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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
22. November 1994 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und
die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn,
Dr. Melullis und Dr. Greiner

fir Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senates
(Nichtigkeitssenat II) des Bundespatentge-

richtes vom 7. April 1992 wird auf Kosten
der Beklagten zurickgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des am
24, August 1973 unter Inanspruchnahme zweier franzdsischer
Unionsprioritdten vom 25. August 1972 und vom 26. Dezember
1972 angemeldeten Patents 23 42 906 (Streitpatent), das in-
zwischen infolge des Ablaufs der Schutzdauer erloschen ist.
wahrend seiner Geltung war das Streitpatent Gegenstand eines
Einspruchsverfahrens, in dem es durch rechtskriftig geworde-
nen Beschlup des Bundespatentgerichtes vom 25, Januar 1990
(17 W (pat) 73/88) mit beschranktem Inhalt aufrechterhalten
wurde. Nach dieser Fassung betrifft es in den Ansprichen 1
bis 5 ein optisches Speichermedium, wahrend die Ubrigen An-
spriche (6 bis 13) eine Vorrichtung zum Auslesen dieses
Speichermediums zum Gegenstand haben. Die vorliegende Nich-
tigkeitsklage richtet sich allein gegen die Anspriche 1 bis
5.

Anspruch 1 lautet in der aufrechterhaltenen Fassung (un-
ter Weglassung der Bezugszeichen):

Optisches Speichermedium zum Speichern eines zeitlich
modulierten Impulssignals auf einer Aufzeichnungsspur,
die aus einer Aufeinanderfolge von entsprechend der Auf-
einanderfolge der Impulse des Impulssignals verteilten
Aufzeichnungselementen gebildet ist,
gekennzeichnet durch

die Kombination der folgenden Merkmale:

JLaw — Gesetze und Urteile ey Available on the
Kostenlos (mobile App) » Google play D App Store

W Uber 200 Gesetze m : —
Uber 100.000 Urteile JLaw — fiir Android JLaw — fiir iOS

Www.prinz.law

SIMULE

L Yot

(orRU YuRqUaYR(T S[E puUIs Sun[uIIesS[I

3 oyIn Y

Yy


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Das Speichermedium enthélt einen Tréger, der nicht
zusammenhdngende Oberfldchenunregelmé&pfigkeiten auf-
welist;

diese Oberflachenunregelméfigkeiten haben Umfangs-
rénder, die an der glatten Oberfléche des Trégers
geschlossen sind;

die in Querrichtung zu der Spurachse gemessene Brei-
te der Oberflachenunregelmifigkeiten ist im wesent-
lichen konstant und Uberschreitet nicht einen Wert
von 2 Mikron;

die L&nge und der unregelmé&pfige Abstand der Oberflé-
chenunregelmdfigkeiten sind wenigstens gleich dieser
Breite;

die Oberflachenunregelmépigkeiten sind voneinander
jeweils durch glatte Oberflachenbereiche des Tragers
getrennt;

die Aufzeichnungsspur hat die Form einer Spirale,
deren Steigung wenigstens gleich dem Zwelfachen der
Spurbreite ist, oder

der Tré&ger weist mehrere in gleichen Abstanden lie-
gende Spuren auf, wobel die Steigung der Spuren we-
nigstens gleich dem Zweifachen der Spurbreite ist;
und
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- die gravierte Fléche des Tragers ist mit einem re-
flektierenden Uberzug versehen, und die Oberflachen-
unregelmipigkeiten bilden die Aufzeichnungselemente,
die sich fir ein auf nur eine einzige Spur fokus-
siertes und zentriertes Lichtblindel durch ihre Beu-
gungseigenschaften und nicht durch den Reflektions-
faktor von der sie umgebenden, eine optische Bezugs-
oberfléche bildenden glatten Oberflédche des Trégers
abheben.

Wegen der Anspriche 2 bis 5 wird auf die Streitpatent-
schrift Bezug genommen.

Aus diesem Schutzrecht hat die Beklagte die Klé&gerin und
die Nebenintervenientin in Anspruch genommen. Der daraufhin
- unter Hinweis auf diese Inanspruchnahme - erhobenen Nich-
tigkeitsklage ist die Nebenintervenientin auf seiten der
Kl&gerin beigetreten.

Beide machen geltend, das Streitpatent enthalte in der
aufrechterhaltenen Fassung Merkmale, die in den urspringli-
chen Unterlagen nicht als erfindungswesentlich offenbart
seien, und weise damit unzuldssige Anderungen auf. Dariber
hinaus machen sie den Nichtigkeitsgrund der identischen Vor-
patentierung geltend. Der Gegenstand der Anspriche 1 bis §
des Streitpatents sei mit dem auf eine zeitlich frihere An-
meldung erteilten deutschen Patent 22 08 379 identisch.
SchliepPlich beruhe er gegeniber dem druckschriftlichen Stand
der Technik nicht auf einer erfinderischen Leistung.



Demgemaf haben die Kl&gerin und die Nebenintervenientin
beantragt, das Streitpatent im Umfang der Anspriche 1 bis 5
fir nichtig zu erkl8ren. Die Beklagte ist der Nichtigkeits-
klage entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang
der Schutzanspriche 1 bis 5 fir nichtig erklart.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit
der diese in erster Linie die vollst&ndige Abweisung der
Klage begehrt. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent
mit mehreren jeweils um zusé&tzliche Merkmale ergénzten
Schutzansprichen. Nach dem ersten Hilfsantrag sollen die un-
ter dem 2, Spiegelstrich in Anspruch 1 erwahnten Oberfléche-
nunregelmidpigkeiten eine mehr oder weniger langgestreckte
Form aufweisen. Die Beschreibung unter dem 7. Spiegelstrich
soll dahin erganzt werden, daPp die Aufzeichnungselemente die
zeitlichen Anderungen des Impulssignals ausdriicken. Nach dem
zweiten Hilfsantrag soll der urspringliche Patentanspruch 1
um folgende Merkmale ergénzt werden:

- Die Aufzeichnungselemente ergeben beil Dezentrierung
des Lichtbilindels eine unsymmetrische Verteilung der
Lichtenergieanteile zu beiden Seiten der Spurachse;

- die Aufzeichnungselemente ergeben eine symmetrische
Aufteilung der Lichtenergie, wenn der Lichtfleck zen-
trisch zu einem beugenden Element der Spur liegt.

