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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 27. Oktober 2011 durch den Richter Keukenschrijver, die Richte-
rin MUhlens sowie die Richter Gréning, Dr. Grabinski und Hoffmann

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 29. April 2009 verkiindete Urteil des
5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Beklagten zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 44 04 978, das vier Pa-
tentanspriche umfasst, von denen die ersten beiden eine Antennenanordnung
fur Satellitenempfang betreffen und die Verfahrensanspriiche 3 und 4, die allei-
niger Gegenstand der von der Klagerin erhobenen Nichtigkeitsklage sind, fol-
genden Wortlaut haben:

"3. Verfahren zur Ubermittlung von Steuersignalen von einem
Wiedergabegerat (7) mit einem der Erzeugung eines den
Sendebereich bestimmenden Dauersignals fur einen Emp-
fangskonverter (6) dienenden Generator (9) an eine Emp-
fangssteuereinheit (4) Uber ein Koaxialkabel zur Ubermittlung

der Empfangssignale und der Sendebereichssteuersignale,
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dadurch gekennzeichnet, dass bei Programm-
umschaltung von dem Wiedergabegerat das Dauersignal zur
Bestimmung des Sendebereichs gemal einer Steuersequenz
kurzzeitig ein- oder mehrmals unterbrochen wird, wenn es im
eingeschalteten Zustand ist, bzw. angeschaltet wird, wenn es
in einem ausgeschalteten Zustand ist, und dass die Emp-
fangssteuereinheit (4) diese Signale zur Steuerung der Anten-
ne empfangt und den Empfangskonverter (6) auf die ge-
wiinschte Position einstellt.

4. Verfahren nach Anspruch1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einstellung der Position durch Abfra-
gen der Ist-Position des Empfangskonverters (6), Auslesen ei-
ner Soll-Position aus dem Speicher und Regelung des Motors
(1) entsprechend der Abweichung zwischen Soll- und Ist-

Position erfolgt."

Der Riickbezug von Patentanspruch 4 auf Patentanspruch 1 anstatt auf
den Verfahrensanspruch 3 beruht auf einem - zwischen den Parteien auch un-

streitigen - Fassungsversehen.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand der Patentansprii-
che 3 und 4 gehe Uber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung der urspriing-
lich beim Patentamt eingereichten Unterlagen hinaus (im Folgenden auch: un-
zulassige Erweiterung), sei nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein
Fachmann die Lehre der Anspriiche ausfilhren kénne und sei nicht patentfahig,

da er nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent im an-
gegriffenen Umfang mit einem Hilfsantrag verteidigt. Das Patentgericht hat das

Streitpatent im Umfang der Patentanspriche 3 und 4 antragsgemaf fir nichtig
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erklart. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung verfolgt die Beklagte in erster
Linie ihren Klageabweisungsantrag weiter und verteidigt das Streitpatent mit

zwei Hilfsantragen.

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dr.-Ing. E.h. W.
W. | vormals K. Institute of Technology, Institut fur Hochfrequenz-
technik und Elektronik, ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mindli-
chen Verhandlung erlautert und erganzt hat.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

|. Das Streitpatent betrifft in der erteilten Fassung eine Antennenanord-

nung sowie ein Verfahren zur Ubermittlung von Steuersignalen.

1. Die Antennen, die fir den Empfang von durch Satelliten Gbertragenen
Sendungen vorgesehen sind, bestehen regelmalig aus einem parabolischen
Reflektor, der die einfallenden Wellen auf den Empfangskonverter (low noise
block converter, im Folgenden auch: LNB) fokussiert. Fiir die einen stérungs-
freien Empfang der Sendungen erméglichende Ausrichtung der Antennen sind
im Wesentlichen vier Systeme bekannt: Bei Multiswitch-Antennen sind mehrere
Parabolantennen vorhanden, die jeweils auf unterschiedliche Satelliten ausge-
richtet werden. Die Antenne, welche in die gewilinschte Richtung weist, wird
jeweils aktiviert. Bei der Rotorfeed-Antenne wird eine Parabolantenne mecha-
nisch (mitsamt dem LNB) in die Richtung des gewilnschten Satelliten gedreht.

