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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. Juli 2020 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und

Dr. DeichfulR sowie die Richterin Dr. Rombach
beschlossen:

Die Beklagte wird, nachdem sie die Berufung gegen das am
28. November 2017 verkindete Urteil des 6. Senats (Nichtigkeits-
senats) des Bundespatentgerichts zurickgenommen hat, dieses
Rechtsmittels fur verlustig erklart.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Der Streitwert fir das Berufungsverfahren wird auf 2.812.500 Euro

festgesetzt.



Grinde:

l. Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europdischen Patents 821 848 (Streitpatent), das am
31. Januar 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritat einer europaischen An-
meldung vom 15. Februar 1996 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft
ein SignalUbertragungssystem mit verringerter Komplexitdt und umfasst zehn

Patentanspriche. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

1. Transmission system comprising a transmitter (2) for transmitting an
input signal to a receiver (10) via a transmission channel (8), the
transmitter (2) comprising an encoder (4) with an excitation signal
generator (50) for deriving from a main sequence, a plurality of excita-
tion sequences being parts from the main sequence, said parts being
mutually displaced over a plurality of positions, selection means
(40,44) for selecting an excitation sequence resulting in a minimum
error between a synthetic signal, p[n], derived from said excitation
sequence, and a target signal, t[n], derived from the input signal, the
transmitter (2) being arranged for transmitting a signal representing
an optimal excitation sequence to the receiver (10), the receiver (10)
comprising a decoder (14) with an excitation signal generator (122)
for deriving the selected excitation sequence from the signal repre-
senting the optimal excitation sequence, and a synthesis filter (132)
for deriving a synthetic signal from the optimal sequence of excitation
signal samples, characterised in that the selection means (40, 44) are
arranged for deriving at least one further excitation sequence from the
main sequence, the further excitation sequence being displaced with
respect to the selected sequence over a distance smaller than the
displacement between the excitation sequences and in that the selec-
tion means (40, 44) are arranged for selecting from the selected exci-
tation sequence and the at least one further excitation sequence that
excitation sequence resulting in a minimum error between the syn-

thetic signal, p[n], derived from said further excitation sequence, and



the target signal, t[n], derived from the input signal, as the optimal se-

guence.



Die Patentanspriiche 5, 7, 9 und 10 schitzen sinngemal einen Sender,
einen Codierer, ein Ubertragungsverfahren und ein Codierverfahren mit ent-
sprechenden Merkmalen. Die weiteren Patentanspriiche sind auf einen der an-
deren Anspriche zurtickbezogen.

Ursprunglich haben alle Klagerinnen das Streitpatent in vollem Umfang
wegen fehlender Patentfahigkeit angegriffen. Nach Erldschen des Schutzrechts
haben die Klagerinnen zu 2 und zu 3, die die Beklagte auf der Grundlage von
Patentanspruch 7 wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch nimmt, den
Rechtsstreit in der Hauptsache fir erledigt erklart, soweit nicht die Gegenstande
der Anspriche 7 und 8 betroffen sind. Die Beklagte hat sich dem angeschlos-
sen. Die Klagerin zu 1, deren Betriebssystem die anderen Klagerinnen sowie
weitere Anbieter nutzen, hat ihr urspriingliches Begehren in vollem Umfang wei-

terverfolgt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentanspriiche 7
und 8 fur nichtig erklart und die weiterreichende Klage als unzulassig abgewie-
sen. Mit ihren dagegen gerichteten Berufungen haben die Klagerin zu 1 und die
Beklagte ihr urspringliches Begehren zunachst weiterverfolgt. Die beiden ande-

ren Klagerinnen sind dem Rechtsmittel der Beklagten entgegengetreten.

Im Laufe des Berufungsverfahrens hat die Beklagte auf die Geltendma-
chung von Rechten aus dem Streitpatent verzichtet. Die Klagerin zu 1 hat den
Rechtsstreit im Umfang der vom Patentgericht abgewiesenen Klage daraufhin
in der Hauptsache fur erledigt erklart. Die Beklagte hat sich dem angeschlossen

und ihre Berufung zuriickgenommen.

Il. Die Entscheidung beruht auf § 110 Abs.8 PatG, § 516 Abs. 3
ZPO, soweit sie den Verlust des Rechtsmittels und die Pflicht der Beklagten, die
durch die zuriickgenommene Berufung verursachten Kosten zu tragen, zum
Gegenstand hat. Hinsichtlich der auf den Ubereinstimmend fur erledigt erklarten
Teil der Klage zurtickgehenden Kosten beruht die Entscheidung auf 8§ 121
Abs. 2 PatG, § 91a ZPO.
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Es entspricht billigem Ermessen, der Beklagten auch die auf den im ers-
ten Rechtszug abgewiesenen Teil der Klage zuriickgehenden Teil der Kosten
aufzuerlegen. Nach dem Sach- und Streitstand vor der Erledigungserklarung
war die Berufung der Klagerin zu 1 zuléassig und begrindet.

1. Das Streitpatent betrifft ein aus einem Sender und einem Empfan-
ger bestehendes System zur Ubertragung eines auf ein akustisches Signal, wie

etwa gewandelte menschliche Sprache, zuriickgehenden Eingangssignals.

a) In der Streitpatentschrift wird erlautert, bei modernen Systemen
zur Sprachubertragung wirden die Sprachsignale oft mit Hilfe der Analyse-
durch-Synthese-Technik (analysis by synthesis) codiert. Hierzu wirden anhand
von mehreren Anregungssequenzen unterschiedliche synthetische Signale er-
zeugt und mit einem aus dem Eingangssignal abgeleiteten Zielsignal vergli-
chen. Auf dieser Grundlage werde diejenige Anregungssequenz ausgewabhlt,
welche die geringste Abweichung des synthetischen Signals vom Zielsignal zur
Folge habe. Diese werde in codierter Form tbertragen und im Empfanger wie-
derhergestellt sowie einem Filter zugefuhrt, der erneut das entsprechende syn-

thetische Signal erzeuge (Abs. 5 f.).

Eine gute Qualitat der Signalibertragung erfordere eine Vielzahl von An-
regungssequenzen und eine Vielzahl von Filtervorgangen. Das wiederum habe
einen erheblichen Rechenaufwand zur Folge. Zwecks Reduzierung desselben
werde oftmals ein sog. eindimensionales Codebuch verwendet. Ein solches
Codebuch umfasse eine Hauptsequenz mit Abtastwerten, aus denen die Anre-
gungssequenz selektiert werde. Da aneinandergrenzende Sequenzen eine
Vielzahl von Abtastwerten gemein hétten, konne ein rekursives Verfahren an-
gewendet werden, was den Rechenaufwand erheblich verringere. Der Spel-
cheraufwand sei ebenfalls geringer. Um die Anzahl der erforderlichen Berech-
nungen weiter zu reduzieren, schlage das US-Patent 5 140 638 (D4) vor, nicht
alle Teilsequenzen der Hauptsequenz zu betrachten, sondern nur solche, deren
Grenzen einen bestimmten Abstand voneinander hatten. Damit gehe ein gewis-

ser Qualitatsverlust einher (Abs. 7).



11

12

b) Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund die Aufgabe zu-

grunde, ein Ubertragungssystem der beschriebenen Art mit einer verbesserten

Qualitat der Codierung, aber ohne wesentliche Erhéhung der erforderlichen Re-

chenleistung bereitzustellen.

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in dem im Fokus der

erstinstanzlichen Entscheidung stehenden Patentanspruch 7 einen Codierer

vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

7a

7b

7/cC

7d

Te

Der Codierer (4) umfasst

einen Anregungssignalgenerator (50) zum Herleiten einer
Anzahl Anregungssequenzen von einer Hauptsequenz,

7al die jeweils Teil der Hauptsequenz und

7a2 um eine Anzahl Positionen gegeneinander verscho-

ben sind,

Mittel (40, 44) zur Auswahl einer Anregungssequenz, die
bei einem Vergleich eines synthetischen, von der genann-
ten Anregungssequenz abgeleiteten Signals p[n] mit einem
vom Ausgangssignal abgeleiteten Zielsignal t[n] zu einem

minimalen Fehler fuhrt.

Der Codierer (4) ist dazu vorgesehen, ein Signal zu erzeu-

gen, das eine optimale Anregungssequenz darstellt.

Die Auswahlmittel (40, 44) sind dazu vorgesehen, von der
Hauptsequenz wenigstens eine weitere Anregungssequenz
herzuleiten, die

7d1 um einen Abstand verlagert wird, der kleiner ist als

derjenige zwischen den Anregungssequenzen.

Die Auswahlmittel (40, 44) sind ferner dazu vorgesehen,
aus der selektierten Anregungssequenz und der wenigstens

einen weiteren Anregungssequenz diejenige Anregungsse-
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quenz auszuwahlen, die zu einem minimalen Fehler zwi-

schen folgenden Signalen flhrt:

7el dem synthetischen Signal p[n], hergeleitet von der
genannten weiteren Anregungssequenz, und

7e2 dem Zielsignal, t[n], hergeleitet von dem Eingangs-

signal als optimaler Sequenz.

Die mit den Patentansprichen 1, 5, 9 und 10 geschutzten Vorrichtungen
und Verfahren machen von demselben Funktionsprinzip Gebrauch.

C) Einige Merkmale bedurfen naherer Erérterung.

aa) Aus Sicht des vom Patentgericht zutreffend als Diplom-Ingenieur
der Elektro- und Informationstechnik mit Universitatsabschluss und mehrjéhri-
ger Erfahrung im Bereich der Signalcodierung beschriebenen Fachmanns ist
eine Hauptsequenz im Sinne von Merkmal 7a eine Folge von Abtastwerten
(Abs. 7). Anregungssequenzen im Sinne dieses Merkmals sind kirzere Folgen

von Abtastwerten, die in der Hauptsequenz enthalten sind.

In welcher Weise das Codebuch mit der Hauptsequenz erstellt und ge-
speichert wird, ist nach Patentanspruch 7 dem Fachmann Uberlassen. Er ist
insbesondere frei darin, ob er ein festes oder ein adaptives Codebuch einsetzt,
also konstante oder variable, jeweils aufgrund von Anregungssequenzen er-
rechnete Werte hinterlegt (Abs. 10, 36)

bb) Soweit das Streitpatent in den Merkmalen 7a2 und 7d1 vorsieht,
dass Anregungssequenzen gegeneinander um eine Anzahl von Positionen ver-
schoben sind, ist dies dahin zu verstehen, dass ihre Anfangs- und Endpositio-

nen voneinander abweichen.

Positionen in diesem Sinne sind, wie das Patentgericht zutreffend und
von den Parteien unbeanstandet ausgefuihrt hat, die einzelnen in der Hauptse-
qguenz vorhandenen Abtastwerte. Nicht vorgesehen sind der Beginn oder das
Ende einer Sequenz auf einer Zwischenposition, die aus den vorhandenen Ab-

tastwerten durch Interpolation oder auf andere Weise abgeleitet worden ist.
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cc) Zentrale Bedeutung fir die angestrebte Verbesserung der Qualitat
ohne wesentliche Steigerung des Rechenaufwands kommt der in den Merkma-
len 7d und 7e vorgesehenen Auswahl mindestens einer weiteren Anregungsse-
quenz in der Nahe der gemald den Merkmalen 7a und 7b als geeignet ermittel-

ten Sequenz zu.

Der erste Auswahlvorgang ermdoglicht eine Verringerung der Rechenzeit,
indem nicht jede in Betracht kommende Anregungssequenz untersucht wird,
sondern nur eine Teilmenge von Sequenzen, die gegeneinander um einige Po-
sitionen verschoben sind. Diese Grobsichtung fuhrt zu den in der Beschreibung
angesprochenen Qualitatsverlusten. Um diesen zumindest ein Stick weit ent-
gegenzuwirken, wird in einem zweiten Schritt untersucht, ob andere Sequen-
zen, die in der Nahe der zunéchst ermittelten Sequenz liegen, zu einem besse-
ren Ergebnis fuhren. Der zusatzliche Rechenaufwand dafir halt sich in Gren-
zen, weil nur eine verhaltnismaRig geringe Anzahl von weiteren Sequenzen in

die Betrachtung einzubeziehen sind, die zudem nahe beieinanderliegen.

2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist die Klage insge-

samt zulassig gewesen.
a) Das Patentgericht hat hierzu im Wesentlichen ausgefihrt:

Soweit die Klagerin zu 1 das Streitpatent Uber die Anspriiche 7 und 8
hinaus angreife, sei die Klage mit dem Ablauf der Schutzdauer wegen man-
gelnden Rechtsschutzinteresseses unzuléassig geworden. Zwar sei das Interes-
se der Klagerin zu 1, die Abnehmer ihrer Produkte zu schitzen, in die Betrach-
tung einzubeziehen. Auch insoweit sei aber eine Inanspruchnahme aus ande-
ren Patentansprichen nicht mehr zu erwarten, nachdem die Beklagte erklart
habe, die anhangigen, auf Patentanspruch 7 gestitzten Verletzungsklagen
nicht auf andere nebengeordnete Anspriche zu erweitern. In dieser Erklarung
liege ein Klageverzicht im Sinne von § 306 ZPO. Konkrete Anhaltspunkte fr
eine erneute Klageerhebung seien weder vorgetragen noch ersichtlich. Einer
solchen stiinde wegen der abgegebenen Verzichtserklarung zudem der Ein-
wand widersprichlichen Verhaltens (8 242 BGB) entgegen.
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b) Diese Ausfiihrungen halten der Uberpriifung im Berufungsverfah-

ren nicht stand.

aa) Zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass eine
Nichtigkeitsklage nach Ablauf des Patentschutzes nur insoweit zuléssig ist, als
der Klager ein eigenes Rechtsschutzinteresse darlegt. Ein solches kann sich,
wie das Patentgericht ebenfalls noch zutreffend angenommen hat, daraus er-
geben, dass der Nichtigkeitsklager wegen Verletzung des Streitpatents gericht-
lich in Anspruch genommen wird oder dass eine solche Inanspruchnahme zu
besorgen ist, aber auch daraus, dass der Nichtigkeitsklager ein berechtigtes
Interesse daran hat, die Inanspruchnahme eines Dritten wegen Verletzung des

Streitpatents abzuwenden.

bb) Ebenfalls noch zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass
die Klagerin zu 1 ein berechtigtes Interesse daran hat, dass andere Unterneh-
men, die von ihr zur Verfiigung gestellte Software nutzen, deswegen nicht we-
gen Verletzung eines fur nichtig zu erklarenden Patents in Anspruch genommen

werden.

cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts bestand angesichts
des Verlaufs der Verletzungsrechtsstreitigkeiten die hinreichend konkrete Be-
sorgnis, dass die Beklagte die Klagerin zu 1 oder andere Unternehmen aus de-
ren Abnehmerkreis wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch nimmt.

Die Frage, ob ein eigenes Rechtsschutzinteresse vorliegt, darf nicht nach
allzu strengen Mal3staben beurteilt werden. Soll eine Nichtigkeitsklage der vor-
beugenden Abwehr von Anspriichen dienen, ist nicht ausschlaggebend, ob die-
se bereits geltend gemacht oder auch nur angekiindigt sind. Hinreichender An-
lass, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, besteht vielmehr
schon dann, wenn der Klager Anlass zu der Besorgnis hat, er kbnne auch nach
Ablauf der Schutzdauer noch Anspriichen wegen zuriickliegender Handlungen
ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse darf in solchen Fallen nur dann

verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in
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Betracht kommt (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 - X ZB 19/94, GRUR
1995, 342 f. - Tafelférmige Elemente).

Ausgehend von diesen Grundsatzen hat der Bundesgerichtshof ein
Rechtsschutzinteresse zum Beispiel fur den Fall bejaht, dass der Patentinhaber
eine bereits erhobene Verletzungsklage zuricknimmt, einen Verzicht auf even-
tuelle Anspriiche aus dem Streitpatent aber ablehnt (BGH, Urteil vom
9. September 2010 - Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084 Rn. 10 - Windenergie-
konverter). Eine damit vergleichbare Konstellation liegt auch im Streitfall vor.

Die Beklagte hat die bereits anhéngigen Verletzungsklagen zwar aus-
schlie3lich auf die Patentanspriiche 7 und 8 gestitzt und nach Erléschen des
Streitpatents erklart, diese Klage nicht auf weitere Patentanspriiche zu stiitzen.
Diese Erklarung enthélt indes keinen Klageverzicht im Sinne von § 306 ZPO.
Die Verletzungsklagerin hat damit nicht auf bereits rechtshédngige Anspriiche
verzichtet, sondern lediglich angekiindigt, weitere Anspriiche in dem bereits
anhangigen Prozess nicht geltend zu machen. Damit ist kein Raum fur ein Ver-
zichtsurteil gemanR § 306 ZPO.

Ob die Beklagte an einer neuen Verletzungsklage gegen die bereits ver-
klagten Abnehmer der Klagerin zu 1 gemal 8§ 242 BGB oder § 145 PatG gehin-
dert gewesen ware, bedarf keiner abschlieRenden Entscheidung. Mit ihrer auf
die bereits anhangigen Verfahren beschrankten Erklarung und der Ablehnung
einer umfassenden Verzichtserklarung hat sich die Beklagte jedenfalls die Modg-
lichkeit vorbehalten, solche Klagen zu erheben. Angesichts des Umstands,
dass die Beklagte auf der Grundlage der Patentanspriiche 7 und 8 bereits Ver-
letzungsklagen erhoben hat und der Gegenstand der Ubrigen Anspriiche sich
nur geringfligig vom Gegenstand dieser beiden Anspriche unterscheidet, konn-
te der Klagerin in dieser Situation nicht zugemutet werden, die damit begrtinde-
te Unsicherheit hinzunehmen. Sie hatte vielmehr ein berechtigtes Interesse da-
ran, den im Zeitpunkt des Erloschens des Streitpatents bereits anhangigen

Rechtsstreit um den Rechtsbestand des Schutzrechts weiterzufiihren.

3. Die Klage war in vollem Umfang begriindet.
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a) Das Patentgericht hat seine Entscheidung hinsichtlich der in der
Sache beschiedenen Anspriiche 7 und 8 des Streitpatents im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der Gegenstand der Patentanspriche 7 und 8 sei durch D4 und das all-
gemeine Fachwissen nahegelegt. Der Fachmann habe D4 nicht nur entnehmen
konnen, dass der Rechenaufwand sinke, wenn man einzelne vorhandene An-
regungssequenzen unberucksichtigt lasse, sondern auch, dass dieses Vorge-
hen eine Beeintrachtigung der Sprachqualitat zur Folge habe. Das habe dem
Fachmann Anlass gegeben, nach einer Mdglichkeit zu suchen, die negativen
Auswirkungen auf die Sprachqualitat zu verringern. Aus D4 konne der Fach-
mann hierzu entnehmen, dass benachbarte Anregungssequenzen einander
ahnlich seien und bei der groben Suche zunachst ausgelassen wirden, ob-
gleich sie moglicherweise zu einem geringeren Fehler und damit zu einer bes-
seren Sprachqualitat fuhrten. Deshalb sei es dem Fachmann lohnend erschie-
nen, nach Abschluss der groben Suche mit Bestimmung der vorlaufig besten
Anregungssequenz in einem zusatzlichen Schritt die zuvor ausgelassenen An-
regungssequenzen in deren Umgebung untersuchen zu lassen. Das damit zum
Ausdruck kommende Prinzip einer zweistufigen Suche gehére zum allgemeinen
Fachwissen, was durch die entsprechenden Stellen in einem Entwurf fur techni-
sche Spezifikationen zu GSM-Standard (Tdoc SMG 111/96, D2) und im US-
Patent 5 371 853 (D6) belegt werde. Dementsprechend habe sich der Fach-
mann schon aufgrund seines Fachwissens dazu entschieden, den aus D4 be-
kannten Codierer um einen zweiten Suchschritt in dem genannten Sinne zu

erganzen.

Dem stehe nicht entgegen, dass D2 und D6 ein zweistufiges Verfahren
mit ganzzahligen und bruchteiligen Verzdgerungswerten zeigten. Ausgehend
von D4, die lediglich ein auf ganzzahligen Verzégerungswerte basierende Co-
dierverfahren lehre, werde der auf Reduzierung des Rechenaufwandes bedach-
te Fachmann bruchteilige Verzégerungswerte schon deshalb nicht in Betracht
ziehen, weil diese mit einer deutlichen Erhéhung der Komplexitat und des Re-

chenaufwandes einhergingen.
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b) Diese Beurteilung trifft im Ergebnis zu und hatte zur Nichtigerkla-

rung des Streitpatents auch Uber die Anspriche 7 und 8 hinaus gefuhrt.

aa) Zutreffend und von der Beklagten nicht angegriffen ist das Patent-
gericht davon ausgegangen, dass in D4 ein Codierer mit den Merkmalen 7 bis
7c offenbart ist und dass dieser Codierer nur ein einstufiges Suchverfahren an-
wendet, weshalb es an einer Offenbarung der Merkmalsgruppen 7d und 7e
fehlt.

bb) Ebenfalls zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis ge-
langt, dass eine Erganzung des in D4 offenbarten Codierverfahrens um einen
zweiten Suchschritt im Sinne der Merkmalsgruppen 7d und 7e fir den Fach-

mann naheliegend war.

(1) Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass der
Fachmann ausgehend von D4 Anlass hatte, nach Mdglichkeiten zur Verbesse-

rung der Qualitat bei moglichst geringem Rechenaufwand zu suchen.

Dass das Uberspringen von Teilsequenzen zu QualitatseinbuRRen fihrt,
wird schon in D4 ausdricklich angesprochen. Dort werden diese Einbuf3en
zwar als hinnehmbar eingestuft. Dennoch ergab sich fir den Fachmann schon
aus D4, dass die dort offenbarte Lésung einen Kompromiss zwischen den Zie-
len einer mdglichst geringen Rechenleistung und einer moglichst hohen Qualitat
darstellt. Dies gab ihm Anlass, nach Verbesserungsmdglichkeiten zu suchen,
die bei vergleichbarem Rechenaufwand zu einem geringeren Qualitatsverlust

fuhren.

Entgegen der Auffassung der Berufung war der Fachmann an weiterge-
henden Uberlegungen nicht dadurch gehindert, dass in D4 als Mittel zur Quali-
tatsverbesserung eine VergrolB3erung des Codebuchs angefiihrt wird. Diese
Mal3nahme war zwar nicht zwingend mit einer deutlichen Erh6hung des Re-
chenaufwands verbunden. Denn in D4 wird dieser Schritt nur fir den Fall als
vorteilhaft beschrieben, dass nicht jede sich aus dem Codebuch ergebende
Ausgangssequenz untersucht wird (D4 Sp. 3 Z. 47-54). Daraus ergab sich aber
zugleich, dass eine VergrolRerung des Codebuchs ohne erhebliche Steigerung
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des Rechenaufwands nur in gewissen Grenzen mdglich ist und zwangslaufig
mit einer VergroRerung des Abstands zwischen den untersuchten Sequenzen
einhergehen muss. Angesichts dessen hatte der Fachmann Anlass, nach ande-
ren Verbesserungsmaoglichkeiten zu suchen, die mit weniger Nachteilen behaf-

tet sind.

(2)  Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Fachmann
ausgehend von D4 aufgrund des allgemeinen Fachwissens Anlass hatte, in der
Umgebung der zunéchst mittels eines eher groben Rasters ermittelten Anre-

gungssequenz eine zweite Suche mit feinerem Raster durchzufuhren.

Dies ergibt sich allerdings nicht schon daraus, dass eine solche Suche,
wie das Patentgericht ausgefihrt hat, lohnend erscheint, weil der hohe Grad an
Ubereinstimmung zwischen nahe benachbarten Anregungssequenzen den zu-
satzlichen Rechenaufwand in Grenzen hélt und zugleich eine relativ hohe
Wahrscheinlichkeit dafir begriindet, dass eine Sequenz in der Umgebung der
zunachst als vorteilhaft ermittelten Sequenz sich als noch besser geeignet er-
weist. Diese Vorteile sprechen zwar fur die vom Streitpatent geschiitzte Codie-
rung. Aus ihnen ergab sich fir den Fachmann aber nicht ohne weiteres Veran-

lassung, diese Modifikation in Erwagung zu ziehen.

Ob sich diesbeztigliche Veranlassung aus D2 oder D6 ergab, bedarf kei-
ner Entscheidung. Die angefochtene Entscheidung wird bereits durch die vom
Patentgericht getroffene Feststellung getragen, dass eine zweistufige Suche mit
einem relativ groben ersten Raster und einem feineren Raster, das nur in der
Néhe des im ersten Durchgang ausgewéahlten Werts angewendet wird, als all-

gemein verfigbares Mittel zum allgemeinen Fachwissen gehorte.

(@) Aus dem Berufungsvorbringen ergeben sich keine konkreten An-
haltspunkte, die Zweifel an der Vollstandigkeit und Richtigkeit der diesbezlgli-
chen Feststellungen des Patentgerichts begrinden (8 117 PatG und 8 529
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO).

Entgegen der Auffassung der Berufung hat das Patentgericht seine Fest-
stellung nicht auf den Offenbarungsgehalt von D2 und D6 gestiitzt. Es hat in
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diesen Entgegenhaltungen lediglich eine Bestatigung fur seine auf generelle
Erwagungen gestltzte Annahme gesehen, dass das Prinzip der zweistufigen

Suche am Prioritatstag zum allgemeinen Fachwissen gehorte.

Angesichts dessen kann offenbleiben, ob D2 am Prioritatstag der Offent-
lichkeit zuganglich war. Selbst wenn dies zu verneinen ware, wirde dies die
Annahme des Patentgerichts, dass das Dokument einen Beleg fur das damals
vorhandene Fachwissen darstellt, nicht in Frage stellen. Diese Annahme ist da-
rauf gestutzt, dass die Verfasser der - vor dem Prioritdtstag entstandenen -

Entgegenhaltung sich dieses Fachwissens bedient haben.

(b)  Auf der Grundlage dieser Feststellungen ist das Patentgericht zu
Recht zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Anwendung des allgemeinen
Fachwissens auf das in D4 offenbarte Codierverfahren fir den Fachmann auch

ohne entsprechende Anregung naheliegend war.

Nach der Rechtsprechung des Senats kann die Anwendung eines be-
stimmten Mittels auch ohne entsprechende Anregung naheliegend sein, wenn
dieses als ein generelles, fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen in Betracht zu
ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angespro-
chenen Fachmanns gehort, die Nutzung der in Rede stehenden Funktionalitat
sich in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmafig darstellt
und keine besonderen Umsténde feststellbar sind, die eine Anwendung aus
fachlicher Sicht als nicht mdglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst
untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. Marz 2014 - X ZR 139/10,
GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; Urteil vom 27. Mérz 2018 -
X ZR 59/16, GRUR 2018, 716 Rn. 29 - Kinderbett).

Bei Anlegung dieses Mal3stabs ist der Gegenstand von Patentanspruch

7 im Streitfall als nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhend anzusehen.

(@aa) Aus den erwadhnten Feststellungen des Patentgerichts ergibt sich,
dass eine zweistufige Suche mit einem groberen und einem feineren Raster

sich fir den Fachmann als ein generelles, fur eine Vielzahl von Anwendungsfal-
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len in Betracht zu ziehendes Mittel darstellte, um den Suchaufwand mdglichst

gering zu halten.

(bb)  Als objektiv zweckmaRig stellt sich ein allgemein verfiigbares Mit-
tel dar, wenn fur den Fachmann ohne weiteres erkennbar war, dass eine tech-
nische Ausgangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden L6-
sungsmittels als objektiv zweckmaRig darstellt (BGH, Urteil vom 27. Marz 2018
- XZR 59/16, GRUR 2018, 716 Rn. 29 - Kinderbett). Diese Voraussetzung ist
im Streitfall ebenfalls erfullt.

Entgegen der Auffassung der Beklagten liegt in der Erganzung der in D4
vorgeschlagenen Suchmethode um eine zweite Stufe mit einem feineren Raster
keine Abkehr von dem in D4 offenbarten Vorschlag, ein eher grobes Raster an-
zuwenden, um den Rechenaufwand gering zu halten. Dieser Gedanke liegt
auch dem nach den Feststellungen des Patentgerichts zum allgemeinen Fach-
wissen gehdrenden Prinzip der zweistufigen Suche zu Grunde, denn die erste
Stufe dient auch hier dazu, mit relativ geringem Aufwand einen vergleichsweise
guten Treffer zu landen. Die Erganzung dieser Vorgehensweise um eine zweite
Suche mit kleinerem Raster, aber relativ eng begrenztem Suchbereich stellt

keine Abkehr von diesem Ansatz dar, sondern eine konsequente Erganzung.

Ausgehend von D4 ergab sich fur den Fachmann auch deshalb keine
grundlegend andere Ausgangslage als bei den in D2 und D6 dokumentierten
Anwendungsbeispielen, weil die zweite Suchstufe in D2 und D6 zusatzliche Re-
chenschritte zur Bildung von Zwischenwerten erfordert, die in der ersten Stufe
nicht anfallen. In D6 wird die Kombination von ganzzahligen und fraktionalen
Verzdgerungen generell als geeignete MalRhahme dargestellt, um die Sprach-
gualitat durch Erhéhung der Auflésung zu verbessern. Deshalb werden in dem
in D6 geschilderten Ausflihrungsbeispiel 128 ganzzahlige Verzégerungen mit
128 fraktionalen Verzégerungen kombiniert (D6 Sp. 12 Z. 64 bis Sp. 13 Z. 9).
Diese werden jedoch nicht vollstdndig durchsucht. Vielmehr werden in einem
ersten Schritt nur die ganzzahligen Verzégerungen in die Suche einbezogen
und in einem zweiten Schritt die fraktionalen Verzégerungen in der Umgebung
des Suchergebnisses untersucht (D6 Sp. 12 Z. 51-58). Wie bei D4 geht es also
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darum, eine Suche uUber eine Vielzahl von Mdglichkeiten hinweg dadurch zu
vereinfachen, dass zunachst eine grébere Sichtung Uber den gesamten Bereich
hinweg erfolgt und danach eine feinere Sichtung in einem relativ kleinen Be-
reich.
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(cc) Besondere Schwierigkeiten, die den Fachmann gehindert hatten,
den aus den aufgezeigten Griinden durch das allgemeine Fachwissen nahege-

legten Weg zu beschreiten, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.
cc)  Fur die Patentanspriiche 1, 5, 9 und 10 gilt nichts Anderes.

Auch diese Anspriiche sehen eine zweistufige Suche entsprechend den
Merkmalsgruppen 7b bis 7e vor, die aus den in Zusammenhang mit Patentan-
spruch 7 aufgezeigten Griinden durch den Stand der Technik nahegelegt war.
Soweit die Patentanspriiche 1, 5, 9 und 10 weitere Merkmale enthalten, fihren

diese nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

dd) Dass der Gegenstand der Ubrigen Anspriche abweichend zu be-

urteilen ware, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich gewesen.

Bacher Grabinski Hoffmann

Deichfuld Rombach

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.11.2017 - 6 Ni 32/16 (EP)



