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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldunqg 196 55 172.2-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 3. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsit-

zenden Richters Dipl.-Phys. Grimm sowie der Richter Dr. Schmitt, Dipl.-Ing. Bertl
und Dipl.-Ing. Prasch

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschlul} der Pri-
fungsstelle fur Klasse G 11 B des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 26. Juni 2001 aufgehoben. Die Sache wird unter
Zugrundelegung der in der mundlichen Verhandlung vom
3. Dezember 2002 Uberreichten Patentanspriche 1 — 16 nebst
Beschreibung und 11 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 — 12 vom
28./29. Marz 2000 zur weiteren Prifung an das Deutsche Patent-

und Markenamt zurtickverwiesen.

Griunde

Die vorliegende Patentanmeldung ist durch Erklarung der Ausscheidung vom
27. Marz 2000 aus der Stammanmeldung 196 02 357.2-53 hervorgegangen. Die

Ausscheidungsanmeldung tragt jetzt die Bezeichnung:

"Speichereinheit mit einer Codiereinheit".

Sie wurde von der Priufungsstelle flr Klasse G 11 B des Deutschen Patent- und
Markenamts im Beschluss vom 26. Juni 2001 zurlckgewiesen unter der Begrun-
dung, dass die in der Stammanmeldung mit Bescheid vom 12. Februar 1997 ge-
rugten Mangel in den Unterlagen der Ausscheidungsanmeldung nicht beseitigt

worden seien.



Die Anmelderin hat gegen diesen Zurlickweisungsbeschluss Beschwerde einge-

legt und stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte
Patent mit Patentansprichen 1 bis 16 und Beschreibung, beides
Uberreicht in der mundlichen Verhandlung vom 3. Dezember 2002,
und 11 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 12 vom
28./29. Marz 3. 2000 zu erteilen.

Der Anspruch 1 lautet:

"Speichereinheit,

umfassend

eine Codiereinheit (6), die Daten codiert, wobei die Codiereinheit
umfasst:

eine erste Einrichtung (25) zum Einfligen von Resynchronisa-
tionsbytes mit Resynchronisationsmustern (RSA, RSB) in Daten,
die in einem vorherbestimmten Modulationscode codiert sind;

eine zweite Einrichtung (30), an deren Eingange eine weitere Ein-
richtung (27, 28, 29) Daten anlegt, die in dem vorherbestimmten
Modulationscode codiert sind und die unterschiedliche Re-
synchronisationsmuster (RSA, RSB) enthalten, wobei die zweite
Einrichtung (30) auf der Grundlage der die unterschiedlichen Re-
synchronisationsmuster (RSA, RSB) aufweisenden, in dem vor-
herbestimmten Modulationscode codierten Daten ein Resynchro-
nisationsmuster (RSA, RSB) auswahlt, fir das der Digitalsum-
menwert der in Impulsbreiten-Modulationsdaten konvertierten
Daten, die in dem vorherbestimmten Modulationscode codiert sind
und das ausgewahlte Resynchronisationsmuster (RSA, RSB) ent-
halten, minimal wird, wobei die zweite Einrichtung (30) ein Steuer-

signal erzeugt, das dem ausgewahlten Resynchronisations-



muster (RSA, RSB) zugeordnet ist, wobei die erste Einrichtung
(25) das ausgewahlte Resynchronisationsmuster (RSA, RSB) in
die Daten einfugt, die in dem vorherbestimmten Modulationscode
codiert sind,

und

eine Konvertiereinrichtung (33) zum Konvertieren der das ausge-
wahlte Resynchronisationsmuster (RSA, RSB) enthaltenden Da-
ten, die in dem vorherbestimmten Modulationscode codiert sind, in
Impulsbreiten-Modulationsdaten, und

eine Aufzeichnungseinrichtung (8, 10) zum Aufzeichnen der Im-

pulsbreiten-Modulationsdaten auf dem Aufzeichnungsmedium."

Zur Begrindung ihrer Beschwerde flhrt die Anmelderin aus, dass in den nunmehr
geltenden Unterlagen die von der Prufungsstelle im Bescheid vom
12. Februar 1997 in der Stammanmeldung gerugten Mangel ausgerdumt seien,
insbesondere werde nur eine Aufgabenstellung genannt. Die Gattungsbezeich-
nung "Speichereinheit, umfassend eine Codiereinheit" im Patentanspruch 1 halte
sie jedoch fur zulassig. Die einzige bisher im Prufungsverfahren genannte Entge-
genhaltung lege die beanspruchte Speichereinheit nicht nahe. Deshalb sei auch

anzuerkennen, dass die Speichereinheit auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulassig. Sie fuhrt zur Auf-
hebung des angefochtenen Entschlusses und zur Zurlckverweisung der Sache
das Deutsche Patent- und Markenamt (§ 79 Abs 3 Satz 1 PatG).

1. Die Anmelderin hat in der mundlichen Verhandlung die Erteilung eines Patents

mit Unterlagen beantragt, in denen die im Zurickweisungsbeschluss der Pru-



fungsstelle genannten Mangel, soweit sie zu Recht erhoben wurden, beseitigt
sind.

In der Beschreibung ist nunmehr nur eine Aufgabenstellung genannt, namlich die,
eine Speichereinheit mit einer Codiereinheit zur Reduzierung des Gleichstrompe-
gels anzugeben (vgl S 4, Abs 2 der Beschreibung).