Bei der Multifeed-Antenne (auch: Multifocus-Antenne) weist der Antennenreflek-
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tor mehrere Brennpunkte oder eine "Brennlinie" zur Fokussierung der verschie-
denen Satellitenstrahlen auf. An einem vom Reflektor ausgehenden Befesti-
gungsarm sind mehrere LNB befestigt. Die Auswahl eines bestimmten Senders
erfolgt durch Anschaltung des ihm zugeordneten LNB. Bei der Motorfeed-
Antenne wird ein LNB mit mechanischem Antrieb im Fokusbereich des Reflek-
tors so verschoben, dass die Reflektor-Richtcharakteristik auf den gewiinschten
Satelliten zeigt, wobei der Reflektor auch bei diesem Verfahren entweder meh-

rere Brennpunkte oder eine "Brennlinie" als Fokus flir die LNB aufweisen muss.

2. Die Streitpatentschrift erlautert die Nachteile verschiedener im Stand
der Technik bekannter Steuereinheiten, Antennenanordnungen und Verfahren
und bezeichnet es als Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung
und ein Verfahren zur automatischen Positionierung einer Satellitenantenne bei
Programmwechsel ohne zuséatzliches Kabel fir die Steuerung und ohne zusatz-

liche Schaltungen im Satellitenreceiver vorzusehen (Sp. 2 Z. 12 bis 17).

Dazu wird in den Patentanspriichen 3 und 4 ein Verfahren zur Ubermitt-
lungen von Steuersignalen mit folgenden Merkmalen (kursiv und kursiv + halb-

fett die mit den Hilfsantragen 1 und 2 hinzugefiigten Elemente) vorgeschlagen:

1. Die Steuersignale werden von einem Wiedergabegerat an eine
Empfangssteuereinheit (bertragen;

2. sie werden mit einem Generator Ubertragen,

2.1 der der Erzeugung eines den Sendebereich bestimmenden
(Hilfsantrag I: 22 kHz-) Dauersignals fur einen Empfangs-

konverter dient;



11

3. die Steuersignale werden iiber ein Koaxialkabel zur Ubermitt-
lung der Empfangs-und der Sendebereichssteuersignale Uber-
tragen;

4. bei Programmumschaltung vom Wiedergabegerat wird das
Dauersignal zur Bestimmung des Sendebereichs gemal einer

Steuersequenz

4.1 kurzzeitig ein- oder mehrmals unterbrochen, wenn es ein-

geschaltet,

4.2 bzw. angeschaltet, wenn es in ausgeschaltetem Zustand

ist;
5. die Empfangssteuereinheit

5.1 empfangt diese Signale zur (Hilfsantrag Ill: motorischen)
Steuerung der Antenne
5.2 und stellt den Empfangskonverter auf die gewlinschte Posi-

tion ein.

3. a) Die im Streitpatent beschriecbene Empfangssteuereinheit umfasst
ein Speicherglied zur Speicherung der verschiedenen, jeweils einer Sendefre-
quenz zugeordneten Position des Empfangskonverters, einen Istwert-
Aufnehmer bzw. -Geber sowie eine Auswerteelektronik und ausgangsseitig ei-
nen Regler fur den Stellmotor, der zum Mand&vrieren des auf dem Laufer eines
Spindeltriebs angeordneten, mit dem Wiedergabegerat einerseits und dem An-
tennenreflektor andererseits verbundenen Empfangskonverters dient und der
eingangsseitig mit einem bei jeder Programmwahl ein Steuersignal abgebenden
Generator verbunden ist. Als solcher kann beispielsweise ein in neueren Wie-

dergabegeraten enthaltener 22-kHz-Generator eingesetzt werden, mit dessen
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Hilfe die Umschaltung vom Sendebereich 11 GHz auf 12 GHz erfolgt (vgl. Be-
schreibung Sp. 2 Z. 67 ff. Ubergreifend).

