BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

X ZR 2/13 Verkindet am:
27. Mai 2014
Wermes
Justizamtsinspektor
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Analog-Digital-Wandler
PatG § 117; ZPO § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1

Greift das Patentgericht in dem nach 8§ 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis nur
einzelne Angriffsmittel des Kléagers auf, so hat der Beklagte in der Regel keinen
Anlass, zuséatzlich zu Hilfsantragen, die dem erteilten Hinweis Rechnung tragen,
vorsorglich weitere Hilfsantrdge im Hinblick auf Angriffsmittel zu stellen, auf die
das Patentgericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die es als nicht
aussichtsreich eingeschatzt hat.

BGH, Urteil vom 27. Mai 2014 - X ZR 2/13 - Bundespatentgericht
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche
Verhandlung vom 27.Mai 2014 durch die Richter Groning, Dr. Grabinski,

Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 2. Oktober 2012 ver-
kiindete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatent-
gerichts insoweit aufgehoben, als das europaische Patent 1 300 951
auch hinsichtlich folgender Fassung von Patentanspruch 1 flr nichtig
erklart worden ist, auf die sich die Ubrigen Patentanspriiche rickbe-

ziehen:

"Delta-Sigma Analog-/Digital-Wandler, dessen analoges Frontend aus einem Ein-
gangswiderstand (1), einem Ruckkopplungswiderstand (2) einer Integrator-
Kapazitat (3) besteht, der ein D-Flip-Flop (4) auf einem Halbleiterchip enthélt,

dadurch gekennzeichnet, dass ein vor dem D-Eingang des D-Flip-Flops (4) befind-

licher erster Buffer (5) (7) und/oder ein hinter dem Ausgang des D-Flip-Flops (4) im

dem die digitalen Schaltungsteile beinhaltenden Halbleiterchip versorgt wird, damit

eine Entkopplung zwischen Halbleiterchip und analogem Frontend eintritt."

Die weitergehende Berufung wird zuriickgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch Uber die Kosten des Berufungsverfahrens,

an das Patentgericht zurlckverwiesen.

Von Rechts wegen
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Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 300 951 (Streitpatents), das am
29. September 2002 unter Inanspruchnahme einer Prioritat vom 2. Oktober
2001 angemeldet wurde und einen Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler betrifft.
Patentanspruch 1, auf den funf weitere Patentanspriiche zuriickbezogen sind,

lautet:

Delta-Sigma Analog-/Digital-Wandler, dessen analoges Frontend aus einem Ein-
gangswiderstand (1), einem Rickkopplungswiderstand (2) [und] einer Integrator-
Kapazitat (3) besteht, der ein D-Flip-Flop (4) auf einem Halbleiterchip enthalt,
dadurch gekennzeichnet, dass ein vor dem D-Eingang des D-Flip-Flops (4) befind-
licher erster Buffer (5) (7) und/oder ein hinter dem Ausgang des D-Flip-Flops (4)
befindlicher zweiter Buffer (6) (8) betriebsspannungsmalRig getrennt von digitalen
Schaltungsteilen, die sich auf dem Halbleiterchip befinden, versorgt wird, damit

eine Entkopplung zwischen Halbleiterchip und analogem Frontend eintritt.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe
Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht
patentfahig. Zudem sei die Erfindung nicht so deutlich offenbart, dass ein
Fachmann sie ausfihren konne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteil-

ten und hilfsweise in einer gednderten Fassung verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent wegen unzulassiger Erweiterung
fur nichtig erklart. Dagegen wendet sich die Berufung, mit der die Beklagte das
Streitpatent zuletzt mit einem Haupt- und zwei Hilfsantrdgen nur noch in gean-

derter Fassung verteidigt. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung fuhrt zur teilweisen Aufhebung des angefochtenen

Urteils und zur Zurtickverweisung der Sache an das Patentgericht.

l. Das Streitpatent betrifft einen Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler.

1. In der Streitpatentschrift wird ausgefihrt, Analog-/Digital-Wandler,
mit denen das Eingangssignal mittels Integratoren, Komparatoren und digitalen
Filtern in ein digitales Ausgangssignal umgewandelt werde, seien im Stand der
Technik bekannt gewesen. Bei sehr einfachen Wandlern dieser Art werde die
Versorgungsspannung als Referenzspannung genutzt. Deshalb sei die Aufl6-
sung des Wandlers direkt abhangig von der Qualitat der Versorgungsspannung.
Damit sei ohne weitere MaRnahmen lediglich eine Auflésung von etwa sieben
Bit mdglich. Fur géangige Audio-Codecs werde hingegen eine Auflésung von

mindestens dreizehn Bit bendétigt.

Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,
einen Wandler zur Verfigung zu stellen, der bei einfachem Aufbau eine Aufl6-

sung von mindestens dreizehn Bit ermdglicht.

2. Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent in der mit dem
Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 einen Wandler vor,
dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Anderungen gegeniiber der
erteilten Fassung sind durch Unterstreichung hervorgehoben, der in der ver-
kindeten Fassung des Urteilstenors versehentlich nicht nur in Merkmal 2 a,
sondern auch in Merkmal 1 b eingefiigte Zusatz "im Rickkopplungspfad" wurde

an dieser Stelle wieder entfernt):
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1. Es handelt sich um einen Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler,

a) dessen analoges Frontend aus einem Eingangswiderstand
(1), einem Riuckkopplungswiderstand (2) und einer Integra-
tor-Kapazitat (3) besteht und

b) der ein D-Flip-Flop (4) auf einem Halbleiterchip enthélt.

2. Damit eine Entkopplung zwischen dem Halbleiterchip und dem
analogen Frontend eintritt, ist die Schaltung wie folgt ausge-
fuhrt:

a) Vor dem D-Eingang und/oder hinter dem Ausgang des D-
Flip-Flops (4) im Ruckkopplungskanal befindet sich ein ers-
ter (5, 7) bzw. zweiter (6, 8) Buffer,

b) der betriebsspannungsmafig getrennt von digitalen Schal-

tungsteilen auf dem Halbleiterchip versorgt wird.

[I.  Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begriindet:

Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 gehe Uber
den Inhalt der urspringlich eingereichten Unterlagen hinaus. Dort sei das Flip-
Flop als Bestandteil des analogen Frontends offenbart. Nach dem Streitpatent
sei es hingegen eine Komponente des Halbleiterchips. Darin liege eine unzu-
lassige Abweichung. Zwar sei es fur die Arbeitsweise des Flip-Flops unerheb-
lich, ob es dem analogen Frontend oder dem Halbleiterchip zugeschlagen wer-
de. Beim Entwurf und bei der technologischen Umsetzung ergaben sich inso-
weit aber erhebliche Unterschiede. Die in der erteilten Fassung vorgesehene

Integration in den Halbleiterchip fihre dazu, dass auch das Flip-Flop vom ana-
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logen Frontend entkoppelt werde. Nach der urspringlichen Lehre werde dage-
gen das Flip-Flop vom Halbleiterchip entkoppelt.

Eine weitere unzulassige Anderung liege darin, dass urspriinglich nur eine
betriebsspannungsmalige Trennung zwischen den Buffern und dem Halbleiter-
chip offenbart sei, die erteilte Fassung hingegen auf eine Trennung von digita-
len Schaltungsteilen auf dem Halbleiterchip gerichtet sei, was einen analog-

digital aufgebauten Halbleiterchip voraussetze.

In der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag verteidigten Fassung stimme
Patentanspruch 1 zwar hinsichtlich beider Merkmale mit dem Inhalt der ur-
sprunglich eingereichten Unterlagen Uberein. Diese Fassung sei aber unzulés-
sig, weil sie im Vergleich zur erteilten Fassung auf den Schutz eines Aliud ge-

richtet sei.

ll. Diese Beurteilung halt der Uberprifung im Berufungsverfahren nicht
in allen Punkten stand.

1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 Uber den Inhalt der

ursprunglichen Unterlagen hinausgeht.

a) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergibt sich dies aller-
dings nicht schon daraus, dass das D-Flip-Flop nach der Vorgabe in Merkmal
1 b einen Bestandteil des Halbleiterchips bildet. Diese Ausgestaltung ist schon
in den ursprunglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehdrend offen-
bart.

aa) In der Beschreibung der urspringlich eingereichten Unterlagen - de-
ren Inhalt mit demjenigen der verdoffentlichten Fassung der Anmeldung Uberein-

stimmt - wird zwar nicht ausdricklich angesprochen, an welcher Stelle der
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Schaltung das D-Flip-Flop angeordnet ist. Es wird aber ausgefuhrt, die im Stand
der Technik bekannten Delta-Sigma-Wandler, mit deren Verbesserung sich das
Streitpatent befasst, bendtigten im analogen Frontend lediglich zwei Widerstan-
de und eine Integrator-Kapazitat; dartber hinaus sei nur eine rein digitale inte-

grierte Schaltung erforderlich (Anmeldung Abs. 4).

Hinweise darauf, dass das D-Flip-Flop bei einem erfindungsgeméaien
Wandler abweichend hiervon au3erhalb des Chips mit der integrierten Schal-
tung angeordnet werden soll, lassen sich der Beschreibung demgegeniber
nicht entnehmen. In allen drei Ausfihrungsbeispielen, die in den Figuren 1 bis 3
der Anmeldung dargestellt sind, ist das Flip-Flop auf dem Chip angeordnet. Als
einziges Bauteil, das wahlweise innerhalb oder auf3erhalb des Chips angeord-
net werden kann, werden die Eingangs- und Ausgangs-Buffer benannt (Abs. 11
und 12). Entsprechende Ausfuhrungsbeispiele sind in den Figuren 2 (chipinter-
ne Buffer) und 3 (chipexterne Buffer) dargestellt.

bb) Vor diesem Hintergrund ist die Anmeldung in ihrer Gesamtheit dahin
zu verstehen, dass die in den Figuren 2 und 3 dargestellten Ausfuhrungsfor-
men, die ausdricklich als Ausfiihrungsbeispiele bezeichnet werden (Abs. 9), in
der Anmeldung als zur Erfindung gehoérend offenbart worden sind. Angesichts
dessen kommt dem Wortlaut des in der Anmeldung enthaltenen Anspruchs 1,
demzufolge das Flip-Flop zum analogen Frontend gehdren soll, keine aus-

schlaggebende Bedeutung zu.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dieser Formulierung ungeachtet der
in den Figuren 2 und 3 dargestellten Ausfiihrungsbeispiele zu entnehmen ist,
dass auch Ausfiihrungsformen zur Erfindung gehéren sollen, bei denen das
Flip-Flop auRerhalb des Chips angeordnet ist. Selbst wenn dies zu bejahen wa-
re, fuhrte dies nicht zu einer Einschrnkung des Offenbarungsgehalts der An-
meldung. Der Offenbarungsgehalt einer Anmeldung ist nicht auf den Gegen-

stand der darin formulierten Patentanspriiche beschrankt. Entscheidend ist
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vielmehr, was der Gesamtheit der urspringlichen Unterlagen als zur angemel-
deten Erfindung gehoérend zu entnehmen ist (vgl. nur BGH, Urteil vom 8. Juli
2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 46 - Falschungssicheres Doku-
ment; Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, GRUR 2010, 513 Rn. 29 -
Hubgliedertor I1). Dazu gehoren jedenfalls auch Ausfihrungsformen, bei denen
das Flip-Flop auf dem Halbleiterchip angeordnet ist.

cc) Den vom Patentgericht erdrterten technischen Unterschieden, die mit
einer Anordnung innerhalb oder aufRerhalb des Chips verbunden sind, kommt

angesichts dessen keine Bedeutung zu.

Diese Unterschiede werden in der Anmeldung nicht behandelt. Insbeson-
dere lassen sich der Anmeldung keine Hinweise dafiir entnehmen, dass das
Flip-Flop als Bestandteil des analogen Frontends vom Halbleiterchip entkoppelt
werden soll. In allen Ausfiihrungsbeispielen sind die Buffer, deren getrennte
Spannungsversorgung die angestrebte Entkopplung bewirken soll, vielmehr
zwischen dem Flip-Flop und den auR3erhalb des Chips angeordneten Bestand-

teilen der Schaltung angeordnet.

Die vom Patentgericht aufgezeigten technischen Aspekte kdnnen deshalb
keinen Anhaltspunkt dafiir geben, was zum Offenbarungsgehalt der Anmeldung
gehort. Angesichts dessen kann offenbleiben, ob eine Entkopplung des Flip-

Flops vom Halbleiterchip technisch Uberhaupt méglich und sinnvoll ware.

b) Zu Recht ist das Patentgericht aber zu dem Ergebnis gelangt, dass
der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 deshalb tber den
Inhalt der urspringlichen Unterlagen hinausgeht, weil die betriebsspannungs-
maRige Trennung gemall Merkmal 2 b zwischen den Buffern und digitalen
Schaltungsteilen auf dem Halbleiterchip zu erfolgen hat, wahrend die Trennung
nach Anspruch 1 der Anmeldung zwischen den Buffern und dem Halbleiterchip

vorgesehen ist.
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Die insoweit vorgenommene Umformulierung fuhrt dazu, dass nicht nur
solche Ausgestaltungen zum Gegenstand von Patentanspruch 1 gehoren, bei
denen alle Schaltungsteile des Halbleiterchips betriebsspannungsmalig von
den Buffern getrennt werden, sondern auch solche, bei denen nur digitale
Schaltungsteile in der genannten Weise getrennt werden. In der Anmeldung
sind demgegenuber lediglich Ausgestaltungen der zuerst genannten Art als zur
Erfindung gehoérend offenbart. Damit geht der Gegenstand der erteilten Fas-
sung von Patentanspruch 1 tber den Inhalt der urspringlich eingereichten Un-
terlagen hinaus. Entsprechendes gilt fir die mit dem ersten Hilfsantrag vertei-
digte Fassung, die sich insoweit nicht von der erteilten Fassung unterscheidet.

2. Der Gegenstand der mit dem zweiten Hilfsantrag verteidigten Fas-
sung von Patentanspruch 1 geht demgegentber nicht Uber den Inhalt der ur-

sprunglich eingereichten Unterlagen hinaus.

a) Nach dem zweiten Hilfsantrag werden in Merkmal 2 b die Worte "ge-
trennt von den digitalen Schaltungsteilen auf dem Halbleiterchip" ersetzt durch
"getrennt von dem die digitalen Schaltungsteile beinhaltenden Halbleiterchip".
Dies entspricht dem Wortlaut der Anmeldung und fuhrt dazu, dass nur noch
solche Ausgestaltungen zum Gegenstand von Patentanspruch 1 gehoéren, bei
denen alle Schaltungsteile des Halbleiterchips betriebsspannungsmalfig von

den Buffern getrennt werden.

b) Die Verteidigung des Streitpatents in dieser Fassung fuhrt nicht zu
einer Erweiterung des Schutzbereichs.

Die vorgenommene Anderung in Merkmal 2 b hat zur Folge, dass von
zwei moglichen Ausgestaltungen - Trennung aller Schaltungsteile auf dem Chip
und Trennung nur von digitalen Schaltungsteilen - nur noch die zuerst genannte
in den Schutzbereich von Patentanspruch 1 fallt. Damit wird der Schutzbereich

nicht erweitert, sondern eingeschrankt.
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Ob sich, wie das Patentgericht gemeint hat, eine andere Beurteilung ergé-
be, wenn der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch hinsichtlich des Merk-
mals 1 b tber den Inhalt der Anmeldung hinausginge, bedarf keiner Entschei-
dung. Wie bereits oben unter 1 a dargelegt wurde, liegt hinsichtlich Merkmal 1 b

keine unzulassige Erweiterung vor.

c) Der zweite Hilfsantrag ist auch nicht deshalb unzulassig, weil er -
ebenso wie die Ubrigen in der Berufungsinstanz zuletzt noch gestellten Antrage
- in Merkmal 2 a zusatzlich vorsieht, dass der hinter dem Ausgang des D-Flip-

Flops (4) befindliche Buffer im Ruckkopplungskanal angeordnet ist.

Diese in Reaktion auf einen vom Senat erteilten Hinweis vorgenommene
Anderung unterliegt nicht der Zuriickweisung gemaR § 117 PatG und § 531
Abs. 2 ZPO. Die Beklagte hatte keinen Anlass, bereits in erster Instanz oder in

der Berufungsbegriindung einen entsprechenden Hilfsantrag zu stellen.

Die Klagerin hat zwar schon in der Klageschrift geltend gemacht, der Ge-
genstand von Patentanspruch 1 gehe Uber den Inhalt der urspringlich einge-
reichten Unterlagen hinaus, weil nicht zwingend vorgesehen sei, dass sich der
zweite Buffer im Ruckkopplungspfad befinden misse. Das Patentgericht hat
diesen Einwand aber nicht aufgegriffen. In seinem gemalR 8 83 PatG erteilten
Hinweis und in der angefochtenen Entscheidung hat es das Streitpatent ledig-
lich aus zwei anderen Grunden als unzulassig erweitert angesehen. Vor diesem
Hintergrund hatte die Beklagte keinen Anlass, neben ihren der Auffassung des
Patentgerichts Rechnung tragenden Hilfsantrdgen vorsorglich noch weitere

Hilfsantrage zu stellen.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Nichtigkeitsklager grundsatz-
lich nicht gehalten, den Angriff gegen die Patentfahigkeit des Streitpatents auf
alle denkbaren Gesichtspunkte zu stiitzen, insbesondere mit einer Vielzahl un-

terschiedlicher Argumentationslinien zu begrinden, warum der Gegenstand der
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Erfindung durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt sei.
Hierdurch wirde eine sinnvolle Konzentration des erstinstanzlichen Verfahrens
behindert. Der Hinweis, den das Patentgericht nach 8§ 83 Abs. 1 PatG gibt, dient
unter anderem dazu, eine sachgerechte Fokussierung der Argumentation zu
ermdglichen (BGH, Urteil vom 28. August 2012 - X ZR 99/11, BGHZ 194, 290 =
GRUR 2012, 1236 Rn. 38 - Fahrzeugwechselstromgenerator; Urteil vom
28. Mai 2013 - X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 71 - Walzstral3e).

Diese Grundsatze gelten fur die Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten
entsprechend. Auch dieser ist nicht ohne weiteres gehalten, allen vom Klager
vorgetragenen Angriffsmitteln mit einer Vielzahl von Hilfsantrégen entgegenzu-
treten. Im Einzelfall mag zwar einzelnen Angriffsmitteln offensichtlich ein so
groRes Gewicht zukommen, dass eine beschrankte Verteidigung mit Haupt-
oder Hilfsantrag schlechterdings unerlasslich erscheint. Greift das Patentgericht
in dem nach 8§ 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis aber nur einzelne Angriffsmittel
des Klagers auf, so hat der Beklagte in der Regel jedoch keinen Anlass, zusatz-
lich zu Hilfsantragen, die dem erteilten Hinweis Rechnung tragen, vorsorglich
weitere Hilfsantrage im Hinblick auf Angriffsmittel zu stellen, auf die das Patent-
gericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die es als nicht aussichts-

reich eingeschatzt hat.

Im Streitfall bestand fur die Beklagte mithin erst dann Anlass fir die hier in
Rede stehende Anderung des Patentanspruchs, als der Senat sie darauf hin-
gewiesen hatte, dass das Fehlen der Worte "im Ruckkopplungspfad” zu einer
unzuléssigen Erweiterung fuhren konnte. Auf diesen Hinweis hat die Beklagte

umgehend reagiert.

d) Entgegen der Auffassung der Klagerin fehlt es der verteidigten An-
spruchsfassung weder an der erforderlichen Klarheit noch an einer ausfihrba-

ren Offenbarung.
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Wie bereits oben unter 1 a dargelegt wurde, ist der Gegenstand des
Streitpatents nicht deshalb unklar, weil das Flip-Flop einerseits als analoges
Bauteil bezeichnet wird, andererseits aber auf dem Halbleiterchip angeordnet
sein kann. Darin liegt zwar eine sprachliche Ungenauigkeit. Aus den oben auf-
gezeigten Grinden kann der Patentschrift aber mit hinreichender Deutlichkeit
entnommen werden, zwischen welchen Bauteilen die erfindungsgemafe Ent-

kopplung zu erfolgen hat.

e) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem zweiten Hilfs-
antrag verteidigten Fassung geht, wie im Ergebnis auch die Klagerin nicht ver-
kennt, nicht Gber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung hinaus.

Die Klagerin erhebt zwar auch gegenuber dieser Fassung den Einwand
der unzulassigen Erweiterung. Sie stitzt diesen Einwand aber lediglich auf die
nach ihrer Auffassung unzuldssigen Anderungen in Merkmal 1 b. Diese Argu-
mentation verfangt aus den oben unter 1 a dargelegten Grinden nicht.

Gemal § 119 Abs. 2 und 3 PatG ist die angefochtene Entscheidung, soweit es
um die mit Hilfsantrag 2 verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 geht, aufzu-
heben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Patent-
gericht zuriickzuverweisen. Eine Sachentscheidung durch den Senat
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gemal § 119 Abs. 5 PatG erscheint nicht zweckmalfig, weil die Sache insoweit
nicht entscheidungsreif ist und das Patentgericht - von seinem Rechtsstand-
punkt aus folgerichtig - zu den beiden anderen von der Klagerin geltend ge-
machten Nichtigkeitsgrinden keine Feststellungen getroffen hat.

Groning Grabinski Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.10.2012 - 5 Ni 41/10 (EP) -



