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betreffend das europaische Patent 1 033 703
(DE 694 29 837)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 12. Mai 2011 unter Mitwirkung des Richters
Merzbach als Vorsitzendem sowie der Richter Dipl.-Phys. Lokys, Guth,

Dipl.-Phys. Brandt und Dipl.-Phys. Univ. Dr. rer. nat. Friedrich

fur Recht erkannt:

|. Das europaische Patent 1 033 703 wird mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Il. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des
zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

1. Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten, am 29. November 1994 angemeldeten, auf die Stamman-
meldung EP 0 655 739 A2 zurtickgehenden und die Prioritat der japanischen Pa-
tentanmeldung JP 32590793 vom 30. November 1993 in Anspruch nehmenden
europaischen Patents 1 033 703 (Streitpatent). Die deutsche Ubersetzung des in
der Verfahrenssprache Englisch am 6. Februar 2002 mit der Bezeichnung ,Infor-
mation signal recording method* veréffentlichten Patents wird vom Deutschen Pa-
tent- und Markenamt unter der Nummer 694 29 837 gefuhrt. Das Patent umfasst

10 Anspriche, die bis auf die Anspriiche 3 und 8 sdmtlich nebengeordnet sind.



Der Anspruch 1 des Streitpatents hat in deutscher Ubersetzung folgenden Wort-

laut:

Anspruch 1:

.verfahren zur Aufnahme und zur Wiedergabe von Informations-

signalen einer binaren digitalen Signalstrecke,

wobei ein Informationssignalaufnahmemedium verwendet wird,
das aus kreisférmigen Informationssignalspuren aufgebaut ist,
eingeteilt in eine Vielzahl von Sektoren jeder mit einer Sektorad-
resse, wobei eine Verschlisselung und Entschlisselung der
Informationssignale mit Verschlisselungssignalen, die periodische
Codes haben, stattfindet, wobei das Verfahren die folgenden

Schritte umfasst:

Erzeugung einer Vielzahl von Anfangswerten entsprechend den

Sektoradressen,

Erzeugung eines Verschlisselungssignals basierend auf jedem

der erzeugten Anfangswerte, und

Verschlisselung der Informationssignale, und, im Fall der Wieder-
gabe, Entschlisselung der verschlisselten Informationssignale,
die vom genannten Aufnahmemedium gelesen werden, in jedem
Sektor mit einem der erzeugten genannten Verschlisselungssig-
nale, bei dem jedes der genannten Verschlisselungssignale flr
eine vorbestimmte Vielzahl aufeinanderfolgender Sektoren ver-

wendet wird,

wobei in den genannten periodischen Codes des verschlisselten

Signals ein Startpunkt, der fur jedes Signal in jedem der vorbe-



stimmten Vielzahl von aufeinanderfolgenden Sektoren verwendet
wird, durch ein(en) vorbestimmten Offset-Wert vom Startpunkt des
Verschlisselungssignals verschoben wird, das fur die Signale in
der unmittelbar vorhergehenden vorbestimmten Anzahl von auf-
einanderfolgenden Sektoren verwendet wird, wobei flr Sektoren in
benachbarten Teilen der genannten zu verschlisselnden Signal-
spuren unterschiedliche Verschlisselungssignale verwendet wer-

den.”

Der nebengeordnete Anspruch 2 ist auf ein ,Verfahren zur Aufnahme und Wieder-
gabe von Informationssignalen®, die nebengeordneten Anspriiche 4 und 5 sind auf
eine ,Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe von Informationssignalen®, die
nebengeordneten Anspriche 6 und 7 auf ein ,Verfahren zur Wiedergabe von ori-
ginalen Informationssignalen durch Entschlisselung” und die nebengeordneten
Anspriche 9 und 10 auf eine ,Vorrichtung zur Wiedergabe originaler Informations-

signale durch Entschliisselung” gerichtet.

Bezuglich des Wortlauts der nebengeordneten Anspriiche 2, 4 bis 7, 9 und 10 wird
auf die Streitpatentschrift Bezug genommen, ebenso hinsichtlich des Wortlauts
des auf die die Ansprtiche 1 und 2 riickbezogenen Anspruchs 3 sowie des auf die

Anspriche 6 und 7 riickbezogenen Anspruchs 8.

2. Die Klagerin stitzt ihre Klage auf die Nichtigkeitsgrinde des Hinausgehens
des Streitpatents Uber den Inhalt der urspringlichen Stammanmeldung
(EP 0 655 739 A2) sowie der fehlenden Patentfahigkeit des Gegenstands nach
Anspruch 10 aufgrund fehlender erfinderischer Tatigkeit hinsichtlich des Stands

der Technik. Dazu beruft sich die Klagerin auf folgende Unterlagen:

K1 Registerauszug zum Streitpatent

K2 EP 1 033 703 B1 (Streitpatent)

K3 EP 0 655 739 A2 (Stammanmeldung)

K4 DE 694 29 837 T2 (deutsche Ubersetzung des Streitpatents)



K5
K6
K7
K8
K9

Druckschrift D1 US 5 014 274

Druckschrift D2 JP 61-51666 A mit englischer Ubersetzung
Druckschrift D3 US 4 748 519,

Druckschrift D4 EP 0343 930 B,

Druckschrift D5 JP 60-76061 A mit englischer Ubersetzung

Sie macht geltend,

dass der Gegenstand des Streitpatents Uber den Inhalt der Patentanmeldung
in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehe, denn séamtliche An-
spruche 1 bis 10 des Streitpatents umfassten ein Verfahren oder eine Vorrich-
tung zur Wiedergabe von Informationssignalen, wohingegen die Stammanmel-

dung lediglich ein Verfahren zur Aufnahme offenbare, und

dass der Gegenstand des Anspruchs 10 durch die Dokumente D2 (K6) und D5
(K9) bzw. D1 (K5) und D3 (K7) nahegelegt sei.

