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Justizhauptsekretar
als Urkundsbeamter
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Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein
BGHR: ja

Aufzeichnungstrager
PatG §§ 81 ff.

Ist die Schutzdauer des Streitpatents abgelaufen, ist die Nichtigkeitsklage nur
zuléssig, soweit der Klager gleichwohl ein Rechtsschutzbedirfnis fiir die Nichti-
gerklarung hat. Diese Voraussetzung ist fiir einander nebengeordnete Pa-
tentanspriiche jeweils gesondert zu priifen.

PatG §§ 1, 21

a) Es steht dem Patentschutz nicht entgegen, daB ein Verfahren oder eine
Vorrichtung die Wiedergabe von Informationen betrifft. MaBgeblich ist viel-
mehr, ob die beanspruchte Lehre Anweisungen enthalt, die der Lésung ei-
nes konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Ist
dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf
den Informationscharakter des Verfahrensergebnisses oder der bean-
spruchten Sache abstellt.

b) Ist bei einem auf einen Aufzeichnungstrager gerichteten Sachanspruch der
beanspruchte Gegenstand zumindest teilweise nicht unmittelbar durch
(raumlich-korperlich oder funktional umschriebene) Sachmerkmale, sondern
durch ein Verfahren definiert, durch das eine bestimmte Informationsstruk-
tur erhalten wird, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, ob
und inwieweit sich aus dem angegebenen Verfahren durch dieses bedingte
Merkmale des bei seiner Anwendung erhaltenen Aufzeichnungstragers er-
geben, die diesen als erfindungsgemdB qualifizieren (Fortfihrung des
Sen.Urt. v. 19.6.2001 - X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129 - zipfelfreies Stahl-
band).

BGH, Urt. 19. Mai 2005 - X ZR 188/01 - Bundespatentgericht



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 12. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die
Richter Scharen, Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Dr. Kirchhoff

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 18. Juli 2001 wird auf Kosten der

Klagerin zurickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents
3125 529, das unter Inanspruchnahme einer niederlandischen Prioritdt vom
14. Juli 1980 am 29. Juni 1981 angemeldet und im Verlaufe des Rechtsstreits
durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent umfaBt 15 Patentanspriche,
von denen die Anspriche 1, 11 und 12 lauten:

"1.  Verfahren zum Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Fol-
ge Kanalbits, wobei die Folge Datenbits in unmittelbar aufei-
nanderfolgende Blécke von je m Datenbits aufgeteilt wird und
diese Blécke in aufeinanderfolgende Blocke von (ni + no) Ka-
nalbits (ny + n2 > m) umkodiert werden und wobei die Blécke



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Kanalbits je einen Block von ni Informationsbits und einen
Block von n, Trennbits enthalten derart, da3 aufeinanderfol-
gende Blécke von Informationsbits durch jeweils nur einen
Block Trennbits getrennt werden und daB eine (d, k)-Bedin-
gung erfillt ist, d.h. daB zwei aufeinanderfolgende Kanalbits
von einem ersten Typ, des Typs '1", durch mindestens d dann
héchstens k unmittelbar aufeinanderfolgenden Bits eines zwei-
ten Typs, des Typs '0', getrennt werden, gekennzeich-
net durch die nachfolgenden Schritte:

1. das Umwandeln der Blécke von m Bits enthaltender Da-
tenbits in ny Bits enthaltende Blocke Informationsbits der-
art, daB die (d, k)-Bedingung erfullt ist;

2. das Erzeugen mehrerer moglicher Blécke von (n{ + ny)
Kanalbits durch Erganzen je eines Blocks von ny Infor-
mationsbits durch jeweils einen Block aus der Menge aller

moglichen Blécke von ny Trennbits;

3. das Bestimmen derjenigen Blécke von Kanalbits aus den
moglichen Blécken von Kanalbits, die in bezug auf den
jeweils vorhergehenden und nachfolgenden Block von

Kanalbits die (d, k)-Bedingung erfillen;

4. das Ermitteln des Gleichstromanteils jedes der so be-
stimmten Blécke von Kanalbits, die in dem vorhergehen-

den Schritt ermittelt wurden;
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5. das Auswéhlen des Blocks von Kanalbits mit minimalem
Gleichstromanteil aus den in Schritt 4 bestimmten BI6-

cken.

11. Aufzeichnungstrager mit einer gemaB dem Verfahren nach ei-
nem der Anspriiche 1 bis 8 erzeugten Informationsstruktur mit
Folgen von Kanalbitzellen, die je ein Bit enthalten, dessen
Wert durch einen Pegellibergang oder einen fehlenden Pegel-
Ubergang am Anfang der Bitzelle dargestellt wird,
dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pegelibergangen maxi-
mal gleich (k + 1) Bitzellen und minimal gleich (d + 1) Bitzellen
ist, und daBB héchstens zwei aufeinanderfolgende maximale
Abstande von (k + 1) Bitzellen der Pegelubergange auftreten,

die Teil einer Synchronisationsinformation bilden.

12. Aufzeichnungstrager nach Anspruch 11, dadurch ge -
kennzeichnet, daB k=10 und d =2 ist und daB der
Aufzeichnungstrager zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Synchronisationsinformationen einen Rahmen mit 561 Kanal-
bitzellen aufweist, der 33 Blocke von je 17 Kanalbitzellen ent-
halt, und daB die Synchronisationsinformation 27 Kanal-

bitzellen aufweist.”

Wegen des Wortlauts der weiteren Verfahrensanspriiche 2 bis 8 und der
jeweils einen Demodulator betreffenden Patentanspriche 9 und 10 sowie der
Patentanspriiche 13 bis 15, die einen Modulator, einen Wandler und eine An-
ordnung zum Wiedergeben der einem Ubertragungskanal entnommenen Infor-

mationsbits betreffen, wird auf die Patentschrift verwiesen.