Auch die im Bescheid vom 12. Februar 1997 bemangelte Unklarheit des Patent-
anspruchs 1, welche Modulationsdaten durch die Resynchronisationsbytes von
den Gleichstrom(GS)- Anteilen kompensiert werden sollen, ist behoben worden.
Die entsprechenden Passagen des Patentanspruchs 1 stimmen nunmehr wort-
gleich Uberein mit dem in der Anhérung vom 15. Februar 2000 in der Stamman-

meldung einvernehmlich mit der Prufungsstelle erarbeiteten Anspruch 1.

Hinsichtlich der Verfolgung eines Anspruchs 1 mit der Gattungsbezeichnung
"Speichereinheit, umfassend eine Codiereinheit" in der vorliegenden Ausschei-
dungsanmeldung sieht der Senat keinen Anlass zur Beanstandung.

Wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Huftgelenkprothese" (GRUR
1986, 237) ausfluhrt, folgt aus dem Regelungsgehalt des § 35 Abs 1 Nr 2 PatG
1981 - gleichlautend mit dem nunmehr geltenden § 34 Abs 3 Nr 3 PatG 1998 —
das Recht des Anmelders, durch die Fassung der Patentanspruche in der
Anmeldung zu bestimmen, fur welche Lehre zum technischen Handeln er um
Patentschutz nachsucht. In der Entscheidung "Verschlussvorrichtung fur
Gielpfannen" (GRUR 1989, 103, 104) hat der Bundesgerichtshof diese Auf-
fassung dahingehend prazisiert, dass es Sache des Patentinhabers (bzw Anmel-
ders) sei, bei der Formulierung seines Schutzbegehrens Uberlegungen hinsichtlich
der technischen Verwertbarkeit der geschitzten Erfindung und der Durchsetzbar-
keit seines Patents auf dem Markt anzustellen, insbesondere sich Gedanken Uber
die Behauptung seines Schutzrechts gegenuber Mitbewerbern zu machen und
mogliche Verletzungsformen einzuschatzen.

Nach der derzeitigen Aktenlage verfolgt die Anmelderin mit der Stammanmeldung
eine Codiereinheit, bestehend aus erster und zweiter Einrichtung und Konvertier-

einrichtung, und mit der Ausscheidungsanmeldung eine Speichereinheit mit einer



Aufzeichnungseinrichtung, die eine Codiereinheit mit den genannten Einrichtun-
gen umfasst. Dabei stimmt der Aufbau der genannten Einrichtungen in beiden An-
spruchsfassungen wortwortlich Gberein.

Mit der vorliegenden Fassung des Anspruchs 1 begehrt die Anmelderin sonach
nicht generell Schutz flr den Aufbau einer Codiereinheit wie in der Stammanmel-
dung, sondern nur in eingeschrankter Form als Teil einer Speichereinheit. Gegen
die Verfolgung einer solchen Anspruchsfassung im Rahmen einer Ausscheidungs-
oder Trennanmeldung hat der Senat keine Bedenken. Die Beantwortung der
Frage, ob die Verfolgung beider Anspruchsfassungen auch in einer Anmeldung
moglich ware, erubrigt sich mangels eines entsprechenden Antrags der Anmelde-

rin.

2. Der Gegenstand des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 ist neu gegenuber
dem im bisherigen Prufungsverfahren genannten Stand der Technik und beruht
auch auf erfinderischer Tatigkeit.

Im Prifungsverfahren wurde die JP 62-272726 A samt Abstrakt als relevanter
Stand der Technik entgegengehalten. In dieser Druckschrift ist eine Kodierungs-
schaltung beschrieben, die so ausgestaltet sein soll, dass das codierte Signal eine
moglichst geringe Gleichstromkomponente aufweist. Hierzu wird in dieser Druck-
schrift vorgeschlagen, in Abhangigkeit vom momentanen Gleichstromwert des zu
codierenden Signals ein Synchronisierungssignal hinzuzufiigen, mit dem dieser
Gleichstromwert kompensiert werden kann. Von dieser bekannten Kodierungs-
schaltung unterscheidet sich die im Anspruch 1 angegebene Codiereinheit schon
durch das Vorsehen einer Konvertiereinrichtung, mit der die mit einem Re-
synchronisationsmuster bzw Synchronisierungssignal versehenen Daten in Im-

pulsbreiten-Modulationsdaten gewandelt werden.

Weiterhin unterscheidet sich die beanspruchte Codiereinheit von der bekannten
Kodierungsschaltung durch eine andere schaltungsmallige Realisierung, die eine
schnellere Einflgung des Resynchronisationsmusters dadurch ermdoglicht, dass

der Digitalsummenwert des aktuellen Datenblocks unter Verwendung des Re-



synchronisationsmusters des vorhergehenden Datenblocks berechnet wird (vgl
hierzu auch S 14, Abs 3 der Beschreibung). Es ist daher anzuerkennen, dass der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenuber der Kodierungsschaltung nach der
JP 62-272726 A auch auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

Der Patentanspruch 1 kdnnte in der vorliegenden Fassung sonach Grundlage fur
ein gewahrbares Patentbegehren sein. Die geltenden untergeordneten Anspruche
und auch die weiteren Unterlagen bediirfen jedoch noch einer weiteren Uberar-

beitung und Anpassung.

3. Die Zuruckweisung der vorliegenden Anmeldung erfolgte in einem Stadium des
Prufungsverfahrens, in dem davon auszugehen ist, dass das Deutsche Patent-
und Markenamt noch keine abschlieRende Entscheidung Uber die Patentfahigkeit
der Anmeldung getroffen hat. Die Sache war daher unter Aufhebung des Zurlck-
weisungsbeschlusses der Priufungsstelle zur weiteren Prifung an das Deutsche

Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen.

Grimm Dr. Schmitt Bertl Prasch
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