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hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 20. Juni 2012 durch die Richterin Martens als Vor-
sitzende, die Richterin Puschel sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein,

Dipl.-Ing. Musiol und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

fur Recht erkannt:

I. Das europdaische Patent 1 046 281 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland flr nichtig er-
kl&rt.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

[ll. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung
in H6he von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 7. Januar 1999 angemeldeten eu-
ropaischen Patents 1 046 281 (Streitpatent), das auch mit Wirkung fr die Bundes-
republik Deutschland erteilt wurde und eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Er-
zeugen einer Verzogerung fir die Videolippensynchronisation betrifft. Das beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 699 02 874 geflhrte
Streitpatent nimmt die Prioritéat der Anmeldung US 70640 P vom 7. Januar 1998 in
Anspruch. Es umfasst 10 Patentanspriiche, die alle mit der Nichtigkeitsklage an-

gegriffen sind.



Die unabhangigen Patentanspriiche 1 und 8 lauten in der Verfahrenssprache Eng-

lisch wie folgt:

1. Receiver, including:

- means (1500, 1501} for receiving a packetised
input data stream including muliiplexed and
compressed data packets, each of said packets
having at least header and payload data;

- means (1500) for receiving an analog signal;

- means (1507, 1509} for partitioning said pack-
elised data stream to generate a video compo-
nent and an audio component;

- means (1540, 1550, 1560) for processing said
analog signal to generate a digitised audio sig-
nal and a digitised video signal;

- first means (1511) for digital signal processing
and decompressing said video component of
said packetised data stream, and for digital sig-
nal processing said digitised video signal to
generate a video output signal,

- second means {1613) for digital signal process-
ing and decompressing said audio component
of said packetised data stream, and for digital
signal processing said digitised audio signal to
generate an audio output signal;

- means (1605, 1607} for selectively delaying the
processing of the digitised audio signal fo syn-
chronize an audible audio signal with a display-
able video signal;

- means (1519, 1523, 1525, 1529) for transpos-
ing said video output signal to the displayable
video signal and said audio ouiput signal to the
audible audio sianal.



8. Method for processing an input signal having a vid-
eo 'component and an audio component, said meth-
od including:

- receiving one of a packetised input data
stream;

= receiving a digitised signal including a digitised
video signal and a digitised audio signal;

- partitioning one of said packetised data stream
fo generate a video component and an audio
component;

-  processing said digitised video signal and said
digitised audio signal;

= processing and decompressing said video
component of said packetised data stream, and
processing said digitised video signal to gener-
ate a video output signal;

- processing and decompressing said audio
component of said packetised data stream, and
processing said digifised audio signal to gener-
ate an audio output signal;

- delaying selectively the processing of the digi-
fised audio signal to synchronize an audible au-
dio signal with a displayable video signal;

= fransposing said video output signal to the dis-
playable video signal and said audio oulput sig-
nal to the audible output signal.

Wegen der abhangigen Patentanspriiche 2 bis 7 sowie 9 und 10 wird auf die
Streitpatentschrift EP 1 046 281 B1 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, die Gegenstande des Streit-
patents gingen zum Einen Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich ein-
gereichten Fassung hinaus (Art. 138 Abs. 1c EPU, Art.1l 86 Abs.1 Nr.3
IntPatUG), zum Anderen fehle ihnen die Patentfahigkeit (Art. 138 Abs. 1a EPU
i. V. m. Art. 52 bis 57 EPU, Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG).



Zur Stitzung ihres Vortrags beruft sie sich auf folgende Unterlagen:

NK1
NK2

NK3
NK4

NK5S
NK6
NK7
NK8
NK9
NK10
NK11
NK12
NK13

NK14

Streitpatentschrift EP 1 046 281 B1

DE 699 02 874 T 2 (deutsche Ubersetzung des Streitpa-
tents)

Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamts
Merkmalsgliederung des Anspruchs1 und des An-
spruchs 8

EP 0 700 205 A2

EP 0 766 462 A2

EP 0 604 035 A2

EP 0598 295 Al

EP 0577 216 Al

US 4,933,768

EP 0 639 029 A2

WO 99/35824 (Offenlegungsschrift zum Streitpatent)

NAB Engineering Handbook, 8. Auflage, 1992, Uberreicht
in Auszligen

Sachverstandigengutachten von

Prof. Dr.-Ing. S....

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 046 281 mit Wirkung fiir das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit dem in der mundlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrag, der sich von der erteilten Fassung dadurch unterschei-
det, dass in den Patentanspriichen 1 und 8 jeweils in das Merkmal nach dem vor-
letzten Spiegelstrich nach den Worten "digitised audio signal" eingefugt wird: "by

insertion of a delay in the audio processing".

Die Beklagte tritt den Ausfiihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen. We-
der sei der Gegenstand des Streitpatents gegeniber der Ursprungsoffenbarung in
den verteidigten Fassungen unzulassig geandert noch fihre der entgegengehalte-
ne Stand der Technik dazu, dass der Gegenstand der Ansprtiche 1 und 8 vorweg-

genommen oder nahegelegt sei.

Die Klagerin rigt den in der mindlichen Verhandlung tberreichten Hilfsantrag als

verspatet und beantragt dessen Zurtckweisung.