Die Klagerin stellt den Antrag,

das europdische Patent 1 033 703 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung der Hilfsantrage | bzw. Il gemaR Schrift-

satz der Beklagten vom 19. April 2011 erhalt.



Der nebengeordnete Anspruch 1 nach Hilfsantrag | lautet (das gegentber dem
Hauptantrag zuséatzliche Merkmal hinsichtlich der Art der Ent- und Verschlisse-

lung ist dabei unterstrichen):

Anspruch 1:

Lverfahren zur Aufnahme und zur Wiedergabe von Informations-

signalen einer binaren digitalen Signalstrecke,

wobei ein Informationssignalaufnahmemedium verwendet wird,
das aus kreisformigen Informationssignalspuren aufgebaut ist,
eingeteilt in eine Vielzahl von Sektoren jeder mit einer Sektorad-
resse, wobei eine Verschlisselung und Entschlisselung der
Informationssignale mit Verschlisselungssignalen, die periodische
Codes haben, stattfindet, wobei das Verfahren die folgenden
Schritte umfasst:

Erzeugung einer Vielzahl von Anfangswerten entsprechend den

Sektoradressen,

Erzeugung eines Verschlisselungssignals basierend auf jedem

der erzeugten Anfangswerte, und

Verschlisselung der Informationssignale, und, im Fall der Wieder-
gabe, Entschlisselung der verschlisselten Informationssignale,
die vom genannten Aufnahmemedium gelesen werden, in jedem

Sektor durch Exklusiv-ODER-Verknupfung der Informationssignale

mit einem der erzeugten genannten Verschlisselungssignale, bei
dem jedes der genannten Verschlisselungssignale fur eine vorbe-

stimmte Vielzahl aufeinanderfolgender Sektoren verwendet wird,



wobei in den genannten periodischen Codes des verschlisselten
Signals ein Startpunkt, der flr jedes Signal in jedem der vorbe-
stimmten Vielzahl von aufeinanderfolgenden Sektoren verwendet
wird, durch ein(en) vorbestimmten Offset-Wert vom Startpunkt des
Verschlisselungssignals verschoben wird, das fir die Signale in
der unmittelbar vorhergehenden vorbestimmten Anzahl von auf-
einanderfolgenden Sektoren verwendet wird, wobei flr Sektoren in
benachbarten Teilen der genannten zu verschlisselnden Signal-
spuren unterschiedliche Verschlisselungssignale verwendet wer-

den.

Der nebengeordnete Anspruch 2 nach Hilfsantrag | ist auf ein ,Verfahren zur Auf-
nahme und Wiedergabe von Informationssignalen®, die nebengeordneten Anspri-
che 4 und 5 sind auf eine ,Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe von Infor-
mationssignalen®, die nebengeordneten Anspriiche 6 und 7 auf ein ,Verfahren zur
Wiedergabe von originalen Informationssignalen durch Entschlisselung” und die
nebengeordneten Anspriche 9 und 10 auf eine ,Vorrichtung zur Wiedergabe ori-

ginaler Informationssignale durch Entschlisselung“ gerichtet.

Bezuglich des Wortlauts der nebengeordneten Anspriiche 2, 4 bis 7, 8 und 10
nach Hilfsantrag | wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 19. April 2011 Be-
zug genommen, ebenso hinsichtlich des Wortlauts des auf die Anspriche 1 und 2
rickbezogenen Anspruchs 3 und des auf die Anspriiche 6 und 7 rickbezogenen

Anspruchs 8 gemal Hilfsantrag I.

Die geltenden Anspriiche nach Hilfsantrag Il sind die erteilten Anspriiche 1 bis 5.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und halt den Gegenstand
des Streitpatents fur ursprtinglich offenbart und patentfahig, denn zum einen seien
deren Merkmale den urspriinglichen Anmeldeunterlagen unmittelbar und eindeutig
zu entnehmen und zum anderen sei der Gegenstand des Streitpatents neu und

beruhe auf einer erfinderischen Tatigkeit.



Zur Stitzung ihres Vorbringens legt sie mit Schriftsatz vom 19. April 2011 folgende

Dokumente vor:

Bl Standard ECMA-130 1st edition 1988, und
B2 DVD Specifications for Read-Only Disc, Part 1, Physical Specificati-

ons, Version 1.01, December 1997.

Hilfsweise verteidigt sie ihr Patent mit den Anspruchsséatzen gemafd den Hilfsan-
tragen | und Il vom 19. April 2011.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf deren Schriftsatze verwiesen.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der fehlenden Patentfahigkeit
und der unzuldssigen Erweiterung geltend gemacht werden, ist begrindet. Das
Streitpatent hat keinen Bestand, denn dem Streitpatent steht sowohl in er erteilten
Fassung als auch in den hilfsweise beschrankt verteidigten Fassungen der Nich-
tigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung gegentber den urspringlichen An-
meldeunterlagen, entgegen (Art: 1l §6 Abs.1 Nr.2 IntPatUG i.V.m. Art. 138
Abs. 1 lit b EPU, Art:1l 86 Abs. 1 Nr.3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Litc
EPU).

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Aufnahme und Wiedergabe
verschlisselter Informationssignale auf einem Aufzeichnungstrager mit kreisformi-

gen Spuren.

Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung sind diese digitalen Informati-
onssignale auf den kreis- bzw. spiralférmigen Spuren einer CD in Gestalt von Be-
reichen unterschiedlicher Reflexion (pit=Vertiefung, land=Erh6hung) enthalten und
kbnnen mittels eines Lasers ausgelesen werden, indem die Intensitat des reflek-

tierten Lichtstrahls analysiert wird. Dabei entsprechen die Ubergange zwischen



guter und schlechter bzw. schlechter und guter Reflexion einer binaren Eins und
eine gleichbleibende Reflexion einer binaren Null. Die Ubergange dirfen jedoch
nicht zu dicht aufeinander folgen und auch die Bereiche gleicher Reflexion durfen
nicht zu lang sein, denn dies wirde zu einer erhéhten Fehlerrate beim Aufnehmen
und Wiedergeben der Informationssignale flihren. Aus diesem Grund ist festge-
legt, dass mindestens zwei bindre Nullen zwischen jeder binaren Eins vorhanden
sein mussen. Dies wird dadurch erreicht, dass jedes 8-Bit-Byte in einen 14-Bit-
Wert umgewandelt wird, indem sie einer EFM-Modulation (Eight-To-Fourteen-Mo-
dulation) unterworfen werden. Dabei ist die Rotationsgeschwindigkeit der CD als
Aufzeichnungstrager so geregelt, dass entweder die lineare Abtastgeschwindigkeit
(CLV=constant linear velocity) oder die Winkelgeschwindigkeit (CAV=constant an-
gular velocity) konstant ist. Im Fall konstanter Winkelgeschwindigkeit enthalten
aulRen und innen liegende Spuren die gleiche Anzahl Sektoren, deren Anfange
auch auf gleichen radialen Linien liegen. Ist hingegen die lineare Abtastgeschwin-
digkeit konstant, passen auf aul3en liegende Spuren mehr Sektoren als auf innen
liegende Spuren, so dass auch die Sektoranfange in der Regel auf unterschiedli-
chen radialen Linien liegen. Je nach Art der Informationssignale kann es jedoch
vorkommen, dass die Sektoranfange benachbarter Spuren auf der gleichen radi-
alen Linie liegen und dann die Informationssignale auf einer falschen Spur aufge-
nommen werden. Um dies zu verhindern, werden die Daten vor der Aufnahme
mittels mathematischer Algorithmen verschlisselt. Mit zunehmender Speicherka-
pazitat der Aufzeichnungstrager erhéht sich jedoch auch die Wahrscheinlichkeit
daflr, dass benachbarte Sektoranfange nicht nur auf der gleichen radialen Linie
liegen, sondern auch die gleiche Information, d. h. die gleiche Abfolge von Nullen
und Einsen beinhalten. Werden die aufzunehmenden Informationssignale in einem
solchen Fall mit Ublichen Methoden verschlisselt, fuhrt dies jedoch zu einer Ver-
schlechterung des Signal/Rauschverhéltnisses (vgl. Abs. [0002] bis [0016] des
Streitpatents K2).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem
sinngemal die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Auf-

nahme und Wiedergabe verschlisselter Informationssignale auf einem Aufzeich-
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nungstrager mit kreisformigen Spuren anzugeben, mit welchen eine Korrelation
zwischen benachbarten Spuren des Aufzeichnungstragers entfernt wird, wenn die
Informationssignale auf dem Aufzeichnungstrager aufgenommen werden (vgl.
Abs. [0022] und [0023] des Streitpatents K2).

3. Diese Aufgabe soll jeweils durch die erteilten, nebengeordneten
Verfahrensanspriche 1, 2, 6 und 7 sowie durch die erteilten, nebengeordneten
Vorrichtungsanspriiche 4, 5, 9 und 10 gelost werden, die in deutscher Uberset-
zung entsprechend der Merkmalsanalyse der Klagerin mit Gliederungspunkten
versehen, ansonsten aber wortlich wiedergegeben, folgendermalRen lauten (die
Merkmale betreffend die Wiedergabe und Entschlisselung der Informationssig-
nale sind durch Fettdruck hervorgehoben):

Anspruch 1:

1.1. Verfahren zur Aufnahme und zur Wiedergabe von

Informationssignalen einer bindren digitalen Signalstrecke,

1.2. wobei ein Informationssignalaufnahmemedium verwendet
wird, das aus kreisformigen Informationssignalspuren aufge-
baut ist, eingeteilt in eine Vielzahl von Sektoren jeder mit ei-
ner Sektoradresse, wobei eine Verschlisselung und Ent-
schlisselung der Informationssignale mit Verschlisse-
lungssignalen, die periodische Codes haben, stattfindet, wo-

bei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

1.3. Erzeugung einer Vielzahl von Anfangswerten entsprechend

den Sektoradressen,’

1.4. Erzeugung eines Verschlisselungssignals basierend auf je-

dem der erzeugten Anfangswerte, und



1.5.

1.6.

Anspruch 2:

2.1.

2.2.
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Verschlisselung der Informationssignale, und, im Fall der
Wiedergabe, Entschlisselung der verschlisselten
Informationssignale, die vom genannten Aufnahmeme-
dium gelesen werden, in jedem Sektor mit einem der er-
zeugten genannten Verschlisselungssignale, bei dem jedes
der genannten Verschlisselungssignale fur eine vorbe-
stimmte Vielzahl aufeinanderfolgender Sektoren verwendet

wird,

wobei in den genannten periodischen Codes des verschlis-
selten Signals ein Startpunkt, der fur jedes Signal in jedem
der vorbestimmten Vielzahl von aufeinanderfolgenden Sekto-
ren verwendet wird, durch ein(en) vorbestimmten Offset-Wert
vom Startpunkt des Verschlisselungssignals verschoben
wird, das fur die Signale in der unmittelbar vorhergehenden
vorbestimmten Anzahl von aufeinanderfolgenden Sektoren
verwendet wird, wobei fur Sektoren in benachbarten Teilen
der genannten zu verschlisselnden Signalspuren unter-

schiedliche Verschlisselungssignale verwendet werden.

