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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 39 309.4-51

hat der 20. Senat des Bundespatentgerichts am 21. April 2004 durch den Vorsit-
zenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Anders sowie die Richter Dipl.-Ing. Obermayer,
Dipl.-Phys. Dr. Hartung und die Richterin Martens

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Der Beschluss des Patentamts vom 20. Dezember 2001 wird auf-
gehoben.
Die Sache wird zur Fortsetzung des Prifungsverfahrens an das

Patentamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen den Beschlu? des Patentamts
vom 20. Dezember 2001, mit dem die Patentanmeldung wegen Verstol3es gegen

das Gebot der Rechtssicherheit zurickgewiesen wurde.

Der Patentanspruch 1 in der noch geltenden urspringlich eingereichten Fassung

lautet:

"1. Verfahren zum Bestimmen der zeitlichen Lage einer Synchro-
nisationsfolge in einem empfangenen Datenstrom (Rahmensyn-
chronisation) unter Anwendung des Prinzips der Maximum-Likeli-
hood-Theorie, dadurch

gekennzeichnet, dal diese Bestimmung aus dem empfan-
genen Datenstrom vor der Frequenz- und Phasensynchronisation

durchgefuhrt wird."

Die Anmeldung schildert als Nachteil bekannter Rahmensynchronisationsverfah-
ren der im Oberbegriff angegebenen Art, dass vor der eigentlichen Rahmensyn-
chronisation eine Takt-, Trager- und Phasensynchronisation durchgefihrt werden
musse. Bei TDMA-Ubertragungen ergebe sich bei Anwendung der bekannten

Rahmensynchronisationsverfahren das weitere Problem, dass die zeitliche Lage



der eigenen Bursts aufgrund der noch nicht durchgefiuhrten Rahmensynchronisa-
tion nicht bekannt sei und erst durch zusatzliche Hilfsmittel bestimmt werden mus-

Se.

Es sei Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren fur alle linearen Modulationsverfahren
zur Bestimmung der zeitlichen Lage einer Symbolfolge in einem empfangenen Da-
tenstrom aufzuzeigen, das diese Nachteile vermeide. Diese Aufgabe werde durch

das Verfahren gemal} Patentanspruch 1 geldst.

Das Patentamt — Prufungsstelle fur Klasse H 04 L — hat die Patentanmeldung zu-
ruckgewiesen, weil aufgrund des unbestimmten Merkmals "unter Anwendung des
Prinzips der Maximum-Likelihood-Theorie" das Gebot der Rechtssicherheit nicht
erflllt sei, das im Interesse der Allgemeinheit prazise definierte Schutzrechte ver-
lange, mit denen eindeutig erkennbar sei, was unter Schutz gestellt werden solle
(unter Hinweis auf Schulte PatG 6. Aufl. § 34 Abs 3 Nr 3, Rdn 54). Dieses Merk-
mal lasse namlich offen, wie das Prinzip der Maximum-Likelihood-Theorie anzu-

wenden sei.

Die im Patentanspruch enthaltenen Angaben durften sich nicht in einer Umschrei-
bung einer der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe erschopfen, sondern muf-
ten die Losung der Aufgabe kennzeichnen (Hinweis auf BGH GRUR 1985, 31 —
Acrylfasern). Im Patentanspruch 1 sei jedoch hinsichtlich der Maximum-Likelihood-
Theorie keine nachvollziehbare Lehre zur Losung der Erfindungsaufgabe enthal-
ten. Das Prinzip der Maximum-Likelihood-Theorie betreffe ganz allgemein die
Schatzung einer gesendeten Datenfolge unter Anwendung eines bestimmten
Wahrscheinlichkeitskriteriums im Empfanger. Hierdurch wirden nicht zwingend
bestimmte Merkmale eines Verfahrens zum Bestimmen der zeitlichen Lage einer
Synchronisationsfolge in einem empfangenen Datenstrom impliziert, da sich hier-

fur immer noch vielfaltige Mdglichkeiten boéten.



Es sei dem einschlagigen Fachmann auch nicht zuzumuten, die als Verfahrens-
merkmal beanspruchte Theorie auf einen moglichen Verletzungsgegenstand an-

zuwenden.

Mit der Beschwerde begehrt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben und das Patent mit den
ursprunglichen Unterlagen zu erteilen, hilfsweise eine mundliche

Verhandlung.

Eine Begrundung der Beschwerde liegt nicht vor.

Wegen der noch geltenden Patentanspruche 2 bis 8 und weiterer Einzelheiten

wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde hat Erfolg. Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlus-

ses und zur ZurUckverweisung der Sache an das Patentamt.