b) Fir eine erfindungsgeméalle Arbeitsweise wird die Empfangssteuer-
einheit gemal der Beschreibung zunachst manuell auf die fur jeden erreichba-
ren bzw. gewinschten Sender optimale Position ausgerichtet und diese Positi-
on gespeichert. Im Betrieb bewirkt jede Programmumschaltung durch den Be-
nutzer des Wiedergabegerats die Abgabe oder den Abruf eines Signals vom
Generator, das uUber einen Verstarker der Auswerteelektronik zugeftihrt wird
und dort eine Steuersequenz auslést, in deren Folge zunéachst die Ist- und die
Soll-Position verglichen und erforderlichenfalls Regelbefehle an den Motorregler
abgegeben werden, durch die vermittels des Motors die Position des Emp-
fangskonverters auf die vorgegebene Soll-Position nachgeregelt wird (Be-
schreibung Sp. 3 Z. 36 ff.).

¢) Merkmal 5.2, wonach der Empfangskonverter auf die gewlinschte Po-
sition eingestellt wird, ist nach dem uUbereinstimmenden Verstédndnis der Partei-
en und des Sachverstdndigen und mit dem Patentgericht, das insoweit dieselbe
Auffassung vertritt wie das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem das Streitpa-
tent betreffenden Verletzungsprozess (Anlage NK 12), funktional zu verstehen.
Entscheidend ist, dass im Ergebnis die Aktivierung eines oder des einzigen
LNB bewirkt wird, um in der Folge das gewiinschte Programm empfangen zu

kénnen.

Il. Vor dem Hintergrund des vorstehend (I 3 ¢) dargelegten Verstandnis-
ses von Patentanspruch 3 hat das Patentgericht seine Annahme, das Streitpa-
tent gehe insoweit Uber den Inhalt der beim Patentamt urspringlich eingereich-
ten Unterlagen hinaus, im Wesentlichen wie folgt begriindet: Offenbart sei eine
Anordnung, bei der die Positionierung des Empfangskonverters mithilfe eines

stellmotorgetriebenen Spindeltriebs vorgenommen werde, also eine Motorfeed-
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oder eine Rotorfeedantenne. Hingegen fehle jeder Hinweis darauf, dass mehre-
re, an verschiedenen Positionen vor dem Reflektor befindliche LNB oder meh-
rere, an verschiedenen Positionen angebrachte Reflektoren, zwischen denen
bedarfsweise umgeschaltet werden kdnne, vorhanden sein sollen. Ein Verfah-
ren sei lediglich anhand der Funktionsweise der vorgestellten Antennenanord-
nung offenbart. Die Offenbarung gehe aber nicht so weit, als dass sie auch ein
Ubergeordnetes, allgemeines Verfahren der Signalisierung der Steuersequenz

unabhangig vom Typ der Antennenanlage einschliele.

lll. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Berufung haben
keinen Erfolg. Uberdies ist nach dem gesamten Ergebnis der Verhandlung ein-
schlieBlich der durchgefuhrten Beweisaufnahme davon auszugehen, dass in
den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen lediglich das Motorfeed-System of-
fenbart ist, so dass der Nichtigkeitsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 22 PatG auch

in Bezug auf das Rotorfeedsystem vorliegt.

1. Zur Feststellung einer unzuldssigen Erweiterung ist der Gegenstand
des erteilten Patents mit dem Inhalt der Gesamtheit der urspriinglichen Anmel-
dungsunterlagen zu vergleichen. Der Patentanspruch darf nicht auf einen Ge-
genstand gerichtet werden, den die urspriingliche Offenbarung aus Sicht des
Fachmanns nicht als zur Erfindung gehérend erkennen lasst (st. Rspr., vgl. zu-
letzt BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - X ZR 75/08, Rn. 36 mwN - Reifenabdicht-
mittel, zur Veroffentlichung vorgesehen). Dafir ist maRgeblich, was sich den
Anmeldungsunterlagen aus fachménnischer Sicht "unmittelbar und eindeutig”
entnehmen lasst, und nicht, was sich gegebenenfalls erst aufgrund einer wei-
tergehenden Erkenntnis ergibt, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemei-
nen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann
(vgl. etwa BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910

Rn. 62 - Falschungssicheres Dokument). Die an diesen Vorgaben orientierte
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Prifung ergibt, dass kein Verfahren ursprungsoffenbart ist, das sich auf den