Die Klagerin, die von der Beklagten wegen Verletzung der Patentanspru-
che 11 und 12 gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht,
die Gegenstande des Streitpatents seien nicht patentfdhig, gingen Uber den

Inhalt der Ursprungsanmeldung hinaus und seien nicht ausfuhrbar offenbart.
Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klagerin, mit der sie (sinngeman)

den Antrag weiterverfolgt, das Streitpatent fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen, wobei sie Patentan-
spruch 11 hilfsweise in einer Fassung verteidigt, die lediglich auf optische Auf-

zeichnungstrager gerichtet ist.

Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Professor Dr.-Ing. P. H. |
Leiter der Arbeitsgruppe Informations- und Codierungstheorie der
Universitat , ein schriftliches Gutachten

erstattet, das er in der mindlichen Verhandlung erlautert und erganzt hat.

Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Berufung hat keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat

die Nichtigkeitsklage zu Recht abgewiesen.

A. Soweit die Klagerin auf Nichtigerklarung der Patentanspriche 1

bis 10 sowie 13 bis 15 antragt, ist die Klage unzuléssig.

Nachdem die Schutzdauer des Streitpatents abgelaufen ist, ist die Nich-

tigkeitsklage nur zulassig, soweit der Klagerin gleichwohl ein Rechtsschutzbe-



durfnis zuzubilligen ist (Sen.Beschl. v. 14.2.1995 - X ZB 19/94, GRUR 1995,
342 f. - Tafelformige Elemente; st. Rspr.). Diese Voraussetzung ist zumindest
fir nebengeordnete Patentanspriiche jeweils gesondert zu prifen, da bei selb-
standigen Ansprichen das Interesse an der Nichtigerklarung des einen An-
spruchs nicht notwendigerweise auch das Interesse an der Nichtigerklarung des
anderen begriinden muB, wie im Streitfall angesichts einer Mehrzahl unter-
schiedliche Gegenstande betreffender Nebenanspriiche besonders deutlich
wird. Insoweit besteht ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Patentanspru-
che 11 und 12, da die Klagerin aus diesen wegen Patentverletzung in Anspruch
genommen wird. Hinsichtlich der Verfahrensanspriiche 1 bis 8 und der Sachan-
spruche 9, 10, 13, 14 und 15 berihmt sich die Beklagte hingegen keiner An-
spriche gegen die Klagerin und ist fir ein Rechtsschutzinteresse auch sonst
nichts dargetan.

B. Soweit die Klage zuldssig ist (d.h. hinsichtlich der Patentanspri-
che 11 und 12), ist sie unbegriindet, da keiner der geltend gemachten Nichtig-

keitsgriinde vorliegt.

l. Das Streitpatent betrifft in Patentanspruch 1 ein Verfahren zum
Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits und in Patentan-
spruch 11 einen Aufzeichnungstrager mit einer gemaB dem Verfahren nach

Anspruch 1 erzeugten Informationsstruktur.

1. Nach der Beschreibung werden bei dem erfindungsgemagen, in-
soweit bekannten Verfahren die Folge Datenbits in unmittelbar auf-
einanderfolgende Blocke von je m Datenbits aufgeteilt und diese Blécke in auf-
einanderfolgende Blécke von (ny + n2 > m) Kanalbits umkodiert. Vorzugsweise
sind m = 8, ny = 14 und n, = 3 (Patentanspriche 8 und 12); zur Vereinfachung

werden im folgenden diese Vorzugswerte zugrundegelegt, die auch in der Pra-



xis bei der Kodierung von Compact Disc (CD) angewandt werden und auf die
die Uibliche Bezeichnung EFM-Verfahren zuriickgeht (EFM = Eight to Fourteen
Modulation). Die Blocke mit 17 Kanalbits enthalten je einen Block von 14 Infor-
mationsbits und einen Block von drei Trennbits derart, daB aufeinanderfolgende
Blocke Informationsbits durch jeweils nur einen Block Trennbits getrennt wer-
den, zwei aufeinanderfolgende Kanalbits eines ersten Typs (des Typs "1")
durch mindestens d unmittelbar aufeinanderfolgende Bits eines zweiten Typs
(des Typs "0") getrennt werden und die Anzahl unmittelbar aufeinanderfolgen-
der Kanalbits vom zweiten Typ héchstens k ist. Vorzugsweise sind d = 2 und
k = 10 (Patentanspruch 12; auch diese Werte werden im folgenden zur verein-
fachten Darstellung verwendet).

Wie die Beschreibung der Streitpatentschrift erlautert, liegt bei der digita-
len Ubertragung oder in magnetischen und optischen Aufnahme- bzw. Wieder-
gabesystemen die zu Ubertragende bzw. aufzunehmende Information meistens
in einer Folge von Zeichen vor, die zusammen das (oft binare) Alphabet bilden.
Das binére Alphabet wird durch die Zeichen 1 und 0 dargestellt. Das Zeichen 1
wird auf dem Magnetband oder auf der optischen Platte als Ubergang zwischen
zwei Zustanden von Magnetisierung oder zwei Orten eines optisch aktiven Be-
reichs festgelegt; das Zeichen 0 wird durch das Fehlen eines derartigen Uber-
ganges festgelegt.