Verfahren zur Aufnahme und Wiedergabe von

Informationssignalen einer binaren digitalen Signalstrecke,

wobei ein Informationssignalaufnahmemedium verwendet
wird, das aus kreisféormigen Informationssignalspuren aufge-
baut ist, eingeteilt in eine Anzahl von Sektoren, wobei jeder
eine Sektoradresse hat und im Verfahren eine Ver- und Ent-
schlusselung der Informationssignale mit Verschlisse-
lungssignalen mit periodischen Codes eingesetzt wird, wobei

das Verfahren die Schritte enthalt:



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
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Erzeugung eines ersten Anfangswerts basierend auf der
Sektoradresse, wobei der erste Anfangswert flr die ersten
aufeinanderfolgenden Sektoren einer vorbestimmten Anzahl

von Sektoren verwendet wird;

Erzeugung eines zweiten Anfangswerts basierend auf der
Sektoradresse, wobei der zweite Anfangswert verwendet
wird fur zweite aufeinanderfolgende Sektoren der vorbe-

stimmten Anzahl von Sektoren;

Erzeugung eines ersten Verschlisselungssignals basierend

auf dem ersten Anfangswert;

Erzeugung eines zweiten Verschlisselungssignals basierend

auf dem zweiten Wert; und

Verschlisselung der Informationssignale, und, im Fall der
Wiedergabe, Entschlisselung der verschlisselten
Informationssignale gelesen aus dem genannten Auf-
nahmemedium, pro Sektor unter wiederholter Verwendung
des ersten Verschlisselungssignals, das am ersten An-
fangswert startet, bezogen auf jeden Sektor der ersten auf-
einanderfolgenden Sektoren und mit wiederholter Verwen-
dung des zweiten Verschlisselungssignals, das am zweiten
Anfangswert startet, bezogen auf jeden Sektor der zweiten

aufeinanderfolgenden Sektoren,

wobei ein Startpunkt des zweiten Verschlisselungssignals
bezogen auf den zweiten Anfangswert durch einen vorbe-
stimmten Offset-Wert von einem anderen Startpunkt des
ersten Verschlisselungssignals entsprechend dem ersten

Anfangswert verschoben ist.



Anspruch 4:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
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Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe von Informati-

onssignalen (S3) einer zweiten digitalen Signalstrecke,

wobei ein Informationssignalaufnahmemedium (15) einge-
setzt wird, das aus kreisférmigen Informationssignalspuren,
eingeteilt in eine Vielzahl von Sektoren mit Sektoradressen,

wobei die Vorrichtung enthalt:

Mittel (20) zur Erzeugung einer Vielzahl von Anfangswerten
entsprechend den Sektoradressen,;

Mittel (30) zur Erzeugung eines Verschlisselungssignals

basierend auf jedem erzeugten Anfangswert;

Mittel (40) zur Verschlisselung von Informationssignalen,
und, im Fall der Wiedergabe, Entschliisselung von ver-
schlisselten Informationssignalen, gelesen aus dem ge-

nannten Aufnahmemedium,

wobei in jedem Sektor mit einem der genannten
Verschlisselungssignale jedes der genannten Verschlisse-
lungssignale fur Signale in einer vorbestimmten Vielzahl von

aufeinanderfolgenden Sektoren verwendet wird;

wobei ein Startpunkt des Verschlisselungssignals, der fur
die Signale in jedem der genannten vorbestimmten Vielzahl
von aufeinanderfolgenden Sektoren verwendet wird, um ei-
nen vorbestimmten Offset-Wert vom Startpunkt des Ver-
schlusselungssignals verschoben ist, das fur die Signale in

dem unmittelbar vorhergehenden vorbestimmten Vielzahl



Anspruch 5:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

-14 -

von aufeinanderfolgenden Sektoren verwendet wird, wobei
Sektoren in angrenzenden Abschnitten der genannten Sig-
nalspuren unter der Verwendung von unterschiedlichen Ver-

schlisselungssignalen verschlisselt werden.

Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe von Informati-

onssignalen einer binaren digitalen Signalstrecke,

wobei ein Informationssignalaufnahmemedium verwendet
wird, das aus kreisformigen Informationssignalspuren aufge-
baut ist, eingeteilt in eine Vielzahl von Sektoren, die Sektor-

adressen haben, wobei die Vorrichtung enthalt:

Mittel zur Erzeugung eines ersten Anfangswerts basierend
auf der Sektoradresse, wobei der erste Anfangswert fir erste
aufeinanderfolgende Sektoren einer vorbestimmten Anzahl

von Sektoren verwendet wird;

Mittel zur Erzeugung eines zweiten Anfangswerts basierend
auf der Sektordresse, wobei der zweite Anfangswert fir
zweite aufeinanderfolgende Sektoren einer vorbestimmten

Anzahl von Sektoren verwendet wird;

Mittel zur Erzeugung eines ersten Verschlisselungssignals

basierend auf dem ersten Anfangswert;

Mittel zur Erzeugung eines zweiten Verschlisselungssignals

basierend auf einem zweiten Anfangswert;



5.7.

5.8.

Anspruch 6:

6.1.

6.2.
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Mittel zur Verschlisselung der Informationssignale, und, im
Fall der Wiedergabe, Entschlisselung verschlisselter
Informationssignale, gelesen aus dem genannten Wie-
dergabemedium, pro Sektor unter wiederholter Verwendung
eines ersten Verschlisselungssignals, das am ersten An-
fangswert startet, bezogen auf jeden Sektor der ersten auf-
einanderfolgenden Sektoren und unter wiederholter Verwen-
dung des zweiten Verschlisselungssignals, das am zweiten
Anfangswert startet, bezogen auf jeden Sektor der zweiten

aufeinanderfolgenden Sektoren,

wobei ein Startpunkt des zweiten Verschlisselungssignals,
das dem zweiten Anfangswert entspricht, durch einen vorbe-
stimmten Offset-Wert von einem anderen Startpunkt des
ersten Verschlisselungssignals, das dem ersten Anfangs-
wert entspricht, verschoben ist.