1. Die Fassung der geltenden Patentanspriche ist zulassig, § 34 Abs 3 Nr 3 PatG.

Zutreffend gehen die Grunde des angefochtenen Beschlusses davon aus, dass
mit der Fassung der Patentanspriche das Gebot der Rechtssicherheit erflllt sein
muss, wonach im Interesse der Allgemeinheit prazise definierte Schutzrechte zu
verlangen sind. Demgemall muss die Anmeldung einen oder mehrere Patentan-
spruche enthalten, in denen angegeben ist, was als patentfahig unter Schutz ge-
stellt werden soll, § 34 Abs 3 Nr 3 PatG.



a) Das Patentamt sah einen Verstold gegen das Gebot der Rechtssicherheit in
dem im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmal "unter Anwen-
dung des Prinzips der Maximum-Likelihood-Theorie". Die im angefochtenen Be-
schluss angegebenen Grinde tragen jedoch die Feststellung der Unbestimmtheit
dieses Merkmals nicht. Das fur ein Verfahren zum Bestimmen der zeitlichen Lage
einer Synchronisationsfolge in einem empfangenen Datenstrom (Rahmensynchro-
nisation) beanspruchte Merkmal "unter Anwendung des Prinzips der Maximum-
Likelihood-Theorie" ist namlich nicht unklar und damit wegen § 34 Abs 3 Nr 3
PatG unzulassig, sondern lediglich allgemein und breit gefasst, was fur sich gese-

hen kein patentrechtlicher Mangel ist.

Die Rlge, es fehle im Patentanspruch 1, wie das Prinzip der Maximum-Likelihood-
Theorie anzuwenden sei, betrifft nicht die Unbestimmtheit des Begriffs, sondern al-
lein dessen Breite. Dass dieser Begriff an sich klar und bestimmt ist, fuhren die
Beschlussgrinde selbst aus, wenn — zutreffend — dargelegt ist, das Prinzip der
Maximum-Likelihood-Theorie betreffe ganz allgemein die Schatzung einer gesen-
deten Datenfolge unter Anwendung eines bestimmten Wahrscheinlichkeitskrite-
riums im Empfanger, wodurch nicht zwingend bestimmte Merkmale eines Verfah-
rens zum Bestimmen der zeitlichen Lage einer Synchronisationsfolge in einem
empfangenen Datenstrom impliziert wirden, da sich hierfur immer noch vielfaltige
Madglichkeiten boten. Dass unter einen — breiten — technischen Begriff vielfaltige
Realisierungsmaglichkeiten fallen, liegt in der Natur der Sache und ist fr sich ge-
sehen nicht unzulassig (dazu BGH GRUR 2004, 47 — blasenfreie Gummibahn I:
Eine "unangemessene Anspruchsbreite" fulle fur sich gesehen einen der gesetzli-

chen Nichtigkeitsgriinde grundsatzlich nicht aus).

Wenn allgemeine, breite technische Lehren eher durch den Stand der Technik
vorweggenommen oder nahegelegt sein kdnnen als prazise, enge Lehren, so be-
trifft das die nach den §§ 1, 3 und 4 PatG erforderliche Patentfahigkeit einer bean-
spruchten Erfindung, nicht jedoch die Zulassigkeit de Patentanspruchs im Sinne
von § 34 Abs 3 Nr 3 PatG.



b) Die im Patentanspruch 1 enthaltenen Angaben erschépfen sich auch nicht in ei-

ner Umschreibung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe.

Als Aufgabe der Erfindung ist angegeben, ein Verfahren fur alle linearen Modula-
tionsverfahren zur Bestimmung der zeitlichen Lage einer Symbolfolge in einem
empfangenen Datenstrom aufzuzeigen, das aufgezeigte Nachteile des Stands der
Technik vermeidet. Diese Aufgabe wird laut Anmeldung ausgehend von einem
Verfahren nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs durch dessen kennzeich-
nende Merkmale geldst. Danach besteht die Erfindung in einem Verfahren zum
Bestimmen der zeitlichen Lage einer Synchronisationsfolge in einem empfange-
nen Datenstrom unter Anwendung des Prinzips der Maximume-Likelihood-Theorie,
bei dem diese Bestimmung aus dem empfangenen Datenstrom vor der Frequenz-
und Phasensynchronisation durchgefuhrt wird. Im Vergleich zum vorausgesetzten
Stand der Technik (Oberbegriff des Patentanspruchs 1) ist somit das Besondere
der Erfindung darin zu sehen, dass die Bestimmung der zeitlichen Lage einer Syn-
chronisationsfolge aus dem empfangenen Datenstrom vor der Frequenz- und Pha-
sensynchronisation durchgefthrt wird. Dies ist keine bloRe Aufgabe, sondern eine
Vorschrift fur ein Arbeitsverfahren und damit eine Losung, wenn auch eine sehr
allgemeine und naturgemal} aufgabenhaft formulierte, die — falls patentfahig — we-
gen ihrer Allgemeinheit Mdglichkeiten fur abhangige Erfindungen in sich bergen

kann.