Infolge bestimmter Systemanforderungen bestehen in der Praxis Be-
schrankungen fur die Zeichenfolgen, die auftreten diirfen. So verlangen manche
Systeme eine selbsttaktende Folge von Zeichen, was erfordert, daB die Folge
zu Uibertragender bzw. aufzunehmender Zeichen geniigend Ubergange aufwei-
sen muB, um aus der Zeichenfolge ein zu Detektion und Synchronisation not-
wendiges Taktimpulssignal zu erzeugen. Ferner kann die Vermeidung bestimm-

ter Zeichenfolgen im Informationssignal geboten sein, weil diese anderen Zwe-



cken vorbehalten sind, z.B. als Synchronisationsfolgen dienen. SchlieBlich kann
die Forderung bestehen, die Ubergange nicht zu schnell aufeinander folgen zu

lassen, um die Intersymbolinterferenz zu beschranken.

Ein derartiges Verfahren ist in der Veroffentlichung von Tang und Bahl
"Block Codes for a Class of Constrained Noiseless Channels" in Information
and Control 17 (1970), 436 ff. (Anlage Ni-K 8) beschrieben. Als Nachteil der
Kodierungsart nach diesem Verfahren bezeichnet es die Streitpatentschrift, daB
der Anteil der niedrigen Frequenzen (einschlieBlich Gleichstrom) an dem Fre-
quenzspektrum des Stromes von Kanalbits ziemlich hoch ist. Ein weiterer Nach-
teil seien die "verwickelten" (gemeint wohl: aufwendigen) Kodierwandler, insbe-

sondere der Demodulator.

Dem Streitpatent liegt das Problem zugrunde, ein Verfahren zum Umko-
dieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits anzugeben, das die Nie-
derfrequenzspektrumeigenschaften des aus den Kanalbits abzuleitenden Sig-
nals verbessert und einen einfachen Demodulator erméglicht, sowie einen Auf-
zeichnungstrager mit einer Datenstruktur bereitzustellen, die mit einem derarti-

gen Verfahren erzeugt werden kann.

Der in Patentanspruch 11 beanspruchte Aufzeichnungstrager 1aBt sich

wie folgt in Merkmale gliedern:

(1)  Es handelt sich um einen Aufzeichnungstrager mit einer In-
formationsstruktur mit Folgen von Kanalbitzellen, die je ein
Bit enthalten, dessen Wert durch einen Pegelibergang (1)
oder einen fehlenden Pegellibergang (0) am Anfang der Bit-

zelle dargestellt wird.



(@)

Die Informationsstruktur wird mit einem Verfahren mit den

nachfolgenden Merkmalen 2.1 bis 2.8 erzeugt:

(2.1)

2.2)

(2.3)

(2.5)

(2.6)

Eine Folge Datenbits wird in unmittelbar aufeinan-
derfolgenden Blocken von je 8 (m) Datenbits aufge-
teilt.

Diese Blécke von 8 Datenbits werden in aufeinan-
derfolgende Blécke von 17 (ny + n2 > m) Kanalbits

umkodiert.

Die Blocke Kanalbits enthalten je einen Block von
14 (n,) Informationsbits und einen Block von 3 (ny)
Trennbits derart, daBB aufeinanderfolgende Blbécke
von Informationsbits durch jeweils nur einen Block

Trennbits getrennt werden.

Das Umwandeln der Blécke von 8 (m) Datenbits in
Blocke von 14 (n;) Informationsbits erfolgt derart,
daB zwei aufeinanderfolgende Kanalbits des Typs 1
durch mindestens 2 (d) und héchstens 10 (k) aufei-

nanderfolgende Bits des Typs 0 getrennt werden.

Mehrere Blécke von 17 (ny + n,) Kanalbits werden
durch Erganzen je eines Blockes von 14 (n¢) Infor-
mationsbits durch jeweils einen Block aus der Men-
ge aller méglichen Blocke von 3 (nz) Trennbits er-

zeugt.

Es werden diejenigen Blécke von Kanalbits aus den

moglichen Blocken von Kanalbits bestimmt, die in



(2.7)

(2.8)

@)

-10 -

Bezug auf den jeweils vorhergehenden und nach-
folgenden Block von Kanalbits die (d, k)-Bedingung
erflllen.

Es wird fiir jeden der so bestimmten Blocke von

Kanalbits der Gleichstromanteil ermittelt.

Es wird der Block von Kanalbits mit minimalem

Gleichstromanteil ausgewahit.

Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pegel-

Ubergangen ist maximal gleich 11 (k + 1) Bitzellen und mini-

mal gleich 3 (d + 1) Bitzellen.

(4)

Es treten hochstens zwei aufeinanderfolgende maximale Ab-

stande von 11 (k + 1) Bitzellen der Pegellibergange auf, die

Teil einer Synchronisationsinformation sind.

Die nebenste-
hend wiedergegebe-
ne Figur 1 der Streit-
patentschrift zeigt
einige Bitfolgen zur
Erlduterung des Ver-
fahrens zur Umkodie-
rung einer Folge Da-
tenbits in eine Folge
Kanalbits.
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2. Mit der Beklagten kann Patentanspruch 11 als product-by-
process-Anspruch bezeichnet werden, da es sich um einen auf einen Aufzeich-
nungstrager gerichteten Sachanspruch handelt, der jedoch teilweise (in den
Merkmalen 2 bis 2.8) nicht unmittelbar durch (raumlich-kérperlich oder funktio-
nal umschriebene) Sachmerkmale, sondern durch das Verfahren definiert ist,
das die erfindungsgemaBe Informationsstruktur erzeugt. In einem solchen Fall
ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, ob und inwieweit sich
aus dem angegebenen Verfahren durch dieses bedingte Merkmale des daraus
erhaltenen Erzeugnisses ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgeman qua-
lifizieren (Sen.Urt. v. 19.6.2001 - X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129 - zipfelfreies
Stahlband). Entgegen der Auffassung der Klagerin ist in diesem Zusammen-
hang ohne Belang, ob sich Anspruch 1 als ein Verfahren zur Herstellung eines
Datentragers bezeichnen 1aBt. Vielmehr kommt es allein darauf an, inwieweit
sich den verfahrensmaBig definierten Merkmalen - in ihrem technischen Sinn-
gehalt Uber die Merkmale 1, 3 und 4 hinausgehende - Angaben Uber die erfin-
dungsgeméaBe Beschaffenheit des beanspruchten Datentrdgers entnehmen

lassen.