Verfahren zur Wiedergabe von originalen Informations-
signalen durch Entschlisselung verschlusselter Infor-
mationssignale einer binaren digitalen Signalstrecke
gelesen aus einem Informationssignalaufnahmemedium,
das aus kreisférmigen Informationssignalspuren gebil-
det ist, eingeteilt in eine Vielzahl von Sektoren mit Sek-

toradressen,

wobei die verschlisselten Informationssignale mit Ver-
schlusselungssignalen mit periodischen Codes ver-
schlusselt worden sind, wobei das Verfahren die Schritte

enthalt:



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Anspruch 7:

7.1.
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Erzeugung einer Vielzahl von Anfangswerten entspre-

chend den Sektoradressen;

Erzeugung eines Verschliusselungssignals basierend auf

jedem erzeugten Anfangswert; und

Entschlisselung der verschlusselten Informations-
signale in jedem Sektor mit einem der genannten erzeug-
ten Verschlisselungssignale, wobei jedes der genann-
ten Verschlisselungssignale zur Entschlisselung einer
Vielzahl von aufeinanderfolgenden Sektoren verwendet

wird,

wobei ein Startpunkt in den genannten periodischen Co-
des des Verschlisselungssignals, das zur Entschllsse-
lung der Signale in der genannten vorbestimmten Viel-
zahl von aufeinanderfolgenden Sektoren verwendet wird,
durch einen vorbestimmten Offset-Wert vom Startpunkt
des Verschlisselungssignals verschoben ist, das zur
Entschlisselung der Signale in der unmittelbar vorher-
gehenden vorbestimmten Vielzahl von aufeinanderfol-
genden Sektoren verwendet wird, wobei Sektoren in be-
nachbarten Abschnitten der genannten Signalspuren un-
ter Verwendung unterschiedlicher Verschlisselungssig-

nale verschliisselt wurden.

Verfahren zur Wiedergabe originaler Informationssignale
durch Entschlisselung verschlisselter Informations-
signale einer binaren digitalen Signalstrecke, die aus ei-

nem Informationssignalaufnahmemedium gelesen wird,
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7.4.
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7.6.

7.7.
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das aus kreisférmigen Informationssignalspuren gebil-
det ist, eingeteilt in eine Vielzahl von Sektoren mit Sek-

toradressen,

wobei die verschlisselten Informationssignale mit Ver-
schlisselungssignalen mit periodischen Codes ver-
schlusselt wurden, wobei das Verfahren die folgenden
Schritte enthalt:

Erzeugung eines ersten Anfangswerts basierend auf ei-
ner Sektoradresse, wobei der erste Anfangswert fir
erste aufeinanderfolgende Sektoren einer vorbestimm-

ten Anzahl von Sektoren verwendet wird;

Erzeugung eines zweiten Anfangswerts basierend auf ei-
ner Sektoradresse, wobei der zweite Anfangswert fir
zweite aufeinanderfolgende Sektoren einer vorbestimm-

ten Anzahl von Sektoren verwendet wird;

Erzeugung eines ersten Verschlisselungssignals basie-

rend auf dem ersten Anfangswert;

Erzeugung eines zweiten Verschlisselungssignals

basierend auf dem zweiten Wert; und

Entschlusselung der verschlisselten Informations-
signale pro Sektor unter wiederholter Verwendung eines
ersten Verschlisselungssignals, das an einem ersten
Anfangswert startet, bezogen auf jeden Sektor der ers-
ten aufeinanderfolgenden Sektoren und unter Verwen-

dung eines zweiten Verschlisselungssignals, das an
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Anspruch 9:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
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dem zweiten Anfangswert startet, bezogen auf jeden

Sektor der zweiten aufeinanderfolgenden Sektoren,

wobei ein Startpunkt des zweiten Verschlisselungssig-
nals, das dem zweiten Anfangswert entspricht, durch ei-
nen vorbestimmten Offset-Wert von einem anderen
Startpunkt des ersten Verschlisselungssignals, das
dem ersten Anfangswert entspricht, verschoben ist.

Vorrichtung zur Wiedergabe originaler Informations-
signale durch Entschlisselung verschlisselter Informa-
tionssignale (S3) einer digitalen Signalstrecke, die aus
einem Informationssignalaufnahmemedium (15) gelesen
werden, das aus kreisférmigen Informationssignalspu-
ren gebildet ist, eingeteilt in eine Vielzahl von Sektoren

mit Sektoradressen, wobei die Vorrichtung aufweist:

Mittel zur Erzeugung einer Vielzahl von Anfangswerten

entsprechend den Sektoradressen;

Mittel zur Erzeugung eines Verschlisselungssignals
basierend auf jedem erzeugten Anfangswert;

Mittel zur Entschlisselung von verschlisselten
Informationssignalen, die aus einem Aufnahmemedium
in jedem Sektor mit einem der genannten Verschlisse-
lungssignale gelesen werden, wobei jedes der genann-
ten Verschlisselungssignale zur Entschlisselung von
Signalen in einer vorbestimmten Vielzahl von aufeinan-

derfolgenden Sektoren verwendet wird,;
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wobei ein Startpunkt des Verschlisselungssignals, das
zur Entschlisselung der Signale in jeder genannten vor-
bestimmten Vielzahl von aufeinanderfolgenden Sektoren
verwendet wird, durch einen vorbestimmten Offset-Wert
vom Startpunkt des Verschlisselungssignals verscho-
ben ist, das zur Entschlisselung der Signale in der un-
mittelbar vorhergehenden vorbestimmten Vielzahl von
aufeinanderfolgenden Sektoren verwendet wird, wobei
Sektoren in benachbarten Abschnitten der genannten
Signalspuren unter Verwendung verschiedener Ver-

schlisselungssignale entschlisselt wurden.