Im Ubrigen wird zur Erganzung des Tatbestandes auf den gerichtlichen Hinweis
vom 27. Marz 2012, die gewechselten Schriftsdtze samt Anlagen sowie das Sit-

zungsprotokoll vom 20. Juni 2012 Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgrinde der unzulassigen Erweiterung gegenuber
dem Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung (Art. Il 8 6
Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. ¢ EPU) sowie der mangelnden Patentfa-
higkeit (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU i. V. m. Art. 52
bis Art. 57 EPU) geltend gemacht werden, ist zulassig und begriindet.



1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Erzeugen einer
Verzogerung fur die Videolippensynchronisation. Der Begriff "Videolippensynchro-
nisation" umschreibt, dass die Bewegung der Lippen einer sprechenden Person
auf einem Fernsehbild mit dem Ton korrespondiert. Ist dies nicht der Fall, wird der
Betrachter des Fernsehbildes irritiert. Dementsprechend sind in diesem Fall Mal3-
nahmen angezeigt, die den Zeitfehler zwischen Bild und Ton so kompensieren,
dass Lippenbewegung und Ton wieder synchronisiert sind. Die beanspruchte Vor-
richtung und das Verfahren dienen also dazu, ein Audiosignal eines Normfernseh-
signals (bspw. PAL, SECAM, NTSC) zu verzbégern, um die Synchronizitat zwi-
schen Videobild und Audioausgang herzustellen bzw. aufrechtzuerhalten. Das
Streitpatent geht davon aus, dass Wiedergabegerdte so ausgelegt werden mus-
sen, dass sie neben analogen Fernsehsignalen in Normauflosung wie PAL,
SECAM, oder NTSC, die unter dem Sammelbegriff SDTV (Standard Definition TV)
zusammengefasst werden, auch digitale Fernsehsignale empfangen und wieder-
geben konnen. Die digitalen Fernsehsignale werden dabei in Form eines Stroms
von digitalen Datenpaketen empfangen, welche Video- und Audio-Informationen in
komprimierter Form gemal3 einer vorbestimmten digitalen Kompressions-Norm,
bspw. MPEG, darstellen (vgl. Streitpatent [0002]). Wird ein digitaler HDTV-Emp-
fanger (High Definition TV) zum Empfang hochauflosender Signale auch fir den
Empfang von SDTV-Signalen ausgelegt, ergibt sich das Problem, dass die Anzei-
ge eines Video-Bildes nicht synchron mit dem hérbaren Ausgang ist (vgl. Streitpa-
tent [0004]).

Dieses Problem soll offensichtlich mit dem Empfanger nach dem Patentan-
spruch 1 und mit dem Verfahren zur Verarbeitung eines Eingangssignals nach

dem Patentanspruch 8 iberwunden werden.



Der Empfanger nach dem Patentanspruch 1 gemaf Hauptantrag lasst sich in fol-

gende Merkmale gliedern (englische Fassung kursiv):

1.1 Empfanger, umfassend:

Receiver, including:

1.2  Mittel (1500, 1501) zum Empfang eines paketisierten Ein-
gangs-Datenstroms, der gemultiplexte und komprimierte
Datenpakete enthalt, von denen jedes Paket wenigstens
Header- und Nutzlast-Daten aufweist;
means (1500, 1501) for receiving a packetized input data
stream including multiplexed and compressed data packets,
each of said packets having at least header and payload
data;

1.3 Mittel (1500) zum Empfang eines analogen Signals;
means (1500) for receiving an analog signal,

1.4  Mittel (1507, 1509) zum Unterteilen des paketisierten Da-
tenstroms, um eine Video-Komponente und eine Audio-
Komponente zu erzeugen;
means (1507, 1509) for partitioning said packetised data
stream to generate a video component and an audio com-

ponent;

1.5 Mittel (1540, 1550, 1560) zur Verarbeitung des analogen
Signals, um ein digitalisiertes Audiosignal und ein digitali-
siertes Videosignal zu erzeugen;
means (1540, 1550, 1560) for processing said analog sig-
nal to generate a digitised audio signal and a digitised video

signal;



1.6

16.1

1.6.2

1.7

1.7.1

1.7.2

erste Mittel (1511) um ein Video-Ausgangssignal zu erzeu-
gen

first means (1511) to generate a video output signal

zur digitalen Signalverarbeitung und Dekompression der Vi-
deo-Komponente des paketisierten Datenstroms und
for digital signal processing and decompressing said video

component of said packetised data stream, and

zur digitalen Signalverarbeitung des digitalisierten Videosig-
nals;

for digital signal processing said digitised video signal;

zweite Mittel (1613) um ein Audio-Ausgangssignal zu er-
zeugen

second means (1613) to generate an audio output signal

zur digitalen Signalverarbeitung und Dekompression der
Audio-Komponente des paketisierten Datenstroms und
for digital signal processing and decompressing said audio

component of said packetised data stream, and

zur digitalen Signalverarbeitung des digitalisierten Audiosig-
nals;

for digital signal processing said digitised audio signal,
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1.8 Mittel (1605,1607) zur selektiven Verzdgerung der Verarbei-
tung des digitalisierten Audiosignals, um ein horbares Au-
diosignal mit einem anzeigbaren Videosignal zu synchroni-
sieren;
means (1605,1607) for selectively delaying the processing
of the digitised audio signal to synchronize an audible audio

signal with a displayable video signal;

1.9 Mittel (1519, 1523, 1525, 1529), um das Video-Ausgangs-
signal in das anzeigbare Videosignal und das Audio-Aus-
gangssignal in das hérbare Audiosignal umzusetzen.
means (1519, 1523, 1525, 1529) for transposing said video
output signal to the displayable video signal and said audio
output signal to the audible audio signal.