Insoweit beschreiben die Merkmale 2.2 und 2.3, daB die Informations-
struktur (Merkmal 1) aufeinanderfolgende Blécke von 17 (ny + np) Kanalbits
aufweist, die je einen Block von 14 (n;) Informationsbits und einen Block von 3
(n2) Trennbits derart enthalten, daB aufeinanderfolgende Blécke von Informati-
onsbits durch einen Block Trennbits getrennt werden. Dabei sind zwei aufeinan-
derfolgende Kanalbits des Typs 1 durch mindestens 2 (d) und hdchstens 10 (k)
aufeinanderfolgende Bits des Typs 0 getrennt (Merkmal 2.4), was mit anderen
Worten auch Merkmal 3 besagt, indem dort nicht auf die trennenden Bits des
Typs 0, sondern auf den Abstand zwischen zwei Bits des Typs 1 (daher +1)
abgestellt wird. Von besonderer Bedeutung ist Merkmal 2.8, aus dem sich
ergibt, daB jeder Block von Kanalbits - verglichen mit anderen mdglichen, ge-
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maB den Merkmalen 2.5 bis 2.7 erzeugten oder erzeugbaren Blécken - den
"minimalen Gleichstromanteil” aufweisen soll. Hierdurch soll, wie der Fachmann
der Streitpatentschrift entnimmt, insbesondere bei optischen Aufzeichnungssys-
temen der EinfluB des bei der Abtastung entstehenden Stdrspektrums minimiert

werden.

Bei dem von der Streitpatentschrift angesprochenen Fachmann sind, wie
der gerichtliche Sachverstandige in Ubereinstimmung mit dem Bundespatentge-
richt und von den Parteien unbeanstandet ausgefiihrt hat, Kenntnisse und Fa-
higkeiten eines Elektrotechnikingenieurs der Studienrichtung Nachrichtentech-
nik mit Fachhochschul- oder HochschulabschluB und Erfahrungen auf dem Ge-
biet der Speichertechnik zugrunde zu legen. Der in dieser Weise qualifizierte
Fachmann erhalt durch die in der Streitpatentschrift angegebene Aufgabenstel-
lung den Hinweis, daBB es bei der Minimierung des Gleichstromanteils um die
Niederfrequenzspektrumeigenschaften des aus den Kanalbits abzuleitenden
Signals geht (S. 4 Z. 55 - 57). Das entspricht dem fiir den Stand der Technik
angegebenen Nachteil, daB der Anteil der niedrigen Frequenzen (einschlieBlich
Gleichstrom) an dem Frequenzspektrum des Stromes von Kanalbits ziemlich
hoch sei (S. 4 Z. 41/42). Auf S. 5 Z. 57 - 59 wird ausdriicklich darauf hingewie-
sen, daB es bei optischer Aufzeichnung erwiinscht sei, daB der niederfrequente
Teil des Datenspektrums optimal unterdrickt werde. Der gerichtliche Sachver-
standige hat dies erganzend dahin erlautert, daBB speziell die niedrigen Fre-
quenzen des bei der Abtastung entstehenden Stérspektrums das Antriebsystem
beeinflussen kdnnen und daB der Modulationscode daher gleichstromfrei sein
soll. Ein gleichstromfreier Modulationscode wirkt sich zudem positiv auf die De-
tektionsfehlerrate aus (S. 6 Z. 56 - 58 der Streitpatentschrift), und Analog-
Digital-Wandler und Detektor kbnnen besonders einfach realisiert werden.
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3. Naherer Erdrterung bedarf ferner das Merkmal 2.6, nach dem die-
jenigen Blocke von Kanalbits aus den mdglichen Blocken von Kanalbits be-
stimmt werden, die in Bezug auf den jeweils vorhergehenden und nachfolgen-
den Block von Kanalbits die (d, k)-Bedingung erfillen. Die Streitpatentschrift
beschreibt in dem Abschnitt S. 6 Z. 65 - S. 7 Z. 13, wie diese Auswabhl realisiert
werden kann. Danach wird von jedem der méglichen Blocke Kanalbits ermittelt,
ob fur den betreffenden Block in Anbetracht des vorhergehenden Blocks Kanal-
bits die Anforderung der d-Begrenzung und die Anforderung der k-Begrenzung
nicht dem Format des betreffenden Blocks Trennbits widerspricht, und ferner
ermittelt, welcher der digitale Summenwert (DSW, als MaB fir den Gleichstro-
manteil) fur den betreffenden mdglichen Block Kanalbits ist. Fir die mdglichen
Blocke Kanalbits, die sich in der Anforderung der d-Begrenzung und der
k-Begrenzung nicht widersprechen, wird ein erstes Anzeigesignal erzeugt. So-
dann kann aus den mdéglichen Blocken Kanalbits, fir die ein erstes Anzeigesig-
nal erzeugt ist, der Block Kanalbits mit dem kleinsten DSW gewahlt werden. Als
vorzugswurdig wird es jedoch bezeichnet, den DSW der vorhergehenden BI6-
cke Kanalbits zu speichern und aus den Blécken Kanalbits, die als nachste fir
die Ubertragung in Betracht kommen, denjenigen Block zu wahlen, der den ge-
speicherten DSW im Absolutwert abnehmen 1aBt. Auf diese Weise gewahrleis-
tet die Uberpriifung der (d, k)-Bedingung jeweils mit Blick auf den vorhergehen-
den Block von Kanalbits die Einhaltung dieser Bedingung auch in Bezug auf
den nachfolgenden Block. Zugleich wird angegeben, wie der Gleichstromanteil

minimiert werden kann.