Anspruch 10:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Vorrichtung zur Wiedergabe originaler Informations-
signale durch Entschliusselung verschlisselter Informa-

tionssignale einer bindren digitalen Signalstrecke,

die aus einem Informationssignalaufnahmemedium gele-
sen ist, das aus kreisformigen Informationssignalspuren
gebildet ist, eingeteilt in eine Vielzahl von Sektoren mit

Sektoradressen, wobei die Vorrichtung aufweist:

Mittel zur Erzeugung eines ersten Anfangswerts basie-
rend auf der Sektoradresse, wobei der erste Anfangs-
wert fur erste aufeinanderfolgende Sektoren einer vor-

bestimmten Anzahl von Sektoren verwendet wird;

Mittel zur Erzeugung eines zweiten Anfangswerts basie-
rend auf der Sektoradresse, wobei der zweite Anfangs-
wert flr zweite aufeinanderfolgende Sektoren einer vor-

bestimmten Zahl von Sektoren verwendet wird;
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10.5. Mittel zur Erzeugung eines ersten Verschlisselungssig-

nals basierend auf einem ersten Anfangswert;

10.6. Mittel zur Erzeugung eines zweiten
Verschlisselungssignals basierend auf einem zweiten

Anfangswert;

10.7.Mittel zur Entschlisselung der Informationssignale pro
Sektor durch wiederholte Verwendung des ersten Ver-
schlisselungssignals, das an dem ersten Anfangswert
startet, bezogen auf jeden Sektor der ersten aufeinander-
folgenden Sektoren und unter wiederholter Verwendung
des zweiten Verschlisselungssignals, das an dem zwei-
ten Anfangswert startet, bezogen auf jeden Sektor der

zweiten aufeinanderfolgenden Sektoren,

10.8.wobei ein Startpunkt des zweiten Verschlisselungssig-
nals, das dem zweiten Anfangswert entspricht, durch ei-
nen vorbestimmten Offset-Wert von einem anderen
Startpunkt des ersten Verschlisselungssignals, das

dem ersten Anfangswert entspricht, verschoben ist.

Fur die Verfahren und Vorrichtungen der erteilten nebengeordneten Anspriche
nach Hauptantrag ist somit wesentlich, dass die Ver- und Entschliisselung der In-
formationssignale mit Verschlisselungssignalen derart erfolgt, dass die Start-
punkte eines ersten Verschliisselungssignals einer Anzahl von aufeinanderfolgen-
den Sektoren und eines zweiten Verschlisselungssignals einer unmittelbar vor-
hergehenden Anzahl von aufeinanderfolgenden Sektoren zueinander um einen
Offset-Wert verschoben sind, so dass sich die Informationssignale benachbarter
Spuren auch bei gleichem Sektoranfang und gleichem Inhalt voneinander unter-

scheiden.
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Die Anspriche nach Hilfsantrag | prazisieren die Anspriiche des Hauptantrags da-
hingehend, dass die Ver- und Entschlisselung durch eine Exklusiv-ODER-Ver-

knupfung der Informationssignale erfolgt.

4. Als Fachmann ist ein mit der Aufzeichnung von Informationssignalen auf
Datentrager betrauter Diplom-Physiker oder Diplom-Ingenieur der Fachrichtung
Elektrotechnik mit Hochschulabschluss und mehrjahriger Berufserfahrung auf dem
Gebiet der digitalen Signalverarbeitung anzusehen.

1. Der Gegenstand samtlicher Anspriiche des Streitpatents in der erteilten Fas-
sung geht Uber den Inhalt der Stammanmeldung in der urspriinglichen Fassung
hinaus.

Ob eine unzulassige Erweiterung gegeben ist, ergibt ein Vergleich des Gegen-
stands des erteilten Patents mit dem Inhalt der urspringlichen Unterlagen, wobei
der Gegenstand des Patents die unter Beriicksichtigung von Beschreibung und
Zeichnung durch die Patentanspriche vorgegebene Lehre ist und der Inhalt der
Patentanmeldung durch die Gesamtheit der Unterlagen bestimmt wird, ohne dass
den Patentansprichen eine gleich hervorgehobene Bedeutung wie im Patent zu-
kommt. Eine unzuldssige Erweiterung liegt insbesondere dann vor, wenn der Ge-
genstand des Patents sich flr den Fachmann erst auf Grund eigener, von seinem
Fachwissen getragener Uberlegungen ergibt, nachdem er die urspriinglichen Un-
terlagen zur Kenntnis genommen hat. Denn zum Offenbarungsgehalt einer Pa-
tentanmeldung gehdrt im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulassige Er-
weiterung vorliegt, nur das, was den urspringlich eingereichten Unterlagen un-
mittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Er-
kenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder
durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann. Zwar kann auch dasje-
nige offenbart sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht aus-
dricklich erwahnt ist, aus der Sicht des Fachmanns aber fur die Ausfihrung der

unter Schutz gestellten Lehre selbstverstandlich ist und deshalb keiner besonde-
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ren Offenbarung bedarf, sondern mitgelesen wird. Jedoch umfasst das Mitlesen
nicht die Einbeziehung von Austauschmitteln, sondern lediglich das Erfassen der
gesamten technischen Information, die der Fachmann durch eine Schrift erhalt.
Abwandlungen und Weiterentwicklungen dieser Information gehdren ebenso we-
nig zum Offenbarten wie diejenigen Schlussfolgerungen, die der Fachmann kraft
seines Fachwissens aus der erhaltenen technischen Information ziehen mag (vgl.
BGH GRUR 2009, 382-388, insbes. Abs. [26] - Olanzapin, BGH GRUR 2010, 509-
513 - Hubgliedertor | und BGH GRUR 2010, 910-916 - Falschungssicheres Do-

kument).