Betrieb eines Multiswitch-, Multifeed- oder Rotorfeed-Antennensystems bezieht.

a) In den urspringlichen Anmeldungsunterlagen ist mit Blick auf das
Merkmal 5.2 der obigen Merkmalsgliederung das Motorfeed-Antennensystem
offenbart. Das ergibt sich insbesondere aus Seite 7 Zeile 5 ff., wo beschrieben
ist, dass in der Folge einer ausgeldsten Steuersequenz Regelbefehle an den
Motorregler abgegeben werden, durch die die Position des Empfangskonverters
auf die vorgegebene Soll-Stellung nachgeregelt wird. Dieser Ablauf entspricht,
wovon auch alle Beteiligten (bereinstimmend ausgehen, dem Motorfeed-

System.

b) Die Anwendung des Verfahrens auf andere Antennensysteme ist in
der Gesamtheit der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen dagegen nicht be-

schrieben.

aa) Die Ausfuhrungen in der zu den Anmeldungsunterlagen gehérenden
Beschreibung, auf die die Beklagte fir ihren Standpunkt verweist und wonach
sich die Einstellung der Antennen mit der Zunahme der Programme und Satelli-
ten, insbesondere nach Aufnahme des Sendebetriebs auch im 12-GHz-Bereich,
zunehmend schwieriger gestaltet habe, sind allgemeiner Art und geben dem
Fachmann keine konkreten Hinweise auf den Gegenstand von Patentan-
spruch 3. Das Gleiche gilt fur die in den Anmeldungsunterlagen definierte Auf-
gabe. Diese wird unter Bezugnahme auf eine vorveréffentlichte Antennenan-
ordnung zur vereinfachten Einstellung der Empfangsanlage, bei der fir die Ein-
stellung der Einzelausrichtung des Antennenreflektors lediglich eine lineare
Verstellung eines entsprechend ausgebildeten Empfangskonverters erforderlich
sei, dahin formuliert, es solle eine Antennenanordnung der beschriebenen Art
geschaffen werden, mit deren Hilfe die Einstellung und Ausrichtung der Emp-

fangsanlage bei der Programmumschaltung erzielt werde. Diese Aufgabe wer-
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de mit einer Antennenanordnung mit den in Patentanspruch 1 wiedergegebe-

nen Merkmalen gel6st.

bb) Auch die ubrigen Teile der Anmeldungsunterlagen, auf die die Be-
klagte sich beruft, stitzen ihren Standpunkt, Merkmal 5.2 sei in vollem Umfang

ursprungsoffenbart, nicht.

(1) Nach dem urspriinglich formulierten Patentanspruch 1 ist der Emp-
fangskonverter auf dem Laufer eines Spindeltriebs angeordnet, der von einem
Stellmotor betatigt werden kann, wobei die jeweilige Soll-Position des Emp-
fangskonverters Uber einen Regler eingestellt wird, der als Element einer Emp-
fangs-Steuereinheit entsprechend angesteuert wird. Dieser Anspruch offenbart
keine andere Antennenanordnung als die, welche in den Anmeldungsunterla-
gen konkret beschrieben ist, also eine dem Motorfeed-System entsprechende.
Umso weniger ist ein Verfahren offenbart, das sich auf ein anderes Antennen-
system bezieht. Das entspricht im Ubrigen auch der vom gerichtlichen Sachver-
stédndigen in der mindlichen Verhandlung geduerten Einschatzung und gilt

entgegen der Ansicht des Patentgerichts ebenfalls fir das Rotorfeed-System.

Die zwei Passagen in den Anmeldungsunterlagen, auf die sich das Pa-
tentgericht fir seine gegenteilige Sicht stiitzt, beschreiben zum einen lediglich
allgemein den technischen Effekt, durch den eine Weiterentwicklung des
Stands der Technik bewirkt werden soll. Durch die Erfindung werde eine An-
ordnung geschaffen, die in Abh&ngigkeit von dem gewahlten Programm eine
selbsttatig-automatische Einstellung der gesamten Empfangsanlage auf die
jeweils optimalen Empfangsbedingungen ermégliche und somit eine Nachrege-
lung von Hand entbehrlich mache, wodurch das bisher erforderliche Positio-
niergerat entfalle (S. 4 Z. 19 ff.). Zum anderen (S. 5 Z. 18 ff.) wird die Zeichnung
erlautert, die ihrerseits allein der Veranschaulichung des in den Anmeldungsun-

terlagen allein behandelten Motorfeed-Systems dient. Damit offenbaren beide
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Passagen aus fachlicher Sicht auch in der Zusammenschau nicht das Ro-

torfeed-System.