4. SchlieBlich bedarf noch das Merkmal 4 der Auslegung. Es gibt an,
daB in die Kanalbitfolgen Synchronisationsinformationen eingefigt sind, der
Bestandteil naher definierte Kanalbitfolgen sind. Diese Kanalbitfolgen sind ge-
kennzeichnet durch die Aufeinanderfolge eines Kanalbits vom Typ 1 und von 10
(k) Kanalbits des Typs 0. Sie treten héchstens zweimal aufeinanderfolgend auf
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und sind in diesem Falle Teil der Synchronisationsinformation. Damit sie als
solche behandelt und nicht als Informationsbits gelesen werden, muB eine sol-
che Aufeinanderfolge auBerhalb des Blocks von Synchronisationsbits ausge-
schlossen werden, wie sich fur den Fachmann von selbst versteht und ihm im
Obrigen auf S. 9, Z. 10 - 21 der Streitpatentschrift ausdricklich erlautert wird.
Soweit dort die Anzahl der aufeinanderfolgenden Bits des Typs O nur vorzugs-
weise mit s = k angegeben wird, engt Merkmal 4 des Patentanspruchs die ge-
schutzte Lehre auf diese Ausfihrungsform ein, mit der fir die Synchronisati-
onsbitfolge gleichzeitig der d- wie der k-Bedingung entsprochen wird.

5. Der von der Klagerin gegen die Umschreibung des erfindungsge-
maBen Aufzeichnungstragers mit den Merkmalen 1 bis 4 erhobene Einwand,
einen Aufzeichnungstrager mit einer solchen Informationsstruktur "gebe es
nicht", da beispielsweise eine CD auf der spiralférmig von auBen nach innen
verlaufenden Spur lediglich unterschiedlich lange Vertiefungen (Pits) und Nicht-
Vertiefungen (Lands) aufweise, die lediglich aufgrund einer bestimmten techni-
schen Konvention Gber Drehgeschwindigkeit, Takt und dergleichen als Bits in-
terpretiert werden kénnten, ist unbegriindet. Denn daB3 es einer solchen Kon-
vention bedarf, um die raumlich-kdrperliche Struktur des Aufzeichnungstragers
als Informationsstruktur "lesen" zu kdénnen, versteht sich fur den Fachmann von
selbst. Solche Konventionen standen dem Fachmann, wie der gerichtliche
Sachverstandige bestatigt hat und auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht, am
Prioritatstag auch zur Verfigung, so daB er Patentanspruch 11 ohne weiteres
die technische Lehre entnehmen konnte, den erfindungsgeméaBen Aufzeich-
nungstrager raumlich-kérperlich so zu gestalten, daB er in Verbindung mit einer
geeigneten Konvention zur Interpretation der raumlich-kérperlichen Struktur

eine den Merkmalen 1 bis 4 entsprechende Informationsstruktur ergibt.
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Il. Daraus ergibt sich zugleich, daB die Notwendigkeit einer solchen
Konvention keine mangelnde Ausfihrbarkeit der erfindungsgemaBen Lehre be-
griindet. Auch im Ubrigen liegt der Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1 i.V.m. § 21
Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht vor. Soweit die Klagerin die technische Anweisung des
Merkmals 2.6 als nicht ausfihrbar beanstandet, trifft dies nach den Ausfiihrun-

gen zu | 3 nicht zu.

Il Der Gegenstand des Patentanspruchs 11 geht nicht Gber den In-
halt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie beim Deutschen Patent-
amt urspringlich eingereicht worden ist (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4
PatG).

1. Die Klagerin meint, nach der Ursprungsoffenbarung wirden Fol-
gen von m Datenbits in Folgen von n; Informationsbits umgewandelt und meh-
rere Folgen von Kanalbits erzeugt, die je einen Block Informationsbits und nur
eine der méglichen Bitkombinationen der Trennbits enthalten. Fir jede der Fol-
gen von Kanalbits werde die Summe der Anzahl der Trennbits und der Anzahl
der Nullen vor einer 1, die Summe der Nullen, die einer 1 folgen, welche Teil
eines Trennbits ist, und die Summe der Anzahl Trennbits und der Informations-
bits vom Typ 0 ermittelt, die jedem Block von Trennbits unmittelbar vorangeht
und folgt. Es werde sodann ein Anzeigesignal fir die ermittelten Summen gré-
Ber d und hdchstens k erzeugt und aus den Folgen, bei denen das Anzeigesig-
nal erzeugt wurde, diejenige Folge von Kanalbits ausgewahlt, die den Gleich-
stromanteil minimiere. Die Summenbildungen seien an keiner Stelle als ver-
zichtbar erkennbar. Hingegen werde nach Patentanspruch 1 bereits bei der
Umwandlung von m Datenbits in 14 Informationsbits die (d, k)-Bedingung an-
gewandt. Sodann werde diese Bedingung blockweise auf die Kanalbits ange-
wandt (Merkmal 2.6) und dann der Gleichstromanteil ermittelt. In der Ur-

sprungsoffenbarung finde dies keine Stitze.
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Das wird dem Gesamtoffenbarungsgehalt der Anmeldeunterlagen nicht
gerecht. Denn der Fachmann entnimmt der Anmeldung, daB die Blocke aus
Trennbits zum einen blockibergreifend die Einhaltung der (d, k)-Bedingung ge-
wahrleisten, zum anderen derart bemessen werden sollen, daB sie auBerdem
zum Minimieren des Gleichstromanteils benutzt werden kénnen (S. 10 Z. 9 - 20
der Anmeldung = S. 6 Z. 39 - 41 der Streitpatentschrift). Die Anmeldung enthalt
verschiedene Ausflihrungsbeispiele, die dem Fachmann zeigen, wie er diese
Ziele erreichen kann (S. 11 Z. 6 - S. 14 Z. 3). Diese Beispiele sind fiir den
Fachmann als solche erkennbar; er versteht sie als Anwendungen der anhand
dieser Beispiele offenbarten allgemeinen Lehre, die Blécke von Trennbits so
auszuwahlen, daB sie die (d, k)-Bedingung erfillen und zugleich zu einem mi-

nimalen Gleichstromanteil flihren.