2. Im vorliegenden Fall offenbaren dem Fachmann die Anmeldungsunterlagen
der Stammanmeldung an keiner Stelle unmittelbar und eindeutig, dass der Ge-
genstand der Erfindung auch ein Verfahren oder eine Vorrichtung zur Wiedergabe

und Entschlisselung von Informationssignalen sein soll.

3. Samtliche nebengeordneten Anspriche nach Haupt- und Hilfsantragen enthal-
ten Merkmale bzgl. der Wiedergabe und der Entschliisselung von Informationssig-
nalen, vgl. die fettgedruckten Merkmale der vorstehend zitierten Anspriiche. Die
Stammanmeldung (Anlage K3) zum Streitpatent (Anlage K2) offenbart jedoch
ausschlieB3lich die Verschliusselung (scrambling) von Informationssignalen und de-
ren Aufnahme (recording) auf einen Datentrdger. Eine Entschlisselung (desc-
rambling) der verschlisselten Signale zur Wiedergabe (reproducing) derselben ist
der Stammanmeldung hingegen nicht zu entnehmen. An keiner Stelle der Stamm-
anmeldung wird die Wiedergabe und die fur die Wiedergabe der verschlisselten
Signale notwendige vorherige Entschliisselung beschrieben oder erwahnt, und die
Stammanmeldung enthalt auch weder die Begriffe ,reproducing” und ,desc-
rambling” noch eine Umschreibung dieser Begriffe, denn sie beschaftigt sich aus-
schlie3lich mit der Verschlisselung von Informationssignalen und deren Auf-

nahme auf Datentréger.

Die Beklagte geht in ihren Ausfihrungen auf den Klagegrund des Hinausgehens

des Streitpatents Uber den Inhalt der urspriinglichen Stammanmeldung ein und
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bezieht sich dabei auf die Entscheidung BGH, GRUR 1995, 330 - ,Elektrische
Steckverbindung®. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die Stammanmel-
dung, Seite 2, Zeilen 11 bis 27 und 50 bis 56, wo im Rahmen der Darlegung des
Stands der Technik einzelne Verfahren zur Wiedergabe von Informationssignalen
erlautert wirden. Daraus entnehme der Fachmann, dass die mit der Erfindung be-
reitgestellte Lésung bei der Wiedergabe der aufgezeichneten Informationssignale
hervortrete und der mit der Erfindung angestrebte Erfolg erkennbar nur bei der
Signalwiedergabe verwirklicht werde. Dies sei selbstverstandlich und bedirfe kei-
ner besonderen Offenbarung. Dabei misse der Fachmann auch keine von seinem
Fachwissen getragene Uberlegung in Kenntnis des Inhalts der Stammanmeldung
anstellen, weil es sich aus dem Inhalt der Stammanmeldung unmittelbar ergebe,

dass der angestrebte Erfolg erst bei der Signalwiedergabe beobachtet werde.

Diese Argumentation verkennt jedoch, dass zwar die Einbeziehung von Selbstver-
standlichem, aber keine Erganzung der Offenbarung durch das Fachwissen oder
durch Abwandlung der offenbarten Lehre zulassig ist. Eine Wiedergabe von Infor-
mationssignalen, die verschlisselt aufgenommen wurden, erfordert zwangslaufig
deren Entschlisselung. Dies kommt in den Ansprichen des Streitpatents dadurch
zum Ausdruck, dass gleichzeitig mit der Wiedergabe auch die Entschlisselung
beansprucht wird. Die urspriingliche Stammanmeldung offenbart jedoch an keiner
Stelle ein Verfahren zur Entschliisselung von Informationssignalen, sondern ledig-

lich ein Verfahren zum Verschlisseln.

Auch die Argumentation der Beklagten, dass es sich aus dem Inhalt der Stamm-
anmeldung unmittelbar ergebe, dass der angestrebte Erfolg erst bei der Signal-
wiedergabe beobachtet werde und der Fachmann in Kenntnis des Inhalts der
Stammanmeldung keine von seinem Fachwissen getragene Uberlegung anstellen
musse, um zur Wiedergabe der Informationssignale zu gelangen, kann nicht tber-
zeugen, da die Wiedergabe und Entschlisselung von verschlisselten Signalen
eine Abwandlung der in der Stammanmeldung offenbarten Lehre des Verschlis-
selns darstellt und der Stammanmeldung unmittelbar und eindeutig nicht zu ent-

nehmen ist.
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Die Beklagte tragt weiterhin vor, dass die Verfahren und Vorrichtungen zum Ver-
schlisseln und Aufnehmen von Informationssignalen mit den Verfahren und Vor-
richtungen zum Entschlisseln und Wiedergeben dieser verschlisselten Informati-
onssignale durch dasselbe Verschlisselungssignal miteinander verknupft und so-
mit vollstandig symmetrisch zueinander seien. Wenn daher der Verschlisselungs-
algorithmus offenbart sei, ergebe sich fir den Fachmann daraus zwangslaufig die
symmetrische Entschlisselung und Wiedergabe gleichsam als Schattenbild der
Verschlisselung und Aufnahme. Folglich lese der Fachmann die Merkmale hin-

sichtlich der Entschliisselung und Wiedergabe automatisch mit.