Der Hinweis auf die BGH-Entscheidung "Acrylfasern” a.a.O. vermag an diesem Er-
gebnis nichts zu andern. Sofern dieser Beschluld nicht ohnehin auf den dort ent-
schiedenen Einzelfall beschrankt bleiben muss, zeigt der vorliegende Sachverhalt
jedenfalls keine Parallelen. Denn dort ging es um die Angabe eines Mindestmalles
der gegenuber bekannten Produkten zu erreichenden verbesserten Eigenschaften
des beanspruchten Produkts, namlich eine Faserfestigkeit Uber 2 p/d tex. Diese
Parameterangabe hat der BGH als unzulassig angesehen, weil damit nur die der

Erfindung zugrunde liegende Aufgabe umschrieben sei. Bei der vorliegenden Er-



findung geht es hingegen um ein Arbeitsverfahren unter Anwendung einer mathe-

matischen Theorie mit gegentuber dem Bekannten anderem zeitlichen Ablauf.

c) Fur Arbeitsverfahren, insbesondere solche, die — wie hier — mit Computerpro-
grammen ausgefuhrt werden, ist es zwar oft schwierig festzustellen, ob eine pa-
tentgeschutzte Erfindung benutzt wird. Diese bekannten Schwierigkeiten in Verlet-
zungsprozessen verbieten jedoch fur sich gesehen nicht die Patentierung breiter
Erfindungen. Uberdies lasst sich fiir eine allgemein gefasste Lehre leichter priifen,

ob eine konkrete Ausfuhrungsform darunter fallt, als fir eine eng gefasste.

d) Die Patentanspriche enthalten auch sonst keine Formulierung, die gegen die
Vorschrift des § 34 PatG verstdldt. Der Begriff "Rahmensynchronisation" im Pa-
tentanspruch 1 ist in Klammern gesetzt und dient damit — ahnlich Bezugszeichen
zulassig — einer schlagwortartigen Erlauterung des Beanspruchten. Die auf den
Patentanspruch 1 rickbezogenen Patentanspriche 2 bis 8 umschreiben Ausge-

staltungen und Weiterbildungen des im Hauptanspruch angegebenen Verfahrens.

2. Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollstandig offenbart, dass
ein Fachmann sie ausfuhren kann, § 34 Abs 4 PatG.

Zutreffend ist von einer beanspruchten Erfindung zu verlangen, dass sie in der An-
meldung so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausflih-
ren kann, § 34 Abs 4 PatG. Die Angaben, die der Fachmann, hier ein Physiker
oder Hochschulingenieur mit nachrichtentechnischer Ausbildung und Praxiserfah-
rung mit modernen Ubertragungstechniken, zur Ausfiihrung der geschiitzten Erfin-
dung bendtigt, mussen jedoch nicht im Patentanspruch enthalten sein; es genugt,
wenn sie sich aus dem Inhalt der Anmeldung insgesamt ergeben (BGH
GRUR 2003, 223 — Kupplungsvorrichtung Il, GRUR 2004, 47, Ill. 4. — blasenfreie
Gummibahn [, jeweils zu § 21 Abs 1 Nr 2 PatG). Dabei reicht es aus, wenn in der
Anmeldung ein ausflhrbarer Weg zur Durchfihrung des Verfahrens nacharbeitbar
offenbart ist, vergleiche BGH GRUR 2001, 813 — Taxol. Im Patentanspruch kann



daher offen bleiben, wie das Prinzip der Maximum-Likelihood-Theorie anzuwen-
den ist, und es sind nicht zwingend bestimmte Merkmale eines Verfahrens zum
Bestimmen der zeitlichen Lage einer Synchronisationsfolge in einem empfange-

nen Datenstrom anzugeben.

Dass die beanspruchte Erfindung fur den Fachmann auch unter Heranziehen der
Beschreibung nicht ausfuhrbar sei, ist in den Grunden des angefochtenen Be-
schlusses nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich. Die Beschreibung enthalt
ausfuhrliche und ins Einzelne gehende Angaben zur erfindungsgemafen Umset-
zung der Maximume-Likelihood-Theorie, erganzt durch Hinweise auf den Stand der

Technik, die dem Fachmann ausreichen.

3. Die Zuruckverweisung zur Fortsetzung des Prifungsverfahrens ist durch § 79
Abs 3 Nr 3 PatG veranlalRt. Das Patentamt hat — wegen der gertugten Unklarheit
aus seiner Sicht folgerichtig — die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung
nach den §§ 1 bis 5 PatG noch nicht geprift, woflir es genuin zustandig ist. Soweit
im bisherigen Prifungsverfahren bereits auf Druckschriffen Bezug genommen

wurde, ist lediglich auf Einzelmerkmale der Erfindung hingewiesen.

4. Da nicht zum Nachteil der Beschwerdefiihrerin entschieden wird, erubrigt sich

die hilfsweise beantragte mindliche Verhandlung (BPatGE 7, 107).

Dr. Anders Obermayer Dr. Hartung Martens
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