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In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europaische Patent 2 845 115

(DE 60 2013 012 957)

ECLI:DE:BPatG:2023:210623U4Ni34.21EP.O



hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 21. Juni 2023 durch den Vorsitzenden Richter Voit, den Richter
Dipl.-Ing. Muller, die Richterin Werner M.A. und die Richter Dipl.-Phys. Univ.
Dr. Haupt sowie Dipl.-Ing. Tischler

fur Recht erkannt:

l. Das européaische Patent 2 845 115 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem

Umfang fur nichtig erklart.

[I.  Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

[ll.  Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 % des

jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des europdischen Patents 2 845 115 (Streitpatent), das
unter Inanspruchnahme der Prioritdt der danischen Patentanmeldung
DK 201270224 vom 2. Mai 2012 am 1. Mai 2013 angemeldet worden ist. Die Ertei-
lung des europaischen Patents ist am 19. Oktober 2016 veroffentlicht worden. Das

in englischer Sprache gefasste Streitpatent ist in Kraft.

Das Deutsche Patent- und Markenamt fuhrt das Streitpatent unter dem Aktenzei-
chen 60 2013 012 957.6. Es tragt die Bezeichnung

,CABLE CHIP SYSTEM”



und in der deutschen Ubersetzung:

+KABELCHIPSYSTEM*

und umfasst in der erteilten Fassung siebzehn Patentansprtiche, die die Klagerin mit
ihrer Nichtigkeitsklage vom 6. Mai 2021 in vollem Umfang angreift.

Der die Vorrichtung betreffende unabhangige Patentanspruch 1 und der das Ver-

fahren betreffende unabhangige Patentanspruch 9 lauten in der erteilten Fassung:

1. A device-specific interface (1, 10, 20) for interfacing
afirstdevice (2) directly to a particular second device
(3, 13, 23) ina voice communications system, where
the device-specific interface (1, 10, 20) is specific to
the particular second device (3, 13, 23) and the sec-
ond device requires particular settings to be used by
the first device when exchanging data with the sec-
ond device, the interface comprising:

- first (1) and second (I, lll, IV) connectors for
releasably connecting the interface to the first
and second devices, respectively;

- an electronic data connection (4) between the
first connector and the second connector;

- an integrated circuit (5, 15, 25) comprising a
memory (6) holding digital information relating
to identification of the particular second device
and relating to particular settings to be used
when exchanging electronic data with the par-
ticular second device via the electronic data con-
nection; and

- adigitaldata interface (7) between thefirstcon-
nector and the integrated circuitenabling the first
device to access the digital information,

wherein

- the digital information comprises settings spe-
cific to the particular second device to be used
by the first device when exchanging electronic
data signals with the second device and wherein
the device-specific interface is adapted to pro-
vide the digital information comprising settings
specific to the particular second device to the
first device thereby enabling the first device to
automatically adapt its settings and/or function-
ality according to the settings specific to the par-
ticular second device,

- the device-specific interface (1, 10, 20} is a
push-to-talk interface and the first device (2) is
a push-to-talk device,

- the electronic data connection of the device-
specific interface is a wire or cable between the
first connector and the second connector, and
- the integrated circuit and the memory are em-
bedded in the wire or cable or in the first or sec-
ond connector so that they are physically part
of the interface.



9. A method for providing, to a first device (2) in a voice
communications system, digital information relating
to a particular second device (3, 13, 23) to be con-
nected to the first device via a device-specific inter-
face (1, 10, 20}, the method comprising:

providing a device-specific interface (1, 10, 20)
comprising:

- first (1) and second (ll, Ill, IV) connectors
for releasably connecting the interface to

the first and second devices, respectively;

-an electronic data connection (4) between
the first connector and the second connec-
tor;

-an integrated circuit (5, 15, 25) comprising
a memory (6) holding digital information re-
lating to identification of the particular sec-
ond device and relating to particular settings
to be used when exchanging electronic data
with the particular second device via the
electronic data connection; and

- adigital data interface (7) between the first
connector and the integrated circuit ena-
bling the first device to access the digital
information;

connecting the first device to the interface via
the first connector; and

providing the digital information to the first de-
vice and applying settings in the first device cor-
responding to particular settings to be used
when exchanging electronic data with the sec-
ond device,

wherein

- the device-specific interface is a push-to-
talk interface and the first device is a push-
to-talk device,

- the electronic data connection of the de-
vice-specific interface is a wire or cable be-
tween the first connector and the second
connector, and

- the integrated circuit and the memory are
embedded in the wire or cable or in the first
or second connector so that they are phys-
ically part of the interface.

Die Patentanspriiche 2 bis 8 sowie 16 und 17 sind unmittelbar oder mittelbar auf
Patentanspruch 1 und die Patentanspriche 10 bis 15 sind unmittelbar oder mittelbar
auf Patentanspruch 9 rtickbezogen; wegen ihres Wortlauts wird auf die Akte ver-

wiesen.

Die Klagerin ist der Ansicht, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollstandig of-
fenbart, dass die Fachperson sie ausfiihren kénne und der Gegenstand des Streit-
patents sei nicht patentfahig. Die Gegenstadnde nach den Anspriichen 1 und 9 seien



gegenuber dem Stand der Technik bereits nicht neu. Darliber hinaus seien auch die
Gegenstande der angegriffenen abhangig formulierten Patentanspriiche neuheits-
schadlich vorweggenommen oder beruhten zumindest nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Die Klagerin stitzt ihr Vorbringen u. a. auf folgende Entgegenhaltungen:

03 US7426585B1

04 WO 2005/033846 A2

O5 WO 2005/031986 A2

06 LINKE, B.; UNRUH, S.: Injection Molding an IC into a Connector
or Consumable Item, Application Note 4717, 3. August 2010,
© 2013 Maxim Integrated Products, Inc., Seiten 1 bis 5

O7 LINKE, B.: Smart Cable Aids Quality Control and Authentication,
Application Note 4623, 15. Oktober 2009, © by Maxim Integrated
Products, Seiten 1 bis 3

08  Ausdruck RLN5880 - IMPREST™ SURVEILLANCE KIT BLACK
der archivierten Internetseite ,http://www.motorola.com/Busi-
ness+Product+and+Services/Accessories/Two-way+Radio+Ac-
ces..." aus dem Internetarchiv ,wayback machine“ vom 6. Januar
2012, 1 Seite

09  Foto des Anschlusses RLN5880 aus Dokument O8, undatiert

010 WO 2011/128489 A1

O11 Ausdruck NEW C-C633-4VPX COM CONTROLLER/REMOTE
SPEAKER MICROPHONE der archivierten Internetseite
»http//www.savox.com/uk/products/push-to-talkcom-control-units
/new-c-c633-4vpx-com-controllerremote-speaker-mic...“ aus dem
Internetarchiv ,wayback machine“ vom 19. November 2011,
1 Seite,

014 Datenblatt Future Technology Devices International Ltd.: TTL-
232R USB to TTL Serial Converter Cable, © 2006, Seiten 1 bis 8



Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 2 845 115 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig

zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, die Klage mit der MalRgabe abzuweisen,

dass das Streitpatent eine der Fassungen der Hilfsantrage 1, 1a, 2 bis
4, 4a, 4b und 5 bis 10, Gberreicht mit Schriftsdtzen vom 30. Mai 2022,
21. Februar 2023 bzw. 19. April 2023, erhalt,

mit der Mal3gabe, dass die Antrage in der numerischen Reihenfolge

und als geschlossene Anspruchssatze gestellt werden.

weiter hilfsweise, die Klage mit der Mal3gabe abzuweisen,

dass das Streitpatent die Fassung des Hilfsantrags 2a, der

nach Hilfsantrag 2 geprtft werden soll, erhalt.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und ist der Auffassung,
die Erfindung sei so deutlich und vollstandig offenbart, dass der Fachmann sie aus-
fuhren kdénne und der Gegenstand gemal den Patentanspriichen 1 und 9 sei gegen-
uber dem Stand der Technik neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Der Gegenstand des Streitpatents sei wenigstens in einer der verteidigten Fassun-

gen nach den eingereichten Hilfsantrdgen schutzfahig.

Den Patentansprichen 1 und 9 nach den Hilfsantragen 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 4a, 4b und
5 bis 10 vom 30. Mai 2022, 21. Februar 2023 bzw. 19. April 2023 und 21. Juni 2023
hat die Beklagte jeweils Merkmale hinzugefiigt bzw. gestrichen (Anderungsfas-

sung):



Hilfsantrag 1

Die nebengeordneten unabhdngigen Anspriche 1 und 9 gemaR Hilfsantrag 1 vom
30. Mai 2022 unterscheiden sich von den erteilten Anspriichen 1 und 9 dadurch, dass die
Beklagte deren Merkmale 1.8 bzw. 9.6 folgendermaRRen erganzt hat (mit unterstrichenen

Hinzuftigungen):

1.8"1 - the device-specific interface (1, 10, 20) is a push-to-talk interface and
the first device (2) is a push-to-talk device, controlling the interfacing

between different communication devices,

9.6 - the device-specific interface is a push-to-talk interface and the first

device is a push-to-talk device, controlling the interfacing between dif-

ferent communication devices,

Hilfsantrag la

Die nebengeordneten unabhangigen Anspriche 1 und 9 gemal} Hilfsantrag la vom
21. Februar 2023 unterscheiden sich von den Anspriichen 1 und 9 gemaR Hilfsantrag 1
dadurch, dass die Beklagte deren Merkmale 1.4.4.2 bzw. 9.3.4.2 jeweils folgendermaf3en

(wortgleich) ergéanzt hat (mit unterstrichener Hinzufligung):

1.4.4.2"12  and relating to particular settings to be used when exchanging elec-
9.3.4.2"12  tronic data with the particular second device via the electronic data

connection, wherein the settings themselves are stored in the

memory (6); and

Hilfsantrag 2

Die nebengeordneten unabhdngigen Anspriche 1 und 9 gemalR Hilfsantrag 2 vom
30. Mai 2022 unterscheiden sich von den Anspriichen 1 und 9 gemaR Hilfsantrag 1

dadurch, dass an deren Ende jeweils das folgende (wortgleiche) Merkmal angefugt ist:

1.11H2/9 92 . the second device is a man worn two-way radio.

Hilfsantrag 2a

Die nebengeordneten unabhangigen Anspriche 1 und 9 gemal} Hilfsantrag 2a aus der
miindlichen Verhandlung vom 21. Juni 2023 unterscheiden sich von den Ansprichen 1 und
9 gemal Hilfsantrag 2 dadurch, dass an deren Ende jeweils das folgende (wortgleiche)

Merkmal angefugt ist:

1.11H2a/9 gHi2a  and - the push-to-talk device is a man worn device.



Hilfsantrag 3

Die nebengeordneten unabhdngigen Anspriche 1 und 9 gemaR Hilfsantrag 3 vom
30. Mai 2022 unterscheiden sich von den erteilten Anspriichen 1 und 9 dadurch, dass deren
Merkmale 1.1 bis 1.5 und 1.10 sowie 9.1, 9.3 und 9.4 bis 9.8 folgendermalRen verandert
gefasst sind (mit Hervorhebung der Ergdnzungen und Streichungen gegeniiber der erteilten
Fassung):

Anspruch 1

1.1"8 A voice communications system with at least two device-specific inter-

faces (1, 10, 20) each for interfacing a first device (2) directly to a par-
ticular one of at least two second devices (3, 13, 23) ina-voice-com-
1.2"%  where each of the device-specific interfaces (1, 10, 20) is specific to

the particular second device (3, 13, 23)

1.3"%  and theeach second device requires particular settings to be used by
the first device when exchanging data with the particular second de-
vice,

1.4%%  theeach interface comprising:

1.5"% - the digital information comprises settings specific to the particular
second device to be used by the first device when exchanging elec-
tronic data signals with the particular second device

1.10"% - the integrated circuit and the memory are embedded in the wire or
cable or in the first or second connector so that they are physically part
of the particular interface.

Anspruch 9
9.1"3 A method for providing, to a first device (2) in a voice communications
system, digital information relating to a particular one of at least two
second devices (3, 13, 23)

9.3"3  providing at least two device-specific interfaces (1, 10, 20) each com-

prising:



9.4"2  connecting the first device to the particular interface via the first con-
nector; and

9.5"2  providing the digital information to the first device and applying settings
in the first device corresponding to particular settings to be used when
exchanging electronic data with the particular second device, wherein

9.6 - theeach device-specific interface is a push-to-talk interface and the
first device is a push-to-talk device,

9.7"2 - the electronic data connection of theeach device-specific interface is
a wire or cable between the first connector and the second connector,
and

9.8 - the integrated circuit and the memory are embedded in the wire or
cable or in the first or second connector so that they are physically part
of the particular interface.

Hilfsantrag 4

Die nebengeordneten unabh&ngigen Anspriche 1 und 9 gemald Hilfsantrag 4 vom
30. Mai 2022 unterscheiden sich von den Ansprichen 1 und 9 gemaR Hilfsantrag 3
dadurch, dass deren Merkmale 1.8 und 9.6" jeweils durch die (wortgleiche) Konkretisie-

rung gemalf Hilfsantrag 1 erganzt ist:

1.8H4/9 654 .. controlling the interfacing between different communication

devices,

und an deren Ende jeweils das folgende (wortgleiche) Merkmale angefugt hat:

1.1174/9.9H4 and - the second devices are different devices and are selected

from the group consisting of: a radio, an intercom, a mobile

phone, an external PTT device, a computer, a video recorder or

acamera.

Hilfsantrag 4a

Die nebengeordneten unabhangigen Anspriche 1 und 9 gemal Hilfsantrag 4a vom
19. April 2023 unterscheiden sich von den erteilten Anspriichen 1 und 9 dadurch, dass
mehrere Merkmale folgendermal3en verandert gefasst sind (vollstdndige Anspriiche 1 und

9 mit Hervorhebung der Ergdnzungen und Streichungen gegeniber der erteilten Fassung):



Anspruch 1

1.1Hi4a

1.2Hi4a

1_3Hi4a

1_4Hi4a
1.4.1H14a
1.4.2
143
144

1.4.4.1H14a

1.4.4.2H14a

145

wherein
1_5Hi4a

1_6Hi4a

-10 -

A voice communications system comprising a first and a second de-

vice-specific interface (1, 10, 20) for interfacing a first device (2) di-
rectly to a particular first and a particular second device (3, 13, 23)

where each of the first and a second device-specific interfaces (1,

10, 20) is specific to the respective particular second device (3, 13,
23)

and theeach second device requires particular settings to be used
by the first device when exchanging data with the particular second
device,

the-each device-specific interface comprising:

- first (1) and second (ll, I, 1V) connectors for releasably connecting
the device-specific interface to the first and respective second de-
vices;respectively;

- an electronic data connection (4) between the first connector and

the second connector;

- an integrated circuit (5, 15, 25)

comprising a memory (6)

holding digital information relating to identification of the particular
respective second device

and relating to particular settings to be used when exchanging elec-
tronic data with the particular respective second device via the elec-
tronic data connection; and

- a digital data interface (7) between the first connector and the in-
tegrated circuit enabling the first device to access the digital infor-

mation,

- the digital information comprises settings specific to the particular
respective second device to be used by the first device when ex-

changing electronic data signals with the particular respective sec-

ond device
and wherein the device-specific interface is adapted to provide the
digital information comprising settings specific to the particular re-

spective second device to the first device



1.7Hi4a

1.8Hi4a

1.9Hi4a

1_10Hi4a

1_11Hi4a

Anspruch 9

9_1Hi4a

9_2Hi4a

9_3Hi4a

9.3.1M4a

9.3.2

9.3.3
9.34
9.3.4.114a
9.3.4.2"4a

-11 -

thereby enabling the first device to automatically adapt its settings
and/or functionality according to the settings specific to the particu-
lar respective second device,

- the-at least one of the first and second device-specific interfaces

(1, 10, 20) is a push-to-talk interface and the first device (2) is a
push-to-talk device,

- the electronic data connection of theeach device-specific interface
is a wire or cable between the first connector and the second con-
nector,-and

- the integrated circuit and the memory are embedded in the wire or
cable or in the first or second connector so that they are physically

part of the particular respective device-specific interface, and-

- the first device-specific interface (1, 10, 20) is connecting the first
device (2) and the first second device (3, 13, 23) and the second
device-specific interface (1, 10, 20) is connecting the first device (2)

to the second second device (3, 13, 23).

A method for providing, to a first device (2) in a voice communica-
tions system, digital information relating to a particular first and sec-
ond second device (3, 13, 23)

to be connected to the first device via a first and second device-

specific interface (1, 10, 20), respectively, the method comprising:

providing athe first and second device-specific interface (1, 10, 20)

comprising:

- first (1) and second (ll, I, 1V) connectors for releasably connecting
theeach interface to the first and respective second devices,+espee-
tively,

- an electronic data connection (4) between the first connector and
the second connector;

- an integrated circuit (5, 15, 25) comprising

a memory (6) holding digital information

relating to identification of the particular respective second device
and relating to particular settings to be used when exchanging elec-
tronic data with the particular respective second device via the elec-

tronic data connection; and



-12 -

9.3.5 - a digital data interface (7) between the first connector and the in-
tegrated circuit enabling the first device to access the digital infor-
mation;

9.4H4a connecting the first device to the first and second interface via the

their first connector; and

9.5H4a providing the respective digital information to the first device and
applying respective settings in the first device corresponding to par-
ticular settings to be used when exchanging electronic data with the
particular second device, wherein

9.6H14a - at least one of the device-specific interfaces is a push-to-talk inter-
face and the first device is a push-to-talk device,

9.7Hi4a - the electronic data connection of theeach device-specific interface
is a wire or cable between the respective first connector and the
second connector, and

9.8Hi4a - the integrated circuit and the memory are embedded in the respec-
tive wire or cable or in the respective first or second connector so
that they are physically part of the respective interface, and wherein-

9.10QMHa - the first device-specific interface (1, 10, 20) is connecting the first
device (2) and the first second device (3, 13, 23) and the second
device-specific interface (1, 10, 20) is connecting the first device (2)

to the second second device (3, 13, 23).

Hilfsantrag 4b

Die nebengeordneten unabhangigen Anspriche 1 und 9 gemal Hilfsantrag 4b vom
19. April 2023 unterscheiden sich von den erteilten Anspriichen 1 und 9 dadurch, dass
mehrere Merkmale folgendermaf3en verandert gefasst sind (vollstdndige Anspriiche 1 und

9 mit Hervorhebung der Ergdnzungen und Streichungen gegeniber der erteilten Fassung):
Anspruch 1

1.1H4b A voice communications system comprising a first and a second de-

vice-specific interface (1, 10, 20) for interfacing a first device (2) directly
to a particular second device (3, 13, 23) ira-veoice-communications

Setnnn,
1.2"4b where each of the first and a second device-specific interfaces (1, 10,

20) is specific to the particular second device (3, 13, 23)



13

1.4Hi4b

1.4.1M4b

1.4.2

143

144

1441

1442

1.45

wherein

15

1.6

1_7Hi4b

1_8Hi4b

1_9Hi4b

1_10Hi4b

-13 -

and the second device requires particular settings to be used by the
first device when exchanging data with the second device,

the-each device-specific interface comprising:

- first (1) and second (I, 1, IV) connectors for releasably connecting

the device-specific interface to the first and second device, respec-

tively;

- an electronic data connection (4) between the first connector and the
second connector;

- an integrated circuit (5, 15, 25)

comprising a memory (6)

holding digital information relating to identification of the particular sec-
ond device

and relating to particular settings to be used when exchanging elec-
tronic data with the particular second device via the electronic data
connection; and

- a digital data interface (7) between the first connector and the inte-
grated circuit enabling the first device to access the digital information,

- the digital information comprises settings specific to the particular
second device to be used by the first device when exchanging elec-
tronic data signals with the second device

and wherein the device-specific interface is adapted to provide the dig-
ital information comprising settings specific to the particular second de-
vice to the first device

thereby enabling the first device to automatically adapt its settings
andler functionality according to the settings specific to the particular
second device,

- the-each device-specific interface (1, 10, 20) is a push-to-talk inter-
face and the first device (2) is a push-to-talk device,

- the electronic data connection of theeach device-specific interface is
a wire or cable between the first connector and the second connector,
and

- the integrated circuit and the memory are embedded in the wire or
cable or in the first or second connector so that they are physically part

of the particular respective device-specific interface, and-




1.11Hi4b

Anspruch 9

9.1

9.2

9_3Hi4b

9.3.1HMp

9.3.2

9.3.3

9.34

9.34.1

9.34.2

9.35

9_4Hi4b

9_5Hi4b

9'6Hi4b

-14 -

- the digital information, comprising settings of the first device-specific

interface, enables the first device to automatically adapt its functionality

according to first settings or functionality, and the digital information,

comprising settings of the second device-specific interface, enables

the first device to automatically adapt its functionality according to sec-

ond settings or functionality, whereby the functionality of the first device

and the second device is changed by changing the device-specific in-

terface between the first device and the second device.

A method for providing, to a first device (2) in a voice communications
system, digital information relating to a particular second device (3, 13,
23)

to be connected to the first device via a device-specific interface (1, 10,
20), the method comprising:

providing a first and second device-specific interface (1, 10, 20) com-

prising:

- first (1) and second (lI, 1, IV) connectors for releasably connecting
theeach interface to the first and second devices, respectively;

- an electronic data connection (4) between the first connector and the
second connector;

- an integrated circuit (5, 15, 25) comprising

a memory (6) holding digital information

relating to identification of the particular second device

and relating to particular settings to be used when exchanging elec-
tronic data with the particular second device via the electronic data
connection; and

- a digital data interface (7) between the first connector and the inte-
grated circuit enabling the first device to access the digital information;

connecting the first device to the one of the first and second device-

specific interface via the-its first connector; and

providing the digital information of the connected device-specific inter-

face to the first device and applying settings in the first device corre-
sponding to particular settings to be used when exchanging electronic
data with the second device, wherein

- theeach device-specific interface is a push-to-talk interface and the

first device is a push-to-talk device,
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9.7H14b - the electronic data connection of theeach device-specific interface is
a wire or cable between the respective first connector and the second
connector, and

9.8H14b - the integrated circuit and the memory are embedded in the respective
wire or cable or in the respective first or second connector so that they
are physically part of the respective interface, and wherein-

9.10414b _ the digital information, comprising settings of the first device-specific

interface, enables the first device to automatically adapt its functionality

according to first settings or functionality, and the digital information,

comprising settings of the second device-specific interface, enables

the first device to automatically adapt its functionality according to sec-

ond settings or functionality, whereby the functionality of the first de-

vice and the second device is changed by changing the device-spe-

cific interface between the first device and the second device.

Hilfsantrag 5

Die nebengeordneten unabh&ngigen Anspriche 1 und 9 gemald Hilfsantrag 5 vom
30. Mai 2022 unterscheiden sich von den erteilten Anspriichen 1 und 9 dadurch, dass in

den Merkmalen 1.10 bzw. 9.8 jeweils zwei (wortgleiche) Alternativen gestrichen sind:

1.10"5/9.8"5 - the integrated circuit and the memory are embedded in the wire
or cable erinthefirstorsecond-connector so that they are phys-
ically part of the interface.

Hilfsantrag 6

Die nebengeordneten unabh&ngigen Anspriche 1 und 9 gemald Hilfsantrag 6 vom
30. Mai 2022 unterscheiden sich von den Ansprichen 1 und 9 nach Hilfsantrag 5 dadurch,
dass in den Merkmalen 1.10"%/9.8"5 jeweils eine weitere (wortgleiche) Alternative gestri-

chen ist;

1.10"6/9.8"6 - the integrated circuit and the memory are embedded in the wire
or cable erin-thefirstorsecond-connector so that they are phys-

ically part of the interface.
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Hilfsantrag 7

Die nebengeordneten unabhdngigen Anspriche 1 und 9 gemaR Hilfsantrag 7 vom
30. Mai 2022 unterscheiden sich von den Ansprichen 1 und 9 gemaR Hilfsantrag 6
dadurch, dass an deren Ende jeweils das folgende (wortgleiche) Merkmal angefugt ist:

1.11H7/9.997 and - the integrated circuit is a microprocessor or a digital signal

processor.

Hilfsantrag 8

In den nebengeordneten unabhangigen Anspriiche 1 und 9 gemal Hilfsantrag 8 vom
21. Februar 2023 ist das Merkmal 1.11"7/9.9"7 des Hilfsantrags 7 um weitere Konkretisie-
rungen erganzt, so dass sie sich von den erteilten Anspriichen 1 und 9 dadurch unterschei-
den, dass an deren Ende jeweils das folgende (wortgleiche) Merkmal angeflgt ist:

1.11H18/9 98 and - the integrated circuit is a microprocessor or a digital signal

processor, hence the integrated circuit is an electronic pro-

cessing unit, which is connected to access and to process data

transmitted in the electronic data connection between the first

connector and the second connector, thereby the device-specific

interface (1, 10, 20) not only transmits electronic data signals be-

tween the first and second devices but also reacts upon these

signals, interferes with these signals and changes these signals.

Hilfsantrag 9

Der Hilfsantrag 9 vom 21. Februar 2023 stellt eine Kombination der Hilfsantrage 6 und 8
dar, da gegentber den Ansprichen 1 und 9 der erteilten Fassung in den Merkmalen 1.10
bzw. 9.8 jeweils drei von vier Alternativen gestrichen sind (Merkmal 1.10"6/9.8"¢) und an

deren Ende jeweils das Merkmal 1.11118/9.9H18 angefiigt ist.

Hilfsantrag 10

Der Hilfsantrag 10 vom 21. Februar 2023 stellt eine Kombination der Hilfsantrage 9 und
la dar, da gegenuber den Anspriichen 1 und 9 nach Hilfsantrag 9 jeweils die ergénzt

gefassten (wortgleichen) Merkmale 1.4.4.2"112bzw. 9.3.4.2112 gufgenommen sind.

Die Klagerin tritt auch den Hilfsantrdgen entgegen und sieht auch die Gegenstande

nach den Patentanspriichen 1 und 9 in der Fassung der jeweiligen Hilfsantrage als
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nicht patentfahig an. Darlber hinaus seien die Gegenstande der Patentanspriiche
1 und 9 nach den Hilfsantragen auch mit den hinzugefligten Merkmalen nicht neu

und nicht erfinderisch.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis vom 23. Marz 2022 zugeleitet und hierin

Fristen zur Stellungnahme gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen
den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen, das Protokoll der mindli-
chen Verhandlung vom 21. Juni 2023 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug ge-

nommen.

Entscheidungsgrinde

A.

Auf die zulassige Klage ist das Streitpatent in vollem Umfang fur nichtig zu erklaren.
Denn insoweit ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit
gemal Art. Il 86 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m.
Art. 52, 56 EPU gegeben. Auch in den Fassungen nach den Hilfsantragen 1, 1a, 2,
2a, 3, 4, 4a, 4b und 5 bis 10 erweist sich das Streitpatent nicht als schutzfahig.

Zum Gegenstand des Streitpatents, zur Aufgabe, zum Fachmann und

zur Auslegung

1. Das Streitpatent betrifft Kommunikationssysteme, fir die vordefinierte gemein-
same Standards flr die Verbindung, ldentifikation und Kommunikation zwischen
Geraten bzw. Einrichtungen fehlen. Insbesondere betrifft es eine gerate- bzw. vor-
richtungsspezifische Schnittstelle zwischen Einrichtungen in einem solchen Sys-

tem, die Hot Swapping (Austausch von Komponenten ohne Systemunterbrechung)
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und Hot Plugging (Hinzufigen von Komponenten zur Erweiterung des Systems
ohne Systemunterbrechung) von Einrichtungen ermdglicht (Streitpatentschrift, Ab-
satz 0001).

Laut Streitpatent ist bei der digitalen Datenkommunikation zwischen Computern und
elektronischen Geraten sowohl die Verbindung als auch das Detektieren eines
neuen Gerats in einem System eine Reihe von Schnittstellenstandards wie z. B.
USB und FireWire bekannt, die sowohl den Stecker der Schnittstelle als auch das
zu verwendende Kommunikationsprotokoll spezifizieren. Diese Standards hétten zu
umfangreichen Moglichkeiten fir Hot Swapping und Hot Plugging gefuihrt (Absatz
0002).

Fur Sprachkommunikationsgerate wie Funkgeréate, Sprechanlagen oder Telefone,
sei die Schnittstelle mit Peripheriegeraten (hier z. B. Headsets oder Push-to-Talk
(PTT)-Geréate) jeweils speziell fur eine Marke und einen Geratetyp entwickelt wor-
den. Das bedeute, dass der Benutzer fiir die gesamte Lebensdauer des Gerats an
eine Konfiguration ,gebunden” sei. Wenn ein anderes Funkgeréat oder Mobiltelefon
benotigt werde, sei in der Regel auch ein neues Peripheriegerat erforderlich. Somit
sei Hot Swapping oder ein Austausch generell nicht mdglich. Mit der zunehmenden
Rechenleistung seien bei vielen Sprachkommunikationsgeraten neue Funktionen
und Anforderungen hinzugekommen, was bedeute, dass Standardanschliisse (Ste-
cker/Buchse) nicht mehr ausreichen, da viele Gerate unterschiedliche Anschluss-
madglichkeiten hatten. Daher misse ein Headset oder PTT-Geréat an das jeweilige
Funksystem angepasst werden, an das es angeschlossen wird, sonst funktioniere
das System nicht zufriedenstellend und die Kommunikation sei nicht klar und unver-
zerrt. Bei herkdmmlichen Lésungen kénne PTT nur mit Spezifikationen von Funk-
geraten zusammenpassen, die im Voraus bekannt seien. Auch in anderen techni-
schen Bereichen, in denen Peripheriegeréate von verschiedenen Herstellern ange-
schlossen werden sollen und noch keine Norm vereinbart wurde, stehe man vor
ahnlichen Herausforderungen (Absatze 0003 bis 0006).

Daher ware eine verbesserte Art und Weise der Verbindung von Peripheriegeraten

mit Komponenten laut Streitpatent dort vorteilhaft, wo es keine Standards fur die
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Verbindung und Kommunikation gabe, wie sonst z. B. bei Plug-and-Play-Schnitt-
stellen wie USB oder FireWire. Insbhesondere wére ein Anschluss von Peripherie-
geraten vorteilhaft, der eine automatische Konfiguration des Peripheriegerats an die
Komponente erméglicht (Absatz 0010).

Ein Ziel des Streitpatents ist es daher, eine vorrichtungsspezifische Schnittstelle
zwischen einer ersten und einer zweiten Einrichtung in einem System, wie einem
Sprachkommunikationssystem bereitzustellen, die Hot Swapping und Hot Plugging
auch zwischen Einrichtungen mdoglich macht, die keinen vordefinierten Standard
hatten oder nicht fur die Verbindung vorbereitet, angepasst oder konfiguriert seien.
Weitere Ziele sind laut Streitpatent, ein entsprechendes Verfahren zum Bereitstel-
len von Informationen an die erste Einrichtung, die es diesem erlauben die zweite
Einrichtung zu identifizieren und/oder sich an diese anzupassen um Hot Swapping
oder Hot Plugging zu erméglichen sowie entsprechende verschiedene Verwendun-
gen einer vorrichtungsspezifischen Schnittstelle zwischen einer ersten und einer
zweiten Einrichtung bereitzustellen, welche digitale Informationen tber die zweite
Einrichtung enthalte (Abséatze 0011 bis 0013).

2.  Zustandiger Fachmann ist ein einen Ingenieur (FH) bzw. Bachelor der Fach-
richtung Elektrotechnik mit mehrjéahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Sprachkom-
munikationssysteme, dem entsprechende gangige Schnittstellentechnologien und

Ubertragungsprotokolle bekannt sind.

3. Das Streitpatent weist insgesamt 17 Patentanspriiche auf. Der Vorrichtungs-
anspruch 1 sowie der Verfahrensanspruch 9 sind unabhéangige, die Vorrichtungs-
anspriiche 8, 16 und der Verwendungsanspruch 17 sind nebengeordnete, aber ab-
hangige Anspriche. Die Unteranspriiche 2 bis 7 und 10 bis 15 sind direkt oder indi-
rekt auf die Anspriiche 1 bzw. 9 riickbezogen. Mit der Nichtigkeitsklage werden alle
Anspriuche angegriffen.
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Die nachfolgenden Ausfuhrungen erfolgen anhand der von der Klagerin vorgeschla-
genen und von den Parteien verwendeten Merkmalsgliederung der nebengeordne-
ten Patentanspriche 1, 8, 9, 16 und 17. Die mal3gebliche englischsprachige Fas-
sung ist der Streitpatentschrift enthommen:

Anspruch 1

1.1 A device-specific interface (1, 10, 20) for interfacing a first device
(2) directly to a particular second device (3, 13, 23) in a voice
communications system,

1.2 where the device-specific interface (1, 10, 20) is specific to the
particular second device (3, 13, 23)

1.3 and the second device requires particular settings to be used by
the first device when exchanging data with the second device,

1.4 the interface comprising:

1.4.1 -first(l) and second (ll, Ill, IV) connectors for releasably connect-
ing the interface to the first and second devices, respectively;

1.4.2 - an electronic data connection (4) between the first connector
and the second connector;

1.4.3 - anintegrated circuit (5, 15, 25)

1.4.4 comprising a memory (6)

1.4.4.1 holding digital information relating to identification of the particu-
lar second device

1.4.4.2 and relating to particular settings to be used when exchanging
electronic data with the particular second device via the elec-
tronic data connection; and

1.45 - adigital data interface (7) between the first connector and the
integrated circuit enabling the first device to access the digital
information,

wherein

15 - the digital information comprises settings specific to the partic-
ular second device to be used by the first device when exchang-
ing electronic data signals with the second device
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and wherein the device-specific interface is adapted to provide
the digital information comprising settings specific to the particu-
lar second device to the first device

thereby enabling the first device to automatically adapt its set-
tings and/or functionality according to the settings specific to the
particular second device,

- the device-specific interface (1, 10, 20) is a push-to-talk inter-
face and the first device (2) is a push-to-talk device,

- the electronic data connection of the device-specific interface is
a wire or cable between the first connector and the second con-
nector, and

- the integrated circuit and the memory are embedded in the wire
or cable or in the first or second connector so that they are phys-

ically part of the interface.

A first device (2) for being connected to a second device (3, 13,
23) in a voice communication system via the device-specific in-
terface (1, 10, 20) according to any of claims 1 - 7, the first device
comprising:

- an interface connector (I') for connecting releasably with the first
connector (I) of the interface; and

- an electronic processor (8) for retrieving the digital information
in the memory (6) of the interface via the digital data interface (7)
and for applying the retrieved digital information in determining

how to communicate with the second device.

A method for providing, to a first device (2) in a voice communi-
cations system, digital information relating to a particular second
device (3, 13, 23)

to be connected to the first device via a device-specific interface
(1, 10, 20), the method comprising:

providing a device-specific interface (1, 10, 20) comprising:
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- first (1) and second (ll, 111, IV) connectors for releasably connect-
ing the interface to the first and second devices, respectively;

- an electronic data connection (4) between the first connector
and the second connector;

- an integrated circuit (5, 15, 25) comprising

a memory (6) holding digital information

relating to identification of the particular second device

and relating to particular settings to be used when exchanging
electronic data with the particular second device via the elec-
tronic data connection; and

- a digital data interface (7) between the first connector and the
integrated circuit enabling the first device to access the digital
information;

connecting the first device to the interface via the first connector;
and

providing the digital information to the first device and applying
settings in the first device corresponding to particular settings to
be used when exchanging electronic data with the second de-
vice, wherein

- the device-specific interface is a push-to-talk interface and the
first device is a push-to-talk device,

- the electronic data connection of the device-specific interface is
a wire or cable between the first connector and the second con-
nector, and

- the integrated circuit and the memory are embedded in the wire
or cable or in the first or second connector so that they are phys-

ically part of the interface.

Anspruch 16

16.1

16.2

A device assembly comprising a device-specific interface ac-
cording to any one of claims 1 - 7

and a first device according to claim 8
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16.3 to be connected to the interface via the first connector (I) and the

interface connector (I').

Anspruch 17
17.1  Use of a device-specific interface according to any one of claims
1 - 7 holding digital information
17.2  allowing a first device according to claim 8 to identify
17.3 and adapt to a particular second device
17.4  when the first and second devices are connected via the interface

in a system.

Die deutsche Fassung basiert auf den deutschsprachigen Ansprichen der Streitpa-
tentschrift, wobei in den Merkmalen 1.4.4.2 und 9.3.4.2, die der maf3geblichen eng-
lischsprachigen Fassung ,via the electronic data connection“ entsprechende Uber-
setzung durch die korrigierte Formulierung ,uber die elektronische Datenverbin-
dung" ersetzt wurde, welche Uber den bestimmten Artikel und den identischen Wort-
laut auch die korrekte Verbindung zum Merkmal 1.4.2 bzw. 9.3.2 wieder herstellt.
Zudem sind weitere Anderungen in der folgenden Merkmalsgliederung wegen of-
fensichtlicher Ubersetzungsfehler oder aus Griinden der Klarstellung erfolgt. In ei-
ner in diesem Sinne korrigierten Fassung der deutschen Ubersetzung gemaR
Streitpatent lauten die erteilten Patentanspriche 1, 8, 9, 16 und 17 jeweils mit
entsprechender Gliederung wie folgt (Anderungen durch den Senat durch Unter-

streichung hervorgehoben):

Anspruch 1

1.1 Vorrichtungsspezifische Schnittstelle (1, 10, 20) zur direkten Ver-
bindung einer ersten Einrichtung (2) mit einer bestimmten zwei-
ten Einrichtung (3, 13, 23) in einem Sprachkommunikationssys-
tem,

1.2 wobei die vorrichtungsspezifische Schnittstelle (1, 10, 20) spezi-
fisch fur die bestimmte zweite Einrichtung (3, 13, 23) ist,
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und wobei die zweite Einrichtung spezielle Einstellungen erfor-
dert, um von der ersten Einrichtung genutzt zu werden, wenn Da-
ten mit der zweiten Einrichtung ausgetauscht werden,

wobei die Schnittstelle umfasst:

- erste (I) und zweite (ll, I, IV) Verbinder, um die Schnittstelle
jeweils I6sbar mit der ersten und der zweiten Einrichtung zu ver-
binden;

- eine elektronische Datenverbindung (4) zwischen dem ersten
Verbinder und dem zweiten Verbinder;

- eine integrierte Schaltung (5, 15, 25),

die einen Speicher (6) umfasst,

der digitale Information beinhaltet, die die Identifikation der be-
stimmten zweiten Einrichtung betreffen,

und die bestimmten Einstellungen betrifft, die bendtigt werden,
wenn elektronische Daten mit der bestimmten zweiten Einrich-

tung Uber die elektronische Datenverbindung ausgetauscht wer-

den; und
- eine digitale Datenschnittstelle (7) zwischen dem ersten Ver-
binder und der integrierten Schaltung, so dass die erste Einrich-

tung in die Lage versetzt wird, auf die digitale Information zuzu-

greifen,

- diese digitale Information die Einstellungen umfasst, die fur die
bestimmte zweite Einrichtung spezifisch sind, und die von der
ersten Einrichtung genutzt werden, wenn elektronische Daten-
signale mit der zweiten Einrichtung ausgetauscht werden,

und wobei die vorrichtungsspezifische Schnittstelle in der Lage
ist, um diese digitale Information der ersten Einrichtung zur Ver-
fugung zu stellen, die die Einstellungen umfasst, die spezifisch

fur die bestimmte zweite Einrichtung sind,
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wodurch die erste Einrichtung automatisch in die Lage versetzt
wird, ihre Einstellungen und/oder ihre Funktionalitat entspre-
chend den Einstellungen, die fur die bestimmte zweite Einrich-
tung spezifisch sind, anzupassen,

- die vorrichtungsspezifische Schnittstelle (1, 10, 20) eine Push-
to-Talk-Schnittstelle und die erste Einrichtung (2) ein Push-to-
Talk-Gerat ist,

- die elektronische Datenverbindung der vorrichtungsspezifi-
schen Schnittstelle eine Leitung oder ein Kabel zwischen dem

ersten Verbinder und dem zweiten Verbinder ist, und

- die integrierte Schaltung und der Speicher in der Leitung oder
dem Kabel oder dem ersten oder zweiten Verbinder eingebettet
sind, so dass diese koérperliche Teile der Schnittstelle sind.

Erste Einrichtung (2), die mit einer zweiten Einrichtung (3, 13, 23)
in einem Sprachkommunikationssystem mittels der vorrichtungs-
spezifischen Schnittstelle (1, 10, 20) nach irgendeinem der An-
spruche 1 bis 7 verbunden ist, wobei die erste Einrichtung um-
fasst:

- einen Schnittstellenverbinder (I'), der [6sbar mit dem ersten Ver-
binder (I) der Schnittstelle verbindbar ist; und

- einen elektronischen Prozessor (8), der die digitale Information
in dem Speicher (6) der Schnittstelle mittels der digitalen Daten-
schnittstelle (7) ausliest und der die ausgelesene digitale Infor-
mation anwendet, um zu bestimmen, wie mit der zweiten Einrich-

tung kommuniziert wird.

Verfahren zur Ubermittlung von digitaler Information, die eine be-
stimmte zweite Einrichtung (3, 13, 23) betrifft, an eine erste Ein-

richtung (2) in einem Sprachkommunikationssystem,
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wobei die zweite Einrichtung mit der ersten Einrichtung mittels
einer vorrichtungsspezifischen Schnittstelle (1, 10, 20) verbun-

den werden soll, wobei das Verfahren umfasst:

Vorsehen einer vorrichtungsspezifischen Schnittstelle (1, 10,

20), umfassend:

- erste (I) und zweite (ll, I, IV) Verbinder, um die Schnittstelle
jeweils |@sbar mit der ersten und der zweiten Einrichtung zu ver-

binden;

- eine elektronische Datenverbindung (4) zwischen dem ersten

Verbinder und dem zweiten Verbinder;
- eine integrierte Schaltung (5, 15, 25),

die einen Speicher (6) umfasst, der digitale Information beinhal-
tet,

die die Identifikation der bestimmten zweiten Einrichtung betref-

fen,

und die bestimmte Einstellungen betrifft, die bendtigt werden,
wenn elektronische Daten mit der bestimmten zweiten Einrich-

tung Uber die elektronische Datenverbindung ausgetauscht wer-

den; und

- eine digitale Datenschnittstelle (7) zwischen dem ersten Ver-
binder und der integrierten Schaltung, so dass die erste Einrich-

tung in die Lage versetzt wird, auf die digitale Information zuzu-
areifen;

Verbinden der ersten Einrichtung mit der Schnittstelle mittels des