Der dritte Hilfsantrag besteht aus einer Kombination der
beiden anderen Hilfsantrage.
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Die Klagerinnen und die Nebenintervenientin bitten um
Zurlickweisung des Rechtsmittels einschlieflich der Hilfsan-
trége.

Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Prof. Dr. rer.
nat. Helmut Fr . emeritierter ordentlicher Professor
fir Hochstfrequenztechnik und Elektronik an der Universitat
K@, cin schriftliches Gutachten erstellt und dieses
in der mindlichen Verhandlung ergénzt und erldutert.

Entscheidungsgrinde:

Die 2uléssige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Bundespa-
tentgericht hat das Streitpatent in dem beantragten Umfang
zu Recht fur nichtig erklart.

I. 1., Wie das Bundespatentgericht zutreffend erkannt
hat, steht der Zulé&ssigkeit der Klage nicht entgegen, dap
das Streitpatent infolge Zeitablaufs erloschen ist. Zwar
werden dadurch nach der gefestigten Rechtsprechung des Se-
nats die Rechtsschutzmbglichkeiten gegen ein Patent be-
schrankt. Da das fir die Klage ausreichende Interesse der
Allgemeinheit an der Nichtigerklarung eines Patents nur so
lange besteht, wie dieses noch wirksam ist, mup der Kléger
ein eigenes Interesse an der Vernichtung des Patents dartun,
wenn er nach dessen Erldschen Klage erhebt (vgl. Sen.Urt. v.
1. April 1965 - Ia ZR 218/63, GRUR 1966, 141, 142 - Stahl-
veredelung und vom 26. Juni 1973 - X ZR 23/71, GRUR 1974,
146 ~ Schraubennahtrohr). Dafir genigt aber, dap sich der
Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens auf seine Rechte auswir-
ken kann und die Durchfihrung des Verfahrens der Wahrung



seiner Rechte dient. Das ist, wenn der Kl&ger des Nichtig-
keitsverfahrens - wie hier - aus dem Schutzrecht in Anspruch
genommen wurde, schon deshalb der Fall, weil mit einem Er-
folg seines Begehrens dieser Inanspruchnahme die Grundlage
entzogen wird.

2. Die Zuléssigkeit der Nebenintervention ergibt sich
aus § 66 ZPO, der Uber § 99 Abs. 1 PatG in der unabhéngig
von dem Anmeldezeitpunkt fir das Streitpatent hinsichtlich -
des Verfahrens mapgebenden Fassung des PatG 1981 auch im
Nichtigkeitsverfahren gilt (vgl. Sen.Urt. v. 17. Mai 1968
- X ZR 71/67, Liedl 67/68 S. 368 - Nebenintervention). Das
fir den Beitritt nach § 66 Abs. 1 ZPO erforderliche eigene
Interesse der Nebenintervenientin an der Rechtsverfolgung
ergibt sich aus ihrer - durch die Beklagte nicht bestritte-
nen - Darstellung, nach der sie ebenfalls aus dem Schutz-
recht in Anspruch genommen worden ist (vgl. dazu Sen.Beschl.
v. 30. Mai 1967 - Ia ZB 24/65, GRUR 1968, 86 - Landwirt-
schaftliches Ladegerét). Vor diesem Hintergrund kommt es auf
ein Einversténdnis der Beklagten mit dem Beitritt schon nach
dem Wortlaut des Gesetzes nicht an.

II. Die Klage ist auch begrundet. Da das Streitpatent
vor dem 1, Januar 1978 angemeldet wurde, richtet sich die
materiell-rechtliche Beurteilung nach dem Uberleitungsrecht
in Art. XI §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 5 des IntPat0G v. 21, Juni

1976 (BGBl I S. 649) nach den bis dahin geltenden Vorschrif-
ten des PatG 1968. Nach dessen § 13 Abs. 1 Nr. 2 ist ein er-
teiltes Patent flr nichtig zu erklaren, wenn die Erfindung
Gegenstand des Patentes eines friheren Anmelders ist. Diese



Voraussetzungen sind hier erfillt. Ein optisches Speicherme-
dium mit den Merkmalen der Lehre nach dem Streitpatent ist
in der auf eine &ltere Anmeldung zurickgehenden

DE-PS 22 08 379 unter Schutz gestellt.

1. a) Gegenstand des Streitpatents ist - soweit es im
vorliegenden Verfahren interessiert - ein optisches Spei-
chermedium zum Speichern eines modulierten Impulssignals
auf einer Aufzeichnungsspur. Die auf dem scheibenfdérmigen
Trager abgelegten Informationen sollen durch optische Vor-
richtungen ausgelesen werden kénnen, wie sie in den Anspri-
chen 6 bis 13 des Streitpatents beschrieben sind. Mit deren
Hilfe werden Verénderungen eines auf den Trager gerichteten
gebindelten Lichtstrahles, die durch die Gestalt der Auf-
zeichnungselemente bewirkt werden, aufgenommen und in elek-
trische Signale umgesetzt. Dabei bietet die Scheibenform des
Tragers die Mdglichkeit, bei spiralfdrmig oder in Form kon-
zentrischer Ringe verlaufenden Aufzeichnungsspuren auf engem
Raum eine Vielzahl von Informationen zu speichern.

Einen solchen Tréger schildert die Streitpatentschrift
einleitend als aus der US-Patentschrift 3 530 258 bekannt.
An der dort offenbarten Lehre beméngelt sie das aufwendige
Herstellungsverfahren, das die erwinschte kostengunstige
Massenproduktion nicht zulasse, weil - da die Informationen
in Form von Offnungen in einer lichtundurchléssigen Schicht
gespeichert seien - bei der Vervielféltigung in die Metalli-
sierungsschicht Lécher eingebracht werden mipten, was nur
durch Einbrennen und damit eine individuelle Behandlung je-
des Tragers zu erreichen sei. Das Speichermedium nach dem
Gegenstand des dlteren deutschen Patents 22 08 379 weist



- 10 -

nach der Darstellung in der Streitpatentschrift den Nachteil
auf, dap die dort der Informationsspeicherung dienenden
Bldckchen in radialer Richtung ohne Zwischenraum aneinander-
grenzten oder ineinander Ubergingen. Diese Néhe der einzel-
nen Elemente erschwere das Auslesen der Reflexionen an den
seitlichen Flanken und damit eine Spurverfolgung, wie sie
fir einen scheibenfdrmigen Datentriger unerl&flich sei.

b) Die Streitpatentschrift bezeichnet es als das ihr zu-
grundeliegende technische Problem (die "Aufgabe"), ein opti-
sches Aufzeichnungsmedium zu schaffen, das eine einfache
Herstellung in grofen Stickzahlen und eine leichte Spurver-
folgung durch eine optische Auslesevorrichtung erméglicht.

¢) 2ur Loésung dieses Problems schlagt das Streitpatent
in der Fassung, die es im Einspruchsverfahren erhalten hat,
ein optisches Speichermedium mit folgenden Merkmalen vor:

(1) Es dient zum Speichern eines zeitlich modulierten
Impulssignals auf einer Aufzeichnungsspur.

(2) Die Aufzeichnungsspur ist aus einer Aufeinanderfol-
ge von entsprechend der Aufeinanderfolge der Impul-
se des Impulssignals verteilten Aufzeichnungsele-
menten gebildet.

(3) Das Speichermedium enthalt einen Tréger, der nicht
zusammenh&ngende Oberfl&chenunregelmépigkeiten auf-
weist.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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Die Oberflachenunregelmépfigkeiten haben Umfangsré&n-
der, die an der glatten Oberfldche des Tragers ge-
schlossen sind.

Die in Querrichtung zu der Spurachse gemessene
Breite der Oberfldchenunregelmdfigkeiten ist im we-
sentlichen konstant und Uberschreitet nicht den
Wert von 2 Mikron.

Die Lange und der unregelmipige Abstand der Ober-
flachenunregelmafigkeiten sind wenigstens gleich
dieser Breite.

Die Oberfldchenunregelmépigkeiten sind voneinander
jeweils durch glatte Oberfléchenbereiche des Tréa-
gers getrennt.

a) Die Aufzeichnungsspur hat die Form einer
Spirale, deren Steigung wenigstens gleich dem
Zweifachen der Spurbreite ist,

oder
b) der Trager weist mehrere in gleichen Absténden
liegende Spuren auf, deren Steigung wenigstens

gleich dem Zweifachen der Spurbreite ist.

Die gravierte Flé&che des Tragers ist mit einem re-
flektierenden Uberzug versehen.



(10) Die Oberfléchenunregelmifigkeiten bilden die Auf-
zeichnungselemente.

(11) Fir ein nur auf eine einzige Spur fokussiertes und
zentriertes Lichtbilndel heben sich die Aufzeich-
nungselemente von der sie umgebenden, eine optische
Bezugsfliche bildenden glatten Oberfliche des Tra-
gers ab,

a) durch ihre Beugungseigenschaften
b) und nicht durch den Reflexionsfaktor.

2. Eine Lehre dieses Inhalts ist im Sinne der §§ 13
Abs., 1 Nr. 2, 4 Abs. 2 PatG 1968 Gegenstand des deutschen
Patents 22 08 379, das am 23. Februar 1972 und damit zeit-
lich vor der Priorité&t des Streitpatents angemeldet wurde.
Unterschiede bestehen nur insoweit, als das Streitpatent
weitergehende Angaben zu den Abmessungen der Aufzeichnungs-
elemente und der Steigung der Aufzeichnungsspur enthélt.
Diese Unterschiede kdnnen die Schutzfé&higkeit des Streitpa-
tentes nicht begrinden.

a) Der Gegenstand des Streitpatents und der des Pa-
tents 22 08 379 sind nach der technischen Problemstellung
und deren L&ésung identisch.

(1) Das 8ltere Recht betrifft - wie das Streitpatent -
ein optisches Speichermedium, auf dem - wie sich aus dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ergibt -~ Schall- bzw.
Bildsignale gespeichert werden sollen. Der Speicherung dient
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eine spiralfdrmige Struktur, die durch eine Aufeinanderfolge
von Gebieten mit unterschiedlicher Ebene gebildet wird und
damit als Aufzeichnungsspur angesprochen werden kann. Die
als Informationstréger dienenden Gebiete unterschiedlicher
Ebenen werden in dem Patentanspruch beispielhaft als Bldéck-
chen und Vertiefungen bezeichnet und stellen sich damit als
Unregelmdpfigkeiten der Oberflache dar; in ihnen, d.h. in ih-
ren Abmessungen und ihrer Abfolge, wird die Information ge-
speichert. Wie der Fachmann, bei dem es sich nach den Uber-
zeugenden Ausfihrungen des gerichtlichen Sachversténdigen um
einen Diplom-Ingenieur oder einen Diplom-Physiker mit einer
speziellen Ausrichtung auf die Optik und soliden Grundkennt-
nissen in der Beugungstheorie und mit demgemdf hoch anzusie-
delnden Kenntnissen und Fahigkeiten handelt, unschwer er-
kennt, schliept es die mit der Verwendung solcher Aufzeich-
nungselemente verbundene Art der Speicherung bei dem &lteren
Recht ebenso wie bei der Lehre des Streitpatents aus, ein
analoges Signal unmittelbar als fortlaufende Schwingung auf-
zuzeichnen; die festzuhaltenden Daten missen vielmehr in
Form von Impulsen eines der Information entsprechend modu-
lierten Impulssignals vorliegen.

Damit dient das optische Speichermedium nach dem &lteren
Recht zum Speichern eines zeitlich modulierten Impulssignals
auf einer Aufzeichnungsspur (Merkmal 1), die aus einer Auf-
einanderfolge von entsprechend der Abfolge der Impulse des
Impulssignals verteilten Aufzeichnungselemente gebildet wird
(Merkmal 2). Der Informationsspeicherung dienen die bei-
spielhaft in Form von Bloéckchen oder Vertiefungen offenbar-
ten Gebiete unterschiedlicher Ebenen und damit Oberfléche-
nunregelméfigkeiten des das Speichermedium bildenden Trégers
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(Merkmal 10). Deren GrdBe soll nach der Lehre des &dlteren
Rechts in der Gréfenordnung der Wellenlange des Abtastlich-
tes liegen und Uberschreitet so den Wert von 2 Mikron nicht,
Mangels gegenteiliger Hinweise - der Patentanspruch spricht
insoweit nur allgemein von den Abmessungen - wird der Fach-
mann diese Angabe sowohl auf die seitliche Ausdehnung der
Oberflachenunregelmépigkeiten als auch auf ihre Lénge in der
Aufzeichnungs- und Ausleserichtung verstehen, womit ihm zu-
gleich nahegelegt wird, eine konstante Breite anzustreben
(Merkmal 5). Hierfur besteht um so mehr Anlaf, als unter-
schiedliche Abmessungen in dieser Richtung eine optimale
Ausnutzung des Datentrégers erschweren. Da die konkreten Ma-
Be in Langsrichtung durch die Impulse des aufzuzeichnenden
modulierten Impulssignals bestimmt werden, erkennt der Fach-
mann zugleich, dap die Ausdehnung und der Wechsel der unter-
schiedlichen Elemente in dieser Richtung unterschiedliche
Abmessungen verlangen. Dem Hinweis auf die rechteckige
Struktur (Sp. 4, Z. 10 £f.) dieser Elemente entnimmt er wei-
ter, dap ihre Lénge und - soweit die Gebiete der zweiten
Ebene mit der Oberfldche des Tragers zusammenfallen - auch
ihr Abstand voneinander in der Regel grdfer als ihre Breite
sind (Merkmal 6).

Eine solche Ausgestaltung, bei der in der Struktur nur
eines der Gebiete unterschiedlicher Ebenen von der Oberfléa-
che des Trégers abwelcht, wéhrend das andere in deren Ebene
liegt, wird von dem Wortlaut des &alteren Rechts erfaft. Die
Erlduterung dieser Gebiete als Bldckchen oder Vertiefungen
ist lediglich beispielhaft; verbindlich gibt der Patentan-—
spruch nur einen - von der Art des Auslesens abh&ngigen -
Unterschied in der HOhe dieser Ebenen vor, der bei einer
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Auslegung mittels reflektierten Lichts in der Grépenordnung
eines Viertels und bei Durchscheinen bei einer vollen Wel-
lenlénge des Lichts liegen soll. Diese Bedingung ist auch
dann erfillt, wenn sich eine der angesprochenen Ebenen nicht
von der Oberflé&che des Datentrdgers abhebt., Da es fir das
Auslesen vor allem auf den Wechsel zwischen Stellen mit un-
terschiedlichem Niveau ankommt, steht auch die Funktion der
vVorrichtung aus der Sicht des fachkundigen Lesers diesem
Versté&ndnis nicht entgegen. Zumindest dann aber sind die
einzelnen als Informationstrdger dienenden Oberflachenunre-
gelmépigkeiten in der Aufzeichnungs- und Leserichtung von-
einander getrennt. Damit ist Merkmal 3 insoweit bereits in
dem alteren Recht enthalten.

Da die Informationen nach der Lehre des &lteren Rechts
nicht nur mittels eines oder eines den Trager durchscheinen-
den Lichtblindels, sondern nach einer weiteren Alternative
auch durch dessen Reflexion gewonnen werden sollen, wobei in
beiden F&llen die durch die Oberfldchenunregelmdpigkeiten
verursachte Frequenz- oder Phasenmodulation des Lichtstrahls
fir die Rickgewinnung der Information verwertet wird, er-
kennt der Fachmann zum einen ohne weiteres, dap auch in die-
sem Fall nicht der Reflexionsfaktor der Aufzeichnungselemen-
te ausschlaggebend ist, sondern an die unterschiedliche Ab-
lenkung des Lichtbindels und die damit verbundene Phasenver-
schiebung angeknipft wird, so dap der fir die Funktionsféa-
higkeit dieser Vorrichtung entscheidende Unterschied eines
Aufzeichnungselementes gegeniber seiner Umgebung auch bei
dem alteren Recht in den Beugungseigenschaften und nicht im
Reflexionsfaktor besteht (Merkmal 11). Bestltigt wird dieses
Verstandnis durch die in den Patentanspruch aufgenommene
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Forderung nach einem gleichen Reflexions- oder Durchlassig-
keitskoeffizienten fur die Gebiete der ersten und die der
zweiten Ebene. Das macht deutlich, dap weder eine unter-
schiedliche Reflexion noch eine Ablenkung des Lichtstrahls
durch unterschiedliche Materialien im Aufbau des Trégers die
fir die Auswertung benutzte Information liefern, sondern nur
die durch die Aufzeichnungselemente bewirkte Ablenkung.

Zugleich erkennt der Fachmann, dap er bei einer solchen
Auslesung mit reflektiertem Licht dafir Sorge tragen muB,
dap eine Reflexion mdglich ist. Der gerichtliche Sachver-
stédndige hat Uberzeugend darauf hingewiesen, dap der fach-
kundige Leser im Priorité&tszeitpunkt eine matte und struktu-
rierte Oberfléche des Datentrégers auferhalb der Aufzeich-
nungselemente ohne weiteres als ungeeignet erkannte mit der
Folge, dap durch geeignete MaPnahmen fir eine ausreichende
Reflexion zu sorgen war. Daflr bot sich vor allem die Ver-
wendung einer glatten Oberfldche mit einem reflektierenden
Uberzug an (Merkmal 9).

(2) Soweit die Beklagte eine Vorpatentierung verneint,
weil die Lehre des alteren Rechts keinen Abstand zwischen
den einzelnen nebeneinanderliegenden Windungen der spiral-
férmigen Aufzeichnungsspur vorsehe und schon deshalb weder
die Aufgabe des Streitpatents erfillt noch dessen daran an-
knipfende Merkmale enthalten seien, verkennt sie den Gegen-
stand der &alteren Anmeldung.

Allerdings wird die Frage eines seitlichen Abstandes we-
der in den Patentansprichen noch in der Patentbeschreibung
ausdricklich angesprochen. Der Hinweis auf den Abstand zwi-
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schen den Spuren in Spalte 4, Zeile 43 ff. enth&lt in dieser
Hinsicht keine eindeutige Belehrung. Nach den anschaulichen
Ausfihrungen des gerichtlichen Sachversté&ndigen spricht die
von ihm geschilderte Praxis in der einschlégigen Technik
eher dafir, dap die Absténde jeweils von der Mitte der Spur
gemessen werden; dann aber kénnen die angegebenen Abmessun-
gen auch bei unmittelbar aufeinandertreffenden Spuren er-
reicht werden, ohne dap dies allerdings zwingend so sein
mipte.

Zu dem im Rahmen der §§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 4 Abs. 2 PatG
1968 mapgeblichen Gegenstand des Schutzrechtes gehdrt - wie
auch sonst - alles, was 2zwar in den Merkmalen des Patentan-
spruchs keinen Niederschlag gefunden hat, aus der Sicht des
Fachmanns jedoch nach seinem allgemeinen Fachwissen far die
Ausfihrung der unter Schutz gestellten Lehre nahezu unerlé&p-
lich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedurfte.
Die Regelung soll verhindern, dap der gleiche Gegenstand
mehrfach unter Schutz gestellt wird, (Benkard/Bock/
Bruchhausen, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 6. Aufl.,

§ 4 PatG, Rdnr. 14; Lindenmaier/Weif, Patentgesetz,

6. Aufl., § 4 PatG, Rdnr. 13), was zur Folge hitte, dap zum
einen ein Verletzer aus mehreren Schutzrechten in Anspruch
genommen werden und zum anderen der Inhaber des &lteren
Rechts aus dem jingeren behindert werden kénnte. Beides ist
mit der Funktion des Schutzrechtes nicht zu vereinbaren,
wenn das spdtere Recht nur das zum Gegenstand hat, was in
dem &lteren bereits unter Schutz gestellt ist (Reimer/
Nastelskl, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl.,
§ 4 PatG, Rdnr. 5). Diese Zweckbestimmung wilrde verfehlt,
wenn Ergénzungen, die der Fachmann ohne weiteres als notwen-
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digen oder sinnvollen Bestandteil der in dem &lteren Recht
offenbarten Lehre erkennt, dgenlgen kénnten, um zu einem an-
deren Gegenstand des Schutzrechtes zu gelangen.

Aus der Sicht des fachkundigen Lesers der Druckschrift
muPte ein einen seitlichen Abstand zwischen den Windungen
ausschliefendes Verst&ndnis aufgrund seines allgemeinen
Fachwissens in diesem Sinne eher fernliegend erscheinen. Aus
der den gleichen technischen Bereich betreffenden, vorverdf-
fentlichten US-Patentschrift 3 530 258 (Gregg) waren ihm Da-
tentriger bekannt, die einen solchen Abstand aufweisen. In
seinen Erléuterungen in der mindlichen Verhandlung hat der
gerichtliche Sachversténdige zu Recht weiter darauf aufmerk-
sam gemacht, dapP diese Art der Speicherung dem im Priori-
tatszeitpunkt sowohl des &lteren Rechts als auch des Streit-
patents Ublichen Stand der Technik entsprach. In &hnlicher
Weise seien etwa auch bei der analogen Aufzeichnung bei der
Herstellung von Schallplatten Absténde zwischen den einzel-
nen Spuren vorgesehen worden, die lediglich mit fortschrei-
tender Technik hatten kleiner werden und der Amplitude des
aufgezeichneten Signals folgen sollen. Soweit es seitlicher
Absténde nicht ohnehin wie bei der Schallplatte, bei der
auch eine seitliche Begrenzung gegeniber der Nachbarspur
schon zur mechanischen Flhrung des Signalaufnehmers und zur
Weitergabe der in der seitlichen Schwingung gespeicherten
Information geboten ist, aus Grinden der Spurfihrung bedurf-
te, mupte der Fachmann an deren Einhaltung vor allem wegen
der Gefahr des Ubersprechens durch die Informationen aus den
Nachbarspuren denken, der - wie der gerichtliche Sachver-
stédndige bestdtigt hat - erfahrungsgemlp vor allem mit einer
VergroBerung des seitlichen Abstandes zwischen den einzelnen
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Windungen der Spur begegnet werden kann. SchlieBlich muPte
der Fachmann, wie der gerichtliche Sachverstandige weiter
ausgefihrt hat, aufgrund seines allgemeinen Fachwissens auch
bemerken, daP er bei einem unmittelbaren Aufeinandertreffen
der Aufzeichnungselemente jedenfalls dann, wenn zwei gleich-
artige Oberfldchenunregelmépigkeiten aufeinandertreffen,
keine Information Uber ein seitliches Auswandern zu gewinnen
war, und er damit das bei der Aufzeichnung auf einer spiral-
féormigen Spur wegen des Fehlens jeder mechanischen Flhrung
bei einem optischen Speichermedium besonders drangende Pro-—
blem der Spurfolge nicht mehr lésen konnte. Vor diesem Hin-
tergrund muPte ihm das Fehlen eines solchen Abstandes als
eine tiefgreifende Neuerung erscheinen, auf die schon wegen
dieser Bedeutung in der Patentschrift hingewiesen worden wa-
re. Derartige Hinwelse konnte er in der Beschreibung des &l-
teren Patents nicht finden.

Sie ergeben sich insbesondere nicht aus den Spalten 7
und 8 der Beschreibung, auf die die Beklagte zur Stdtzung
ihrer gegenteiligen Auffassung in erster Linie verweist. Da-
bei kann dahinstehen, ob diese lediglich Ausfihrungsbeispie-
le betreffenden Teile der Beschreibung Uberhaupt ein geeig-
netes Mittel darstellen, das nach dem Inhalt der Schutzan-
spriche und der sonstigen Beschreibung unbeschrénkte Schutz-
recht aus der Sicht des fachkundigen Lesers inhaltlich ein-
zugrenzen. Entgegen der Auffassung der Beklagten kann der
Fachmann ihnen schon ihrem Inhalt nach nicht entnehmen, dag
in dem &lteren Recht ausschlieplich gelehrt wird, die Win-
dungen der Aufzeichnungsspur unmittelbar aufeinandertreffen
zu lassen. Dap die Abbildung des in Spalte 7 erwé&hnten
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Spalts kleiner als die Breite der Spur sein muf, folgt aus
der Textstelle nicht. Diese Ausfuhrungen missen nicht auf
die Breite der Spur bezogen sein; es erscheint auch denkbar,
dap insoweit die - variable - Lange der Aufzeichnungselemen-
te angesprochen wird. Dann aber fehlt es an jedem Hinweis
auf die Breite eines Abstandes zwischen den Windungen der
Aufzeichnungsspur. Ebensowenig folgt aus den Vorschlégen zur
Verhinderung eines unerwinschten Ubersprechens in Spalte 8,
dap zwischen den Windungen der Aufzeichnungsspur entgegen
den bisherigen Erfahrungen kein Zwischenraum vorgesehen ist.
Zweifelhaft erscheint bereits, ob der fachménnische Leser
aus der Offenbarung von MaPnahmen, die eine mdgliche Reak-
tion auf die mit einer solchen Lehre verbundenen technischen
Probleme enthalten, ableiten wird, daPp bei dem offenbarten
Trager ein seitlicher Abstand zwischen den Windungen fehlt.
Nahegelegt wird ihm ein solcher Schlup allenfalls dann, wenn
die angebotenen Lbésungen allein unter dieser Voraussetzung
sinnvoll erscheinen. Die Eliminierung von mit Nachbarspuren
in Verbindung getretenen Teilen des Lichtbindels (Sp. 8,

Z. 8 ff.) ist sinnvoll aber nicht nur dann, wenn benachbarte
Windungen der Aufzeichnungsspur unmittelbar aneinandersto-
Ben; ein Ubersprechen, dem diese MaPnahme entgegenwirken
soll, kann etwa auch dann eintreten, wenn ein Lichtbindel
verwendet wird, das infolge seiner Grdfe auch mehrere von-
einander getrennte Spuren Uberstreicht, wozu es selbst bei
einem kleineren Strahl etwa auch dann kommen kann, wenn die-
ser die Ideallinie verlé&pt. Feste Vorgaben zur Grdfe des
verwendeten Lichtbindels aber gibt das &ltere Recht nicht,
sondern Uberl&pt dies weitgehend dem seine Lehre nacharbei-
tenden Fachmann.



Ebensowenig schliept die mit der Beschreibung verbundene
Zeichnung das durch den Stand der Technik und die fachménni-
sche Erfahrung nahegelegte Versté&ndnis aus. In Figur la fin-
det sich allerdings kein Zwischenraum zwischen den in Form
konzentrischer Ringe dargestellten Aufzeichnungsspuren. Ab-
gesehen davon, dap es sich hier wiederum nur um ein Ausfih-
rungsbeispiel handelt und Fig. 5, 6 eher einen gegenteiligen
Eindruck vermitteln, 14ft die Abbildung nach den Ausfihrun-
gen des gerichtlichen Sachversténdigen, denen der Senat
folgt, eine Interpretation in dem von der Beklagten geltend
gemachten Sinn nicht zu. Die Darstellung gibt, wie der Fach-
mann unschwer erkennt, nur ein allgemeines Prinzip wieder,
wobel sie zudem durch die Wiedergabe konzentrischer Ringe
von dem im Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Auf-
zeichnungsprinzip abweicht.

Erfapt der Gegenstand des &lteren Rechts somit auch und
vor allem eine Ausfuhrungsform, bei der die Aufzeichnungs-
elemente seitlich nicht unmittelbar an die der né&chsten Win-
dung der Aufzeichnungsspur angrenzen, weisen jedenfall dann,
wenn die Gebiete einer Ebene in der Oberfléche des Trégers
liegen, die der Aufzeichnung dienenden Oberflachenunregelmé-
Bigkeiten Umfangsrénder auf, die an der jedenfalls bei einer
Auslesung mit reflektiertem Licht glatten Oberfléche des Da-
tentragers geschlossen sind (Merkmal 4) und demgemaf auch
seitlich nicht zusammenh&ngen (restliches Merkmal 3). Heben
sich nur die Gebiete einer Ebene von der Oberflache des Tra-
gers ab, sind in diesem Fall sowohl die Gebiete in Aufzeich-
nungs- und Leserichtung als auch die seitlichen 2Zwischenriu-
me glatt (Merkmal 7).

4o



(3) Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, dem Streit-
patent liege eine andere Aufgabenstellung zugrunde als dem
4lteren Recht. Allerdings setzt die Annahme eines identi-
schen Gegenstandes und damit eine Vorpatentierung nicht nur
eine Ubereinstimmung in den &uPeren Merkmalen, sondern auch
hinsichtlich des geldsten technischen Problems voraus. Ob
diese Voraussetzung erfillt ist, richtet sich jedoch wieder-
um nach dem Gegenstand der unter Schutz gestellten Lehre,
der sich wie bei der patentrechtlichen vindikation (vgl. da-
zu Sen.Urt. v. 11. November 1980 - X ZR 58/79, GRUR 1981,
186 - Spinnturbine II) und im Verletzungsprozep (vgl. dazu
BGH, Urt. v. 21. Juni 1960 - I ZR 114/58, MDR 1960, 905)
auch im Rahmen der §§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 4 Abs. 2 PatG 1968
danach bestimmt, was die beanspruchte Lésung gegeniber dem
in der Patentschrift als bekannt vorausgesetzten Stand der
Technik objektiv tatsdchlich leistet (vgl. dazu auch
Sen.Urt. v. 23. Januar 1990 - X ZR 75/87, GRUR 1991, 522
- Feuerschutzabschlup).

Flir die Beurteilung der Ubereinstimmung in der Aufgabe
ist daher unerheblich, dap das &ltere Recht bei seiner Dar-
stellung der Aufgabe die im Streitpatent gleichwertig her-
ausgestellte Frage der Spurnachfihrung nicht ausdricklich
anspricht, sondern als zugrundeliegende Aufgabe in Spalte 3,
Zeile 1 ff. lediglich die Schaffung eines Tragers bezeich-
net, der in einfacher Weise mit hoher Genauigkeit herge-
stellt werden kann und bei der Abtastung ein stark durchmo-
duliertes Strahlenbundel liefert, so dap er sich auch fur
die Anwendung in Heimgerdten gut eignet. Mapgebend ist viel-
mehr allein, daB das Speichermedium nach dem Alteren Recht
in einer der insgesamt beanspruchten Ausfihrungsformen mit
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dem seitlichen Abstand zwischen den Windungen der Aufzeich-
nungsspur und der Form der Oberfléchenunregelmé&pigkeiten die
Elemente aufweist, die nach der Lehre des Streitpatents die
spurnachfolge ermdglichen.

Eine von der Lehre des Streitpatents abweichende Pro-
blemstellung ergibt sich auch nicht daraus, dap das &ltere
Recht sich in seiner Kritik an dem bekannten Stand der Tech-
nik gegen die dort Ublichen D&mme zwischen aufeinanderfol-
genden Spuren ausspricht, die ein kompliziertes dreidimen-
sionales Profil auf dem Tr&ger zur Folge h&tten (Sp. 2,

Z. 64 ff,). Darin kommt nicht die Zielsetzung zum Ausdruck,
eine Anordnung der Aufzeichnungselemente auch im Raum zu
vermeiden, wie schon daraus folgt, daP die Gebiete mit un-
terschiedlichen Ebenen, die die Informationstréger bilden,
nach der Lehre des Patentanspruchs 1 eine unterschiedliche
Hohe aufweisen sollen, die sich nach dem Kontext des An-
spruchs nur vertikal zur Oberflédche des Trégers erstrecken
kann. Beanstandet wird vielmehr, dap im Stand der Technik in
dem Zwischenraum zwischen den Windungen der Aufzeichnungs-
spur vorhandene Wénde eine zusdtzliche Erschwerung insbeson-
dere bei der Vervielféltigung des Datentrégers bilden.

b) Das Streitpatent enth&lt nicht deshalb, weil es zu-
satzliche, in den Schutzansprichen des &lteren Rechts nicht
erwéhnte Merkmale auffihrt, einen die Patentféhigkeit be-
grindenden Uberschuf. Hierfur wird zwar - wofilr auch die
grundsdtzliche Schutzfdhigkeit von ZzZusatzpatenten nach dem
insoweit mapgeblichen Recht (vgl. § 10 PatG 1968) besté-
tigt - nicht erforderlich sein, dap die jlngere Anmeldung
gegeniiber der spéteren fortschrittlich und erfinderisch ist
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(vgl., dazu und zum weiteren Streitstand BGHZ 49, 227, 228

- Halteorgan; Benkard/Bock/Bruchhausen aa0, § 4 PatG,

Rdnr, 27; Lindenmaier/Weif aaO, § 4 PatG, Anm. 13; a.A.
Busse, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 4. Aufl.,

§ 4 PatG, Anm. 19 [6b]; vgl. a. Klauer/Mdhring, Patent-
rechtskommentar, 3. Aufl., § 4 PatG, Rdnr. 19). Nicht gend-
gen kénnen in diesem Zusammenhang jedoch solche Ergénzungen
und Abwandlungen, durch die der Gegenstand der unter Schutz
gestellten Lehre gegeniiber der des &lteren Rechts nicht ver-
&ndert wird. Da der Nichtigkeitsgrund nach § 13 Abs. 1

Nr. 2 PatG 1968 die Doppelpatentierung verhindern soll, muf
er jedenfalls auch bei solchen Abwandlungen der Lehre des
dlteren Rechts eingreifen, die nicht eine Verbesserung oder
Ausbildung der Lehre des &lteren Rechts, sondern lediglich
dessen fachménnische Umsetzung enthalten und daher den durch
dessen technische Problemstellung und deren Ldésung gekenn-
zeichneten Gegenstand unber(hrt lassen (BGHZ 49, 227, 229 f.
- Halteorgan). Auf Ergénzungen in diesem Sinne beschrankt
sich das Streitpatent.

Das fachkundig besetzte Bundespatentgericht hat bereits
zutreffend darauf hingewiesen, daPp es sich bei der Aufzeich-
nung auf ineinander angeordneten konzentrischen Ringen ge-
geniber der im &lteren Recht im Schutzanspruch allein behan-
delten Verwendung einer spiralfdérmig verlaufenden Spur
(Merkmal 8, 2. Alternative) schon fir den Prioritétszeit-
punkt des &lteren Rechts um eine im Belieben des Durch-
schnittsfachmanns stehende Abwandlung handelt. Bestatigt
wird diese Einschatzung durch die Darstellung in Figur 1la
von dessen Beschreibung, in der sich zur Erlauterung seiner
Lehre Aufzeichnungsspuren in Form konzentrischer Ringe fin-
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den. Anhaltspunkte daflir, dap dies allein auf einer zeichne-
rischen Ungenauigkeit beruht, sind auch dann nicht zu erken-
nen, wenn man berucksichtigt, daB mit dieser Darstellung le-
diglich ein technisches Prinzip wiedergegeben werden soll
und nicht eine maBstébliche Prazision angestrebt wird.

Dap die in Merkmal 8 enthaltenen Angaben Uber das Map
der Steigung, in dem die Aufzeichnungsspur verléuft, ledig-
lich das Ergebnis einer Abwigung und einfacher Versuche bei
dem die Lehre des &lteren Rechts nacharbeitenden Fachmann
bildet, hat der gerichtliche Sachverst&ndige anschaulich und
Uberzeugend geschildert. Die Steigung der Spur wird zum ei-
nen durch das Bestreben nach der grdpten Datendichte be-
stimmt, der der Fachmann andererseits die mit abnehmendem
Abstand zwischen den Windungen der Aufzeichnungsspur wach-
sende Gefahr des Ubersprechens, d.h. des unerwinschten Aus-~
lesens auch der Information aus Nachbarspuren gegeniberstel-
len misse. Um die jeweils optimalen Werte zu ermitteln, mup
der Fachmann nach den Ausfihrungen des gerichtlichen Sach-
verstdndigen, denen der Senat folgt, lediglich einfache, in
seinem allgemeinen Fachwissen liegende Versuche anstellen.
Als Vorgang der Optimierung oder Ausbildung der Lehre des
4lteren Patents kann deren Ergebnis nicht verstanden werden;
dieses beschrankt sich vielmehr auf die bloPe Umsetzung der
dort enthaltenen Offenbarung.

3. Auch bei den Ergénzungen der Schutzanspriche, die
sich aus den Hilfsantrdgen ergeben, liegt ein gegenilber dem

4lteren Recht identischer Gegenstand vor.

a) Die im ersten Hilfsantrag zur Gestalt der Oberfléa-

T
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chenunregelmépfigkeiten vorgesehene Ergdnzung, nach der diese
mehr oder weniger langgestreckt sein sollen, enthalt ledig-
lich eine aus der Art der Aufzeichnung folgende Selbstver-
sténdlichkeit. Die Veré&nderlichkeit ihrer L&nge folgt ebenso
wie ihre GroPe daraus, dap mit dieser Impulse eines Signals
festgehalten werden. Die nur vage Angabe Uber ihre Lange ist
durch die Lehre des dlteren Rechts vorbeschrieben, nach der
etwa die als Informationstréger dienenden Bldéckchen in Auf-
zeichnungsrichtung eine rechteckige Form aufweisen kénnen
(Sp. 4, Z. 23 ff.), deren Lange sich nach dem Oberbegriff
des Patentanspruchs mit dem aufzuzeichnenden Signal &andert.
Daf - wie mit der zweiten Ergénzung im Rahmen dieses Hilfs-
antrages zum Ausdruck gebracht wird - die Oberfldchenunre-
gelmipigkeiten die zeitlichen Anderungen des Impulssignals
ausdricken, enthdlt lediglich eine Wirkungsangabe. Diese
Wirkung ist ebenfalls durch die Beschaffenheitsangaben und
den Zweck beider Schutzrechte vorgegeben, ein moduliertes
und damit auch in der zeitlichen Abfolge unterschiedliches
Impulssignal aufzuzeichnen.

b) Die im 2weiten Hilfsantrag vorgesehenen Ergénzungen
enthalten ebenfalls lediglich Wirkungsangaben, durch die der
Gegenstand der Offenbarung nicht verandert wird. Die Vertei-
lung der Lichtenergie in Abhéngigkeit von der Lage des
Lichtflecks zur Aufzeichnungsspur ist notwendige Folge der
bereits in den Ubrigen Merkmalen beschriebenen Gestalt und
Lage der Aufzeichnungselemente; ein darlber hinausgehender
Offenbarungsgehalt kommt diesen zusdtzlichen Merkmalen nicht
2u. 2Zudem treten die hier beschriebenen Effekte auch bei dem



alteren Recht ein, in dem - wie oben dargelegt - eine in den
wesentlichen Beschaffenheitsmerkmalen identische Ausfih-
rungsform unter Schutz gestellt ist.

c) Der dritte Hilfsantrag beschrankt sich auf eine Kom-
bination der beiden anderen. Diese Kombination hat keinen
dber die Summierung der dort vorgesehenen Ergénzungen hin-
ausgehenden Offenbarungsgehalt und ist daher ebenfalls unge-
eignet, dem Streitpatent einen von dem des alteren Rechts
abweichenden Gegenstand zu vermitteln.

4. Die Anspriche zu 2 bis 4 enthalten ebenfalls nichts
Uber den Bereich dessen hinaus, was der Fachmann bei der
Verwirklichung der Lehre des Anspruchs 1 als nahezu selbst-
verstandlich in Betracht zieht.

5. Die Beklagte tragt die Kosten ihres Rechtsmittels
einschlieflich der Auslagen der Nebenintervenientin nach den
§§ 110 Abs. 3 PatG, 97, 101 ZPO.

Rogge Jestaedt Maltzahn

Melullis Greiner
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