Das Verfahren zur Verarbeitung eines Eingangssignals nach dem Patentan-
spruch 8 lasst sich in folgende Merkmale gliedern (Gliederung in Anlehnung an die

Klagerin, englische Fassung kursiv):

8.1 Verfahren zur Verarbeitung eines Eingangssignals, das ei-
ne Video- und eine Audio-Komponente aufweist, wobei das
Verfahren umfasst:

Method for processing an input signal having a video com-

ponent and an audio component, said method including:

8.2 Empfangen von einem paketisierten Eingangs-Datenstrom;

receiving one of a packetised input data stream;

8.3 Empfangen eines digitalisierten Signals, das ein digitalisier-
tes Videosignal und ein digitalisiertes Audiosignal enthalt;
receiving a digitised signal including a digitised video signal
and a digitised audio signal;



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
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Unterteilen des paketisierten Datenstroms, um eine Video-
Komponente und eine Audio-Komponente zu erzeugen,;
partitioning one of said packetised data stream to generate

a video component and an audio component;

Verarbeiten des digitalisierten Videosignals und des digitali-
sierten Audiosignals;
processing said digitised video signal and said digitised au-

dio signal,

Verarbeiten und Dekomprimieren der Video-Komponente
des paketisierten Datenstroms und Verarbeiten des digitali-
sierten Videosignals, um ein Video-Ausgangssignal zu er-
zeugen;

processing and decompressing said video component of
said packetised data stream, and processing said digitised

video signal to generate a video output signal;

Verarbeiten und Dekomprimieren der Audio-Komponente
des paketisierten Datenstroms und Verarbeiten des digitali-
sierten Audiosignals, um ein Audio-Ausgangssignal zu er-
zeugen;

processing and decompressing said audio component of
said packetised data stream, and processing said digitised

audio signal to generate an audio output signal;

selektives Verzogern der Verarbeitung des digitalisierten
Audiosignals, um ein horbares Audiosignal mit einem an-
zeigbaren Videosignal zu synchronisieren;

delaying selectively the processing of the digitised audio
signal to synchronize an audible audio signal with a dis-

playable video signal,
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8.9 Umsetzen des Video-Ausgangssignals in das anzeigbare
Videosignal und des Audio-Ausgangssignals in das horbare
Ausgangssignal.
transposing said video output signal to the displayable
video signal and said audio output signal to the audible out-

put signal.

2.1 Das Streitpatent wendet sich bezuglich der anstehenden Fragen nach der ur-
sprunglichen Offenbarung, der Neuheit und des Zugrundeliegens einer erfinderi-
schen Tatigkeit an einen Diplomingenieur (FH) der elektrischen Nachrichtentech-
nik mit fachlicher Ausrichtung auf die Fernsehtechnik. Von diesem Fachmann
kann erwartet werden, dass ihm die auf diesem Gebiet zur Anwendung kommen-
den und im Streitpatent vorausgesetzten Standards, wie die analogen Fernsehsig-
nalstandards PAL, SECAM oder NTSC, sowie die digitalen Fernsehsignalstand-
ards, einschliel3lich der darin verwendeten Kodierverfahren, wie etwa die Kodie-
rung und Komprimierung von Video- und Audiosignalen nach dem MPEG- bzw.
MPEG-2-Standard, gelaufig sind. Bezuglich dieser zum Prioritatszeitpunkt ange-
wendeten Standards diirfte dem Fachmann bekannt sein, dass die Ubertragung in
Form eines paketisierten Transportstroms erfolgt, der sich aus mehreren Daten-
Ubertragungspaketen zusammensetzt, deren Nutzdatenteil jeweils wiederum eine

entsprechende Headerinformation vorangestellt ist.

2.2 Ausgehend vom Fach- und Erfahrungswissen des Fachmanns legt der Senat
den Patentanspruch 1 und den Patentanspruch 8 derart aus, dass ausgehend von
der Allgemeinbedeutung des Begriffs selektiv (selectively) als ausgewahlt, wahl-

wieise, zielgerichtet, trennscharf, unter einem "Mittel zur selektiven Verzdgerung

der Verarbeitung des digitalisierten Audiosignals” (means for selectively delaying
the processing of the digitised audio signal) eine Einrichtung zu verstehen ist, die
zielgerichtet eine Verzdgerung der Verarbeitung ausschlie3lich des digitalisierten
Audiosignals bzw. eine wahlweise Verzdgerung der Verarbeitung des digitalisier-

ten Audiosignals bewirkt.
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Unter einer Verzégerung der Verarbeitung (delaying the processing) eines Signals

sind gemeinhin alle die Verarbeitungseinrichtung direkt beeinflussenden Mal3nah-
men zu verstehen, welche geeignet sind, Verarbeitungsschritte, die der Extrahie-
rung von Signalinformationen, der Aufbereitung des Signals oder der Signalfor-
mung dienen (® Signalverarbeitung, so da waren A/D- oder D/A-Wandlung, Multi-
plexing/Demultiplexing, Filterung usw.) verzégert auszufiilhren oder anders gesagt,
die Signalverarbeitungsvorrichtung verzogert zu aktivieren bzw. die Signalverar-

beitung verlangsamt ablaufen zu lassen.

Die Verzdgerung eines Signals an sich, bspw. mittels einer Verzégerungsschal-

tung, unterscheidet sich von einer verzdgerten Signalverarbeitung im vorstehen-

den Sinne dadurch, dass das durch die Verzdgerungseinrichtung geleitete Signal
weder in seiner Signalinformation noch in seiner Signalform verandert ausgege-
ben wird. Gleichwohl kann auch die Verzdgerung eines Signals vor dessen Zulei-
tung zu einer Verarbeitungseinrichtung zu einer Verzbégerung der Verarbeitung

fuhren.

Weiterhin sieht der Senat durch den Begriff digitalisiertes Signal lediglich gefor-
dert, dass als Ergebnis einer Signalumwandlung ein digitales Signal vorliegt, wor-
unter neben einem einfachen analog-digital gewandelten Signal auch kodierte und

paketisierte Daten zu subsumieren sind.

Die Ubrigen in den Ansprichen enthaltenen Begriffe bedirfen, da sie zum Einen
durch die ihnen zugeordneten Funktionalitaten verstandlich beschrieben werden,
zum Anderen dem etablierten Fachjargon entlehnt sind und damit deren Bedeu-
tungen fur den Fachmann unmissverstéandlich definiert sind, keiner ndheren Erlau-

terung.

3. Das Streitpatent geht in seiner mit dem Hauptantrag verteidigten erteilten Fas-
sung uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hi-
naus (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. ¢ EPU).
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Der Senat folgt der Auffassung der Klagerin, dass das Streitpatent unzulassig er-
weitert sei, da das Merkmal 1.8 des Anspruchs 1 des Streitpatents "Mittel zur se-
lektiven Verzégerung der Verarbeitung des digitalisierten Audiosignals” (means for
selectively delaying the processing of the digitised audio signal) und das Merk-
mal 8.8 des Anspruchs 8 des Streitpatents ein "selektives Verzdgern der Verarbei-
tung des digitalisierten Audiosignals” (delaying selectively the processing of the di-
gitised audio signal) vorsehe und diese Merkmale den urspringlichen Unterla-

gen (NK12) so nicht entnommen werden kdnnten.

Die Beklagte sieht dagegen ein delaying the processing, also eine Verzdgerung
der Verarbeitung in den urspriinglichen Unterlagen (vgl. NK12) dadurch offenbart,
dass der Textstelle Seite 8, Zeilen 12 bis 23 zu entnehmen sei, dass eine Syn-
chronisation des Audio- und des Videosignals dadurch erreicht werde, dass eine
Verzdgerung in die Audioverarbeitung eingefligt werde (insertion of a delay in the
audio processing). Dem kann sich der Senat nicht anschliel3en, da der Fachmann
aus der konkreten Vorgabe, eine Verzdgerung in die Verarbeitung einzufigen, un-
mittelbar und eindeutig nur entnehmen kann, dass an irgendeiner Stelle in der sig-
nalverarbeitenden Vorrichtung eine Verzdgerung in den Signalablauf eingefligt
wird, was im weiteren Kontext der NK12 durch die konkrete Verwendung eines
Verzdgerungsmittels gestutzt wird. Dies mag sich Gber den Gesamtprozess be-
trachtet zwar in einer Verzégerung der Verarbeitung auswirken, die sich aber
auch, wie im qualifizierten Hinweis des Senats vom 27. Marz 2012 bereits aufge-
zeigt und in der muindlichen Verhandlung noch einmal im Einzelnen erlautert,
durch eine Verlangsamung des Verarbeitungsmittels selbst, bspw. durch Reduzie-
rung der Taktrate des Audioprozessors gegenlber der Taktrate des Videoprozes-

sors, realisieren lasst.
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Der diesbezigliche Einwand der Beklagten, dass mit letzterer Methode die ge-
wlnschte Synchronisierung nicht erreicht werden kénnte, da dadurch das Audio-
signal nur in sich verlangsamt wirde, geht fehl, denn bei Zugrundelegung einer
paketweisen Verarbeitung von Audiopaketen, die infolge des systembedingt we-
sentlich geringeren Dateninhalts gegentber dem Dateninhalt der Videopakete
schneller verarbeitet werden, kann mittels einer entsprechenden Verlangsamung
der Taktrate bei der Audiosignalverarbeitung wieder ein Gleichklang zwischen den

zusammengehorigen Video- und Audiodatenpaketen erreicht werden.

Eine derartige - vom Anspruchswortlaut mit umfasste - Verlangsamung der Verar-
beitung ist in den urspriinglichen Unterlagen aber weder offenbart noch lasst sie
sich unter die Begrifflichkeit Einfigen einer Verzdgerung in die Audioverarbeitung

lesen. Eine Verzdgerung der Verarbeitung in der Breite ihrer allgemeinen Bedeu-
tung ist in den ursprunglichen Unterlagen folglich nicht offenbart. Diese unzulassi-
ge Anderung enthalt auch der in seinem sachlichen Gehalt entsprechend zu beur-

teilende nebengeordnete Verfahrensanspruch 8 (vgl. Merkmal 8.8).

Die Angriffe der Klagerin bezuglich des Begriffs selektive Verzégerung (selectively

delaying) sind dagegen nicht begriindet, da unter Berucksichtigung der vorstehen-
den Begriffsauslegung von selektiv zur Uberzeugung des Senats damit lediglich
zum Ausdruck kommen soll, dass ausschlief3lich das Audio-Signal gegentber dem
Video-Signal zu verzdgern ist. Dies deckt sich aber mit der urspringlichen Offen-

barung.

Der Auffassung der Klagerin, dass die urspringlichen Unterlagen nur die Verzdge-
rung eines weiterverarbeiteten PCM-Audiosignals offenbaren, kann sich der Senat

ebenfalls nicht anschlie3en. Die Verzégerung des digitalisierten Audiosignals (di-

gitised audio signal) ergibt sich bei fachlicher Lesart unmittelbar aus der Textstelle
Seite 8, Zeilen 12 bis 16 der Offenlegungsschrift (NK12), wo es unter anderem
hei3t: "Wie oben erwahnt wurde, ist die Zeit zur Verarbeitung des digitalisierten
SDTV-Audio-Eingangssignals kleiner als die Zeit, die fir die Verarbeitung des ent-

sprechenden digitalisierten Videosignals bendtigt wird, wodurch die Einfligung ei-



-16 -

ner Verzdgerung in die Audio-Verarbeitung notwendig ist, um die Synchronisation
zwischen diesen beiden Signalen aufrechtzuerhalten." Dass im weiteren Kontext
die Signalverarbeitung dahingehend konkretisiert wird, dass ein PCM-gewandeltes
Eingangssignal dem Verzogerungsmittel 1607 zugefiihrt wird, schrankt zur Uber-
zeugung des Senats den allgemeinen Offenbarungsgehalt der vorgenannten Text-

stelle nicht ein.

Da die Patentanspriiche 1 und 8 gemald Hauptantrag mit der Formulierung "Verz6-
gerung der Verarbeitung" den Umfang dessen Uberschreiten, was urspringlich als

zur Erfindung gehorig offenbart ist, kbnnen diese keinen Bestand haben.

4. Die Patentanspriiche 1 und 8 gemald Hauptantrag umfassen jeweils die Merk-
male der enger gefassten Patentanspriiche 1 und 8 gemaR Hilfsantrag. Nachdem
letztere - wie die nachfolgenden Ausfihrungen zum Hilfsantrag zeigen - nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhen, haben die Patentanspriiche 1 und 8 nach
Hauptantrag auch aus diesem Grunde keinen Bestand.

[I. Zum Hilfsantrag

1. Entgegen der Ansicht der Klagerin war die Patentinhaberin mit ihrem erstmals
in der mundlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag, mit dem sie beabsichtigte,
die bereits im Hinweis des Senats vom 27. Marz 2012 angesprochene unzulassige
Erweiterung der erteilten Fassung auszurdumen, nicht ausgeschlossen. Auch
nach Ablauf der im Hinweis nach 8 83 Abs. 2 PatG gesetzten Fristen war ihr Vor-
bringen aus Billigkeitsgrinden (vgl. hierzu Senatsentscheidung vom
25. April 2012, Aktenzeichen 5 Ni 28/10, - Wiedergabeschutzverfahren; zur Verof-
fentlichung vorgesehen; abrufbar unter www.bundespatentgericht.de sowie in ju-
ris) noch zu bericksichtigen, da sie nachvollziehbar dargetan hat, der im Hinweis
mitgeteilten vorlaufigen Auffassung des Senats irrig entnommen zu haben, dieser
gehe diesbeziglich von einem - nicht mehr zu beseitigendem - Aliud der erteilten
Fassung im Vergleich zu der ursprunglich offenbarten Lehre des Streitpatents aus.

Nachdem sich dieses Missverstandnis fur die Beklagte erst zu Beginn der mundli-
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chen Verhandlung aufgeklart hatte, war ihr Hilfsantrag in Reaktion darauf nicht un-
verschuldet verspatet und damit zuzulassen. Im Ubrigen handelte es sich bei der
hilfsweisen Verteidigung der Beklagten um eine nach dem Vortrag der Parteien zu
erwartende Korrektur in der Anspruchsfassung, zu der die Klagerin auch sachlich

Stellung genommen hat.

2. Die Patentanspriche 1 und 8 in ihrer hilfsweise verteidigten Fassung unter-
scheiden sich von den Patentanspriichen 1 und 8 in der erteilten Fassung jeweils
durch die Merkmale 1.8y und 8.8y, die nunmehr folgenden Wortlaut haben (Ande-

rungen gegenuber erteilter Fassung unterstrichen):

1.84 Mittel (1605, 1607) zur selektiven Verzégerung der Verar-

beitung des digitalisierten Audiosignals durch Einfligen ei-

ner Verzdgerung in die Audioverarbeitung, um ein horbares

Audiosignal mit einem anzeigbaren Videosignal zu synchro-
nisieren;

means (1605, 1607) for selectively delaying the processing
of the digitised audio signal by insertion of a delay in the au-

dio processing to synchronize an audible audio signal with

a displayable video signal;

8.84 selektives Verzdgern der Verarbeitung des digitalisierten

Audiosignals durch Einfligen einer Verzégerung in die Au-

dioverarbeitung, um ein hdrbares Audiosignal mit einem an-

zeigbaren Videosignal zu synchronisieren;
delaying selectively the processing of the digitised audio

signal by insertion of a delay in the audio processing to syn-

chronize an audible audio signal with a displayable video

signal;
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3. Die Anderungen in den Merkmalen 1.8y und 8.8y sind den urspriinglichen Un-
terlagen (NK12) auf Seite 8, Zeilen 12 bis 16 als zur Erfindung gehérig entnehm-
bar und fuhren die wegen Verallgemeinerung der Merkmale 1.8. und 8.8 unzulas-
sig erweiterten erteilten Patentanspriche 1 und 8 in zulassiger Weise auf das ur-

sprunglich Offenbarte zurtck.

4. Die Patentanspriiche 1 und 8 in ihrer hilfsweise verteidigten Fassung beruhen
jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Aus der Druckschrift NK5 ist ein Empfanger flr Fernsehsignale bekannt (vgl. Titel;
Merkmal 1.1), der sowohl analoge Fernsehsignale nach dem NTSC-Standard als
auch digitale Fernsehsignale, wie terrestrische Fernsehsignale, Satelliten- oder

Kabelfernsehsignale, empfangen kann (vgl. Spalte 8, Zeilen 13 bis 16).

Wie in dem Blockschaltbild in Fig. 1 dargestellt, werden die mittels diverser Anten-
nen (vgl. terrestrische Antenne 318 und Satellitenantenne 319) empfangenen
Fernsehsignale einer Mischeinrichtung 320 zugefthrt, die einmal das empfangene
analoge NTSC-Signal an ein NTSC-Dekodiermodul 303 ausgibt, in dem eine
Hochfrequenz-Empfangseinheit enthalten ist (vgl. Spalte 8, Zeilen 49 bis 52)
(Merkmal 1.3), ein andermal die digitalen Signale an ein digitales Empfangsmo-
dul 304 liefert, in dem diese in einen Bitdatenstrom konvertiert werden (vgl. Spal-
te 10, Zeilen 38 bis 43).

Wie aus der detaillierten Darstellung des Moduls 303 in der Fig. 30 ersichtlich,
werden dort die analogen Fernsehsignale demoduliert (vgl. Demodulatoren 3 bis
5) und mittels A/D-Wandlern 6 und 8 in digitale Video- und Audiosignale umge-
setzt (vgl. Spalte 44, Zeilen 45 bis 52 sowie Spalte 8, Zeilen 52 bis 54 und Spal-
te 10, Zeilen 5 bis 10) (Merkmal 1.5).
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Der im digitalen Empfangsmodul 304 generierte Bitstrom wird anschlie3end in ei-
nem Entpackungsverarbeitungsmodul 305 in einen MPEG Datenstrom konvertiert
(vgl. Spalte 10, Zeilen 44 bis 47). Der Empfanger enthalt mithin Mittel zum Emp-
fang eines paketisierten Eingangs-Datenstroms, der gemultiplexte und kompri-
mierte Datenpakete enthalt. Um weiter verarbeitet werden zu kénnen, weist funk-
tionsnotwendigerweise jedes Paket wenigstens normungsgemall Header- und
Nutzlast-Daten auf (Merkmal 1.2). In entsprechender Weise wird mit einem emp-
fangenen digitalen Kabelfernsehsignal (CATV signal) verfahren (vgl. Spalte 11,
Zeilen 20 bis 29).

Der vom Entpackungsverarbeitungsmodul 305 ausgegebene MPEG-Datenstrom
unterteilt sich in einen Videodatenstrom und einen Audiodatenstrom (vgl. Spal-
te 10, Zeilen 47 bis 49 und Spalte 11, Zeilen 29 bis 31) (Merkmal 1.4).

Um aus dem so erzeugten Videodatenstrom ein Video-Ausgangssignal zu erzeu-
gen, wird der Videodatenstrom in einem MPEG-Video-Modul 307 normgemal de-
komprimiert und in entsprechende Bilddaten decodiert (Merkmal 1.6.1), einem
VRAM 310 zugeleitet und mittels dem Back-End-Prozessor 311 zu einem auf dem
Bildschirm CRT 317 wiedergebbaren Bild verarbeitet (vgl. Spalte 10, Zeile 49 bis
Spalte 11 Zeile 2) (Merkmal 1.6.2). Damit enth&lt auch der Empfanger fur Fern-
sehsignale nach der NK5 sog. erste Mittel flr die Erzeugung eines Video-Aus-

gangssignals realisiert im Sinne des Streitpatents (Merkmal 1.6).

Ebenso sind sog. zweite Mittel vorhanden, um ein Audio-Ausgangssignal zu er-
zeugen (Merkmal 1.7), die dadurch realisiert sind, dass der erzeugte Audiodaten-
strom in einem MPEG-Audio-Modul 308 normgemafd dekomprimiert und in ent-
sprechende Sprachdaten decodiert wird (vgl. Spalte 10, Zeilen 49 bis 54 und Spal-
te 11, Zeilen 34 bis 36) (Merkmal, 1.7.1), die wiederum Uber den Bus 302 dem
Verstarker 315 zugefuhrt werden, in dem die digitalisierten Tonsignale mit einem
im Verstarker implementierten DSP (Digital Signal Processor) in ein Audio-Aus-
gangssignal umgewandelt werden (vgl. Spalte 10, Zeile 53 bis Spalte 11, Zeile 5
und Spalte 42, Zeilen 35 bis 40) (Merkmal, 1.7.2).
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Fur die nutzersensorisch wahrnehmbare Anzeige des Video-Ausgangssignals und
Ausgabe des Audio-Ausgangssignals sind die tblichen Umsetzungsmittel in Form

eines Bildschirms 317 und eines Lautsprechers 316 vorgesehen (Merkmal 1.9).

Dem Einwand der Beklagten, dass sich die hilfsweise verteidigte Empfangerschal-
tung von dem Empfanger nach der NK5 schon dadurch unterscheide, dass patent-
gemal fur die Verarbeitung der digitalen und digitalisierten Video- oder Audio-Sig-
nale jeweils nur ein (im Sinne von einziges) Mittel verwendet wirde, kann sich der
Senat nicht anschlie3en. Dieser Auslegung der Beklagten widerspricht eindeutig
die Verwendung des Plurals des Begriffs Mittel (means), unter dem seiner allge-
meinen Bedeutung nach mehrere Verarbeitungsmittel zusammengefasst werden
konnen. Auch die Aufteilung auf "erste"” und "zweite" Mittel rechtfertigt nicht die
Reduzierung der vorstehenden Begrifflichkeiten auf jeweils nur ein einziges Mittel
in dem jeweiligen Verarbeitungszweig. Der Fachmann versteht die nach dem an-
spruchsgemaflen Wortlaut verwendeten Begriffe "erste” und "zweite" aus dem
Kontext heraus nicht als zahlenmafiige Eingrenzung, sondern vielmehr als Attribut
zur funktionalen Unterscheidung der Mittel in dem Sinne, dass die "ersten” Mittel
ausschlief3lich dem Videosignalzweig und die "zweiten" Mittel ausschliel3lich dem
Audiosignalzweig zugeordnet sind. Eine zahlenmallige Begrenzung auf nur ein
einziges (Verarbeitungs-) Mittel in dem jeweiligen Signalverarbeitungszweig ist da-

raus jedenfalls nicht ableitbar.

An dieser Sichtweise kann auch der Hinweis der Beklagten auf das Ausflihrungs-
beispiel nichts andern, da die Anspruchsfassung in diesem Punkt klar und eindeu-
tig abgefasst ist und eine Auslegung der Patentanspriiche unterhalb des Wortlauts
generell nicht zulassig ist (vgl. BGH, GRUR 2007, 309, Rn. 17 - Schussfaden-

transport).

Aus der NK5 ist damit ein Empféanger als vorbekannt entnehmbar, der bis auf eine
explizit ausgewiesene Einfugung einer Verzoégerung in die Verarbeitung des digita-
lisierten Audiosignals (Merkmal 1.8y) alle Merkmale des verteidigten Patentan-

spruchs 1 aufweist.
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Die Beklagte hat im Weiteren argumentiert, der Fachmann wirde die Druck-
schrift NK5 nicht in Betracht ziehen, weil dort die Problematik der Lippensynchro-
nizitat explizit nicht erwéhnt sei und an keiner Stelle ein Verzégerungsmittel aus-
gewiesen sei. Die Lehre der NK5 ziele vielmehr darauf ab, bei einem rechnerge-
steuerten Fernsehempfanger dem Nutzer bereits wahrend des Bootens des Rech-
ners (® Starten des Betriebssystems) den Empfang und die Anzeige eines Fern-
sehprogramms zu ermdglichen, flr deren Steuerung eine DMA vorgesehen sei,
die wahrend des Bootvorgangs den sonst chaotischen Datenfluss auf dem alle
Module des Empfangers verbindenden Bussystem so ordne, dass von Anfang an
dem Nutzer eine stérungsfreie Wiedergabe des gewlnschten Fernsehkanals an-

geboten werden kbénne.

Der so zusammengefassten Wiedergabe der Lehre der NK5 kann sich der Senat
zwar noch anschliel3en, die weitere von der Beklagten vertretene Auffassung,
dass die in Spalte 45, Zeilen 10 bis 13 beschriebene Synchronisation des Audio-
und Videosignals durch die DMA nur als eine voneinander unabhéngige Synchro-
nisation der beiden Signale jeweils in sich zu verstehen sei, geht dagegen fehl, zu-
mal eine derartige Synchronisation das von der Beklagten ins Feld gefiihrte Chaos
auf dem Bus dann nur fur den jeweiligen Signalanteil in sich beseitigen kdnnte,
was fur den Fachmann erkennbar bei weitem noch zu keiner fir den Benutzer be-

friedigenden Anzeige eines kombinierten Bild-/Tonsignals fuhren wirde.

Der fachkundige Leser schlie3t aus der Angabe, dass Audio- und Videosignal
durch die DMA synchronisiert werden, vielmehr darauf, dass in Anbetracht des
von der Beklagten herausgearbeiteten Ziels, mit dem von der DMA gesteuerten
Synchronisationsprozess eine nutzerakzeptable Wiedergabe des ausgewahlten
Fernsehkanals auch wahrend des Boot-Vorgangs zu erreichen, mit den durchzu-
fuhrenden Synchronisationsmal3inahmen selbstverstandlich auch der Gleichlauf
der jeweils zusammengehorigen Audio- und Videosignale sichergestellt werden
muss. Konkret sind dafir in der NK5 zwar explizit keine Mittel oder Malinahmen
ausgewiesen, dem Fachmann ist aber angesichts der getrennten Verarbeitung

von digitalisierten Video- und Audiodaten durchaus bewusst, dass fir die Verar-
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beitung der digitalisierten Videodaten, deren Datenmenge die Datenmenge der di-
gitalisierten Audiodaten in der Regel bei Weitem Ubersteigt, entschieden mehr
Verarbeitungszeit bendtigt wird als fur die Verarbeitung der Audiodaten. Die verar-
beiteten Audiosignaldaten stehen fur die Wiedergabe systembedingt folglich friher
an als die verarbeiteten Videosignaldaten, was, wie bspw. in der NK7 vorbeschrie-
ben, zum Verlust der Lippensynchronizitat (vgl. Spalte 1, Zeilen 8 bis 21 und Zei-
len 30 bis 33) und damit zu einer fir den Nutzer inakzeptablen Wiedergabe des
gewinschten Fernsehkanals fuhrt. Der Fachmann ist folglich veranlasst, die bei
der Signalverarbeitung entstehenden Laufzeitunterschiede zwischen Audio- und
Videosignaldaten auszugleichen. Als geeignete Malinahme ist daftir insbesondere
bei Systemen, die wie das Streitpatent und die NK5 digitalisierte Audio- und Vi-
deosignale getrennten Verarbeitungswegen unterwerfen, im Stand der Technik
durchgehend die Einfiihrung einer Verzdgerung in den Weg der voreilenden Au-
diosignalverarbeitung in Form eines Verzégerungsmittels vorgesehen (vgl. NK7,
Fig. 1 AUDIO DELAY 14; NK8, Fig. 3 steuerbare Audio Verzégerung 339 i. V. m.
Spalte 6, Zeilen 47 bis 52 und NK9, Fig. 2, Audioverarbeitung 230 mit Verzége-
rung 100 in Form eines FIFO i. V. m. Spalte 8, Zeilen 13 bis 22).

Diese einfache und vielfach angewendete MalRnahme wird der Fachmann, sofern
er diese nicht schon aufgrund der angegebenen Steuerung der Synchronisation
des Video- und des Audiosignals durch die DMA als funktionsnotwendig imple-
mentiert voraussetzt, auch bei der aus der NK5 bekannten Empfangerschaltung
durch zielgerechtes Einfligen eines durch die DMA gesteuerten Verzégerungsglie-
des in den Datenubertragungsbus 302 umsetzen.

Der Fachmann ist damit zur Uberzeugung des Senats, ohne selbst erfinderisch ta-
tig werden zu mussen, bereits bei einem Empfanger gemald dem hilfsweise vertei-
digten Patentanspruch 1 angelangt. Da sich der Patentanspruch 8 gemal3 Hilfsan-
trag in seinen funktionalen Merkmalen vom Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag
nicht unterscheidet, gelten die vorstehenden Ausfihrungen auch fir diesen glei-

chermalien.
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Auch die von der Beklagten in der mundlichen Verhandlung angebotene Konkreti-
sierung der Verzdgerung (delay) als Verzdgerungsmittel (delay means) hatte zu
keiner anderen Beurteilung der Patentfahigkeit geftihrt, da, wie die vorstehenden
Ausfiihrungen belegen, auch der Einsatz eines Verzogerungsmittels, bspw. in
Form einer Verzdgerungsschaltung (vgl. NK7 und NK8) oder eines Speicherbau-
steins (vgl. NK9), durch den abgehandelten Stand der Technik bereits einschlagig
vorbekannt ist.

5. Mit den Patentanspriichen 1 und 8 in der mit dem Hilfsantrag verteidigten Fas-
sung kann das Patent somit keinen Bestand haben. Dass in den riickbezogenen
Unteranspriichen eigenstandig erfinderische Gegenstande enthalten seien, hat die
Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies fur den Senat ersichtlich.

Il
Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemal3 § 84 Abs. 2

PatG i. V. m. 8 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Uber die vorlau-
fige Vollstreckbarkeit beruht auf 8§ 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.

Martens Plschel Gottstein Musiol Dr. Wollny
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