Diese Sichtweise kann jedoch nicht Uberzeugen, denn das Mitlesen umfasst we-
der die Einbeziehung von Austauschmitteln noch die Bertcksichtigung von Ab-
wandlungen und Weiterentwicklungen der urspriinglich offenbarten Verschlisse-
lung und Aufnahme. Eine Entschlisselung und Wiedergabe gemal3 den erteilten
nebengeordneten Anspriichen 1, 2, 4 bis 7, 9 und 10 ist eine solche Abwandlung
der ursprunglich offenbarten Aufnahme und Verschlisselung und stellt daher eine

unzulassige Erweiterung dar.

4. Fuir die Anspriche nach Hilfsantrag I, in denen die Ver- und Entschlisselung
als eine ,Exklusiv-ODER-Verknupfung“ prazisiert ist, gelten obige Ausfiihrungen in
gleicher Weise, denn unabhangig von dieser Prazisierung umfassen samtliche
nebengeordneten Anspriiche des Hilfsantrags | die urspringlich nicht offenbarten
Merkmale des Entschlisselns und der Wiedergabe von Informationssignalen.
Zwar stellt eine ,Exklusiv-ODER-Verknupfung“ des verschlisselten zum ent-
schlusselten Informationssignal eine eindeutige Korrelation zwischen beiden In-
formationssignalen her. Dies ist jedoch kein Beleg dafur, dass der Fachmann im
Fall einer ,Exklusiv-ODER-Verkntpfung” aus den Merkmalen der Aufnahme und
Verschlisselung die Merkmale der Wiedergabe und Entschlisselung automatisch
mitliest, sondern lediglich ein Beleg dahingehend, dass der Fachmann die in der
Stammanmeldung gegebene Lehre des Aufnehmens und Verschliisselns von In-
formationssignalen zu einer Lehre des Wiedergebens und Entschliisselns von In-

formationssignalen abwandeln und weiterentwickeln kann.
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Der Gegenstand samtlicher Anspriiche nach Hilfsantrag | geht daher Gber den In-

halt der Stammanmeldung in der urspringlichen Fassung hinaus.

5. Nach Hilfsantrag Il bleiben die erteilten Anspriche 1 bis 5, die sowohl die Auf-
nahme und Verschlisselung als auch die Wiedergabe und Entschlisselung
betreffen, unverandert, wohingegen die Ubrigen Anspriche, die samtlich nur auf
die Wiedergabe und Entschliisselung gerichtet sind, gestrichen werden. Die Be-
klagte begrindet dies damit, dass in den erteilten Anspriichen 1 bis 5 die ur-
sprunglich nicht offenbarten Merkmale beziiglich der Wiedergabe und Entschlis-
selung eine Beschrankung darstellten, deren Streichung eine Schutzbereichser-
weiterung zur Folge hatte und dass in diesem Fall geméafll BGH GRUR 2011, 40-
44 - Winkelmesseinrichtung die nicht offenbarten Merkmale in den Anspriichen

ohne Disclaimer verbleiben konnten.

Diese Madglichkeit ertffnet sich dem Patentinhaber jedoch nur, wenn das ur-
sprunglich nicht offenbarte Merkmal eine Anweisung zum technischen Handeln
konkretisiert, die in den urspriinglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung
gehorend offenbart ist (vgl. BGH a. a. O. - Winkelmesseinrichtung sowie BGH
GRUR 2005, 145, 146 - elektronisches Modul). In solch einem Fall bleibt das nicht
offenbarte einschrankende Merkmal fir die Bestimmung des Schutzbereichs zwar
malfdgeblich, kann aber gleichwohl nicht zur Stitzung der Patentfahigkeit herange-

zogen werden.

Im hier zu entscheidenden Fall wirden demnach bei der Prifung der Patentfahig-
keit bezlglich des Stands der Technik die Merkmale hinsichtlich Wiedergabe und
Entschlisselung aul3er Acht bleiben, aber gleichwohl den Schutzbereich dahinge-
hend bestimmen, dass Verfahren und Vorrichtungen zur Aufnahme und auch zur
Wiedergabe von Informationssignalen geschitzt wéaren, auch wenn die urspringli-
chen Unterlagen lediglich Verfahren und Vorrichtungen zum Aufnehmen von In-

formationssignalen offenbaren.
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Diese Mdglichkeit bleibt der Beklagten im vorliegenden Fall jedoch verwehrt, denn
ein Verfahren zur Aufnahme und zur Wiedergabe von Informationssignalen ist
keine Konkretisierung des urspringlich offenbarten Verfahrens zur Aufnahme von
Informationssignalen, und eine Vorrichtung zur Aufnahme und zur Wiedergabe
von Informationssignalen ist auch keine Konkretisierung der urspringlich offen-
barten Vorrichtung zur Aufnahme von Informationssignalen. Vielmehr fihrt die
Hinzufigung der Merkmale bezlglich der Entschliisselung und Wiedergabe dazu,
dass die erteilten Anspriche 1 bis 5 eine andere Erfindung zum Gegenstand ha-
ben als die urspringliche Stammanmeldung, so dass das Streitpatent etwas
schitzt, was gegenuber dem urspriinglich Offenbarten ein Aliud darstellt (vgl. dazu
BGH GRUR 2011, 40, 42 Abs. [21] - Winkelmesseinrichtung).

Der Gegenstand samtlicher Anspriiche nach Hilfsantrag Il geht daher ebenfalls
Uber den Inhalt der Stammanmeldung in der urspringlichen Fassung hinaus und
stellt gegentber der urspringlichen Offenbarung keine Beschrankung, sondern
ein Aliud dar.

6. Demnach hat das Streitpatent weder in der erteilten Fassung gemald Hauptan-
trag noch in der Fassung einer der Hilfsantrage | und Il Bestand und war im ange-

griffenen Umfang fur nichtig zu erklaren.
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Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.

Merzbach Lokys Guth Brandt Dr. Friedrich
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