten mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2002 vorgelegten

Gutachtens dargelegt ist.

Ein Fachmann kommt sonach beim Nacharbeiten der Lehre nach der EP 265 984
Al nicht zwangslaufig zu einem abwechselnden Aufbau des Positionsinformati-
onssignals aus Synchronisationssignal und Codesignal entsprechend Merkmal E),
so dass der Aufzeichnungstradger nach dem Patentanspruch 1 auch gegeniber
dem aus dieser Druckschrift bekannten Aufzeichnungstrager neu ist.

Von der Klagerin wurde zum Stand der Technik auch noch die vorveroffentlichte
japanische Auslegeschrift 3-52150 (K6) samt einer deutschen Ubersetzung (K6b)
eingereicht, ohne naher auf den Inhalt dieser Druckschrift einzugehen.

Diese Druckschrift befaf3t sich mit der Aufzeichnung von Informationen auf einem
Aufzeichnungstrager, wobei die Informationscodierung durch eine Pulslangenco-
dierung vorgenommen wird. Ein naherer Bezug zu den angegriffenen Patentan-
spruchen ist nicht ersichtlich. Diese Druckschrift ist daher nicht geeignet die Neu-
heit oder erfinderische Téatigkeit des Aufzeichnungstragers nach dem Anspruch 1

in Frage zu stellen.

Weiterhin wurden von der Klagerin Internetseiten aus dem Solution Provider Lexi-
kon zum Begriff "Modulationsverfahren” (K7) und zu den Begriffen "biphase mo-
dulation"” und "phase-shift keying" (K8) eingereicht. Diese vermutlich nachverof-
fentlichten Druckschriften sollten dem Nachweis dienen, dass dem Fachmann die
Frequenzmodulation, die Amplitudenmodulation und die Phasenmodulation als
gangige Modulationsarten gelaufig waren, bzw zur Begriffserlauterung dienen. Die
Ausfuhrungen in diesen Druckschriften béten — selbst wenn sie vorveroffentlicht
waren — keinen Anlass fur eine andere Sicht des Inhalts der Druckschriften K 3,
K4 und K 5.
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2. Der Patentanspruch 2 des erteilten Patents bezieht sich auf einen Aufzeich-
nungstrager mit den Merkmalen A) bis E) des Anspruchs 1 und bildet diese in der
Hinsicht weiter, dass die Positionscodesignale (12) biphase-mark-moduliert Sig-
nale sind (Merkmal F), wobei die Positionssynchronisationssignale (11) in Bezug
auf das biphase-mark-modulierte Signal abweichende Signalformen haben
(Merkmal G).

Die Neuheit beim Gegenstand des Anspruchs 2 ist durch die von der Klagerin ent-
gegengehaltenen Druckschriften K2 bis K5 schon deshalb nicht in Frage gestellt,
weil — wie zum Anspruch 1 ausgefiihrt - aus keiner dieser Druckschriften sdmtliche

Merkmale A) bis E) bekannt sind.

Auch bei Berticksichtigung des weiter genannten Materials sind die angegriffenen
Anspriche 1 und 2 des Streitpatents patentfahig und somit rechtsbestandig.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO,

der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709

Satz 1 und 2 ZPO.

Meinhardt Gutermuth Dr. Greis Bertl Prasch

Pr