2. Ebenfalls zu Unrecht halt die Klagerin Merkmal 3 fiir nicht ur-
sprungsoffenbart. Denn Merkmal 3 stimmt, wie bereits ausgefihrt, inhaltlich mit
Merkmal 2.4 Gberein.

3. SchlieBlich ist entgegen der Meinung der Klagerin auch Merkmal 4
ursprungsoffenbart. Denn der angemeldete Patentanspruch 12 ist auf einen
Merkmal 1 entsprechenden Aufzeichnungstrager gerichtet, der dadurch ge-
kennzeichnet ist, daB der maximale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den Pegelibergangen gleich der Lange von 11 (k + 1) Bitzellen ist, daB der mi-
nimale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pegelibergangen gleich
der Lange von 3 (d + 1) Bitzellen ist (Merkmal 3), daB "hdchstens Folgen des
doppelten maximalen Abstandes von 11 (k + 1) Bitzellen auftreten" und dafB
diese Folgen einen Teil einer Synchronisationsfolge bilden. Die letzten beiden
kennzeichnenden Merkmale entsprechen trotz ihrer verungliickten Formulie-
rung inhaltlich Merkmal 4. Das ergibt sich aus der Beschreibung in Verbindung
mit Figur 4 der Anmeldung, der der Fachmann entnimmt, da8 mit den "Folgen



-17 -

des doppelten maximalen Abstandes von (k + 1) Bitzellen" nicht etwa Folgen
von 21 Bitzellen des Typs 0 gemeint sind (was, wie bereits das Bundespatent-
gericht zutreffend ausgefihrt hat, die nach dem angemeldeten Patentanspruch
12 einzuhaltende k-Bedingung verletzen wirde), sondern vielmehr die hdchs-
tens zweimalige Aufeinanderfolge der Zeichenreihe 10000000000, die bei
k =10 jeweils dem Abstand von k + 1 Bitzellen zwischen zwei aufeinanderfol-
genden Pegeliibergingen entspricht. Denn in Ubereinstimmung mit S. 10
Z. 20 - 42 der Streitpatentschrift wird in den Anmeldeunterlagen auf S. 21 Z. 19
bis S. 22 Z. 21 ein Ausfuhrungsbeispiel mit einer Synchronisationsinformation
beschrieben, die zwei derartige aufeinanderfolgende Blécke 10000000000 auf-

weist.

IV.  Zu Recht hat das Bundespatentgericht schlieBlich auch den Nich-
tigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit verneint (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 21
Abs. 1 Nr. 1 PatG).

1. Patentanspruch 11 schitzt eine Erfindung im Sinne des § 1 PatG.
Die Auffassung der Klagerin, Patentanspruch 1 (und damit auch Patentan-
spruch 11) betreffe die Wiedergabe von Informationen und sei daher nach § 1

Abs. 2 Nr. 4 PatG nicht als Efindung anzusehen, ist unzutreffend.

DaB ein Verfahren oder eine Vorrichtung die Wiedergabe von Informatio-
nen betrifft, steht einem Patentschutz fir das Verfahren oder die Vorrichtung
nicht entgegen. Vielmehr wird nur die Wiedergabe von Informationen als solche
nicht als Erfindung angesehen (§ 1 Abs. 3 PatG). MaBgeblich ist daher nach
der Rechtsprechung des Senats, ob die beanspruchte Lehre Anweisungen ent-
halt, die der Lésung eines konkreten technischen Problems mit technischen
Mitteln dienen. Ist dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob der Patentan-

spruch auch auf die Verwendung eines Algorithmus, einen im geschaftlichen
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Bereich liegenden Zweck oder den Informationscharakter des Verfahrenser-
gebnisses oder der beanspruchten Sache abstellt (Sen.Beschl. v. 19.10.2004
- X ZB 33/03, GRUR 2005, 141, 142 - Anbieten interaktiver Hilfe; Sen.Beschl. v.
19.10.2004 - X ZB 34/03, GRUR 2005, 143, 144 - Rentabilitatsermittlung; vgl.
auch EPA [TBK 3.5.2], ABI. EPA 2000, 515 - Datenstrukturprodukt/Philipps).
Insofern gilt nichts anderes als fir Verfahren, die sich zur Herbeifiihrung des
angestrebten Erfolges eines Datenverarbeitungsprogramms bedienen (vgl.
Sen.Beschl. v. 24.5.2004 - X ZB 20/03, GRUR 2004, 667 - Elektronischer Zah-
lungsverkehr, fir BGHZ 159, 197 vorgesehen; BGHZ 149, 68 - Suche fehlerhaf-
ter Zeichenketten).