(2) Soweit die Beklagte fir ihre Auffassung des Weiteren auf die Darstel-
lung der erfindungsgemafen Signalisierung in den Anmeldungsunterlagen, ins-
besondere auf die zusatzliche Realisierung dieser Signalisierung (vgl. S. 6)
verweist, mag es sein, dass die beschriebene Signalisierung sich generell auch
fur die Ansteuerung anderer Antennenanordnungen als dem Motorfeed-System
eignet. Das reicht aber nicht aus, um die Offenbarung eines auf den Betrieb des
Motorfeed-Systems gerichteten Verfahrens in den urspringlichen Anmeldungs-
unterlagen auf Verfahren zum Betrieb anderer Antennensysteme erstreckt zu
sehen. Denn der Fachmann bringt diese, wie die Erérterung mit dem gerichtli-
chen Sachverstandigen bestatigt hat, nicht unmittelbar und eindeutig mit ande-
ren als dem offenbarten Motorfeed-System in Verbindung, sondern allenfalls
durch weitergehende, auf seinem Fachwissen basierende Uberlegungen zu
etwaigen weiteren Verwertungsmdéglichkeiten der Erfindung. Die auf solche
Weise gefundenen Ergebnisse liegen aber, wie ausgefihrt, auRerhalb des Of-

fenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen.

(3) Der von der Beklagten in der mundlichen Verhandlung hervorgeho-
bene Gesichtspunkt, dass die Erfindung den Anmeldungsunterlagen zufolge
auch als Nachrusteinrichtung an bereits installierten Antennen fungieren kénne
(S. 4 Z. 25 ff. Ubergreifend), rechtfertigt ebenfalls keine andere Beurteilung.
Auch damit wird dem Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig vermittelt, dass
das Verfahren sich Uber die konkrete Beschreibung des Motorfeed-Systems
hinaus auf die weiteren vorbekannten Antennensysteme bezieht. Es handelt
sich vielmehr um eine Herausstellung der vermeintlichen Vorziige und vielfalti-
gen Méglichkeiten, die Erfindung zu nutzen. Vorliegend wird insoweit die Kom-
binationsfahigkeit mit 22-kHz-Signalgeneratoren zur Umschaltung der Emp-
fangskonverter vom 11-GHz- auf den 12-GHz-Sendebereich besonders her-
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ausgestrichen, wahrend von der Anwendbarkeit des Verfahrens auf andere An-

tennensysteme in diesem Zusammenhang nicht die Rede ist.

2. Patentanspruch 3 hat auch in der Fassung der Hilfsantrage keinen

Bestand.

Hilfsantrag | enthalt lediglich eine Klarstellung hinsichtlich des Signalge-
nerators und schrénkt Merkmal 5.2 Uberhaupt nicht ein. Mit Hilfsantrag Il wird
der Gegenstand von Patentanspruch 3 zwar auf das Motor- und das Rotorfeed-
System beschrankt. Da Letzteres, wie ausgefiihrt, nicht ursprungsoffenbart ist,
kann der Anspruch auch in dieser Fassung keinen Bestand haben. Eine weiter-
gehende Beschrénkung des Gegenstands von Patentanspruch 3 hat die Be-

klagte auch auf Fragen des Senats abgelehnt.

3. Patentanspruch 4 enthalt hinsichtlich des Merkmals 5.2 keine weiter-

gehenden Beschrankungen und kann deshalb ebenfalls keinen Bestand haben.
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IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO i. V. mit § 121
Abs. 2 Satz 2 PatG.

Keukenschrijver Muhlens Groéning

Grabinski Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.04.2009 - 5 Ni 23/09 -
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