Das Streitpatent betrifft, wie ausgefihrt, das Problem, ein Verfahren zum
Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits anzugeben, das die
Niederfrequenzspektrumeigenschaften des aus den Kanalbits abzuleitenden
Signals verbessert und einen einfachen Demodulator ermdglicht, sowie einen
Aufzeichnungstrager mit einer Datenstruktur bereitzustellen, die mit einem der-
artigen Verfahren erzeugt werden kann. Das Problem ist technischer Natur, und
die Mittel zu seiner Lésung sind technisch, denn sie bestehen aus einem Um-
codierungsverfahren, das zu einer Aufzeichnungsstruktur mit physikalischen
Eigenschaften fiihrt, die die optische Auswertbarkeit der mittels dieser Auf-
zeichnungsstruktur gespeicherten Informationen verbessern. Daraus ergibt sich
zugleich, daB Patentanspruch 11 auf eine Lehre zum technischen Handeln und

damit auf eine Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG gerichtet ist.

2. DaB der Gegenstand des Patentanspruchs 11 an dem vom Streit-
patent in Anspruch genommenen Prioritatstag nicht zum Stand der Technik ge-
horte, wird von der Klagerin nicht in Zweifel gezogen. Es sind auch keine vor-
bekannten Verfahren oder Aufzeichnungstrager dargetan, aus denen sich An-

haltspunkte flir eine andere Beurteilung der Neuheit ergeben kénnten. Soweit



-19 -

die Klagerin die Prasentation "The Compact Disc Digital Audio System: Modula-
tion And Error-Correction” von Vries u.a. auf der 67. Tagung der Audio Enginee-
ring Society vom 31. Oktober bis zum 3. November 1980 in New York (schriftli-
che Fassung Anl. Ni-K 2) als neuheitsschadlich ansieht, kann sie damit - wie
bereits das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat - schon deshalb
nicht durchdringen, weil das Streitpatent die Prioritit vom 14. Juli 1980 zu
Recht in Anspruch nimmt.

Das Priorititsrecht nach Art. 4 PVU kann jedenfalls insoweit in Anspruch
genommen werden und bestimmt nach § 3 Abs. 1 PatG den Zeitrang der deut-
schen Patentanmeldung, als eine mit der Patentanmeldung beanspruchte
Merkmalskombination dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit
als zu der angemeldeten Erfindung gehdrig offenbart ist (vgl. BGHZ 148, 383
- Luftverteiler; Sen.Urt. v. 14.10.2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133 - Elektroni-
sche Funktionseinheit; jeweils zu Art. 87 Abs. 1 EPL"J). Unerheblich ist dabei
nach Art. 4 H PVU, ob der Gegenstand der deutschen Patentanmeldung in den
in der frlheren Anmeldung aufgestellten Patentanspriichen enthalten ist, sofern
nur die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen diese Merkmale deutlich offen-
bart.

Diese Voraussetzung ist fir den Gegenstand des Patentanspruchs 11 er-
fullt. Die Klagerin bezweifelt das mit der Begriindung, Merkmal 4 stehe in Wi-
derspruch zu dem Verfahren nach Anspruch 2 der niederlandischen Prioritats-
anmeldung, nach dem mindestens zwei aufeinanderfolgende Pegellibergange
verwendet wirden, die der in Merkmal 4 formulierten (k + 1)-Bedingung ent-
sprachen. Das ist jedoch unerheblich, da die niederlandische Anmeldung in An-
spruch 11 einen Anspruch 12 der deutschen Anmeldung entsprechenden Pa-
tentanspruch enthalt, der auf einen Aufzeichnungstrager (auch) mit Merkmal 4

gerichtet ist und wie in der deutschen Anmeldung in der Beschreibung naher
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erlautert wird (S. 18 Z. 4 - 36 der niederlandischen Patentanmeldung). Die Aus-
fihrungen zu Il 3 zur unzuldssigen Erweiterung gelten daher entsprechend,
wobei der Zusammenhang der Ausfiihrungen in der Beschreibung mit dem Ge-
genstand des Anspruchs 11 sogar noch deutlicher hervortritt als in der deut-
schen Anmeldung, da das Verstandnis dieses Anspruchs nicht durch die offen-
bar auf die Ubersetzung vom Niederlandischen ins Deutsche zuriickzufiihrende
miBglickte Ausdrucksweise des Anspruchs 12 der deutschen Anmeldung er-

schwert wird.

3. SchlieBlich hat der Senat auch nicht die Uberzeugung gewonnen,
daB der Stand der Technik - wie die Klagerin erstmals unmittelbar vor der
mundlichen Verhandlung geltend gemacht hat - dem Fachmann den Gegen-

stand des Patentanspruchs 11 nahegelegt hat.

Zwar stand dem Fachmann aus der bereits erdrterten Entgegenhaltung
Tang/Bahl ein Verfahren zur Verfigung, mit dem er eine den Merkmalen 2 bis
2.6 entsprechende Informationsstruktur erzeugen und einen den Merkmalen 1
und 3 entsprechenden Aufzeichnungstrager bereitstellen konnte. Der Senat ist
jedoch nicht Gberzeugt, daB3 der Fachmann diese bekannte Lésung dahin wei-
terentwickelt hatte, daB er flr entsprechend Merkmal 2.5 erzeugte und entspre-
chend Merkmal 2.6 bestimmte Blécke von Kanalbits jeweils den Gleichstroman-
teil ermittelt und den Block von Kanalbits mit minimalem Gleichstromanteil aus-
gewahlt hatte (Merkmale 2.7 und 2.8) und ferner in die Kanalbitfolgen Merkmal

4 entsprechende Synchronisationsinformationen eingefiigt hatte.

Allerdings ist nicht zweifelhaft, daB der Fachmann Veranlassung hatte,
sich jedenfalls bei magnetischen Aufzeichnungstragern, die von dem erteilten
Patentanspruch auch erfaBt werden, Gedanken Uber die Minimierung des

Gleichstromanteils zu machen. Ebensowenig ist zweifelhaft, daB dem Fach-
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mann die Notwendigkeit von Synchronisationsinformationen bewuBt war und
daB ihm die Moglichkeit zu Gebote stand, solche Synchronisationsinformatio-
nen in geeigneten Abstanden in die Kanalbitfolgen einzufliigen. Beides hat der
gerichtliche Sachverstandige bestéatigt und ist auch zwischen den Parteien au-
Ber Streit. Der Senat kann jedoch nicht ausschlieBen, daB diese Vorgaben und
die im Stand der Technik bekannten Lésungen zur Verringerung des Gleich-
stromanteils nicht ausgereicht hatten, dem Fachmann Veranlassung zu geben,

die erfindungsgemaBe Merkmalskombination in Erwagung zu ziehen.

Der deutschen Offenlegungsschrift 23 00 179 (Anlage Ni-K 11), auf die
die Klagerin sich in diesem Zusammenhang bezogen hat, entnimmt der Fach-
mann ein Verfahren und Vorrichtungen zur Herabsetzung des durch einen
Gleichstrom gegebenen Vormagnetisierungsstroms des einem magnetischen
Auszeichnungskopf zugefihrten Schreibstroms. Dabei werden magnetische
Darstellungen von aus Binarziffern bestehenden aufeinanderfolgenden Dreier-
gruppen in aufeinanderfolgenden Zellen einer Spur auf dem Aufzeichnungstra-
ger aufgezeichnet. Jede magnetische Darstellung besteht aus einem FluBum-
kehrmuster, welches an zumindest zwei von vier Ubergangsstellen Ty, Ty, T2
und T3 innerhalb der jeweiligen Zelle auftritt. Dabei kénnen bestimmte Reihen
von Binarzifferdreiergruppen entweder durch ein priméres FluBumkehrmuster
oder durch ein abwechselndes FluBumkehrmuster dargestellt werden, wie dies
die nachfolgende Gegeniberstellung aus Figur 2 der Entgegenhaltung veran-

schaulicht:
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ToT:1ToTs ToT1 T Ts
0 00 01 1 1
010 1010
1 00 010 1
1 0 1 110 1
1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0110
01 1 1 0 1 1 0010
110 1110 0 0 11

Dadurch, daB anstelle der primaren FluBumkehrmuster flr die Dreier-
gruppen 001, 011 und 110 gegebenenfalls die Alternativmuster verwendet wer-

den, kann die Gleichstromvormagnetisierung vermindert werden.

Die unmittelbare Ubertragung der Erkenntnisse aus dieser Entgegenhal-
tung auf einen Aufzeichnungstrager der eingangs dieses Abschnitts erdrterten
Art wirde den Fachmann dazu fahren, den Wert n; fir die Anzahl der Informa-
tionsbits zu erhéhen, um auf diese Weise die Mdglichkeit zu schaffen, alternati-
ve Kodierungsmuster fur die Umkodierung der Blocke von Datenbits in aufei-
nanderfolgende Blocke von Kanalbits bereitzustellen. Auf diese Weise gelangte

er jedoch nicht zum Gegenstand der Erfindung.

Es ist zwar in Betracht zu ziehen, daB der Fachmann méglicherweise
auch hatte erwagen kdnnen, lediglich den Gedanken unterschiedlicher Gleich-
stromanteile alternativer Bitmuster weiterzuverfolgen und unter diesem Ge-
sichtspunkt eine (weitere) Auswahl unter den entsprechend Merkmal 2.5 er-
zeugten mehreren Bldocken von Kanalbits zu treffen. Selbst wenn man hiervon
ausginge, vermag der Senat jedoch nicht die Uberzeugung zu gewinnen, daB
der Fachmann diese Erwagung mit dem weiteren Schritt verbunden hatte, zwei
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aufeinanderfolgende Folgen eines Kanalbits vom Typ 1 und von 10 (k) Kanal-

bits des Typs 0 als Teil einer Synchronisationsinformation zu verwenden.

Ein unmittelbares Vorbild far die letztere MaBnahme hat die Klagerin
nicht aufgezeigt, und Anhaltspunkte fur ein solches sind auch sonst im Verlaufe
der Verhandlung und Beweisaufnahme nicht hervorgetreten. Der gerichtliche
Sachverstandige hat es zwar als naheliegend bezeichnet, auch bei dem Syn-
chronisationsmuster die (d, k)-Bedingung einzuhalten. Er hat jedoch in der
Merkmal 4 entsprechenden Bitfolge eine geschickte Auswahl unter der Vielzahl
in Betracht kommender Méglichkeiten gesehen, weil sie wegen der beiden Pe-
gelibergange, auf die jeweils die gleiche Anzahl von 10 (k) Bits des Typs 0
folgt, keinen Gleichstromanteil enthalt. Damit dienen aber beide MaBnahmen
- die Auswahl der Blécke von Kanalbits mit minimalem Gleichstromanteil nach
den Merkmalen 2.7 und 2.8 wie die Ausgestaltung der Synchronisationsinfor-
mation nach Merkmal 4 - dem Ziel eines mdglichst geringen Gleichstromanteils
und greifen somit ineinander. Ihre Verbindung stellt einen glicklichen Griff dar,
von dem nicht festgestellt werden kann, daB er dem Durchschnittsfachmann am

Prioritatstag nahegelegen hat.

V. Mit Patentanspruch 11 hat auch der den Aufzeichnungstrager
nach Patentanspruch 11 weiterbildende Patentanspruch 12 Bestand. Ur-
sprungsoffenbarung und AusfUhrbarkeit sind insoweit von der Klagerin nicht
gesondert angegriffen und Bedenken hiergegen auch sonst nicht hervorgetre-

ten.
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VI.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97
ZPO.

Melullis Scharen Meier-Beck

Asendorf Kirchhoff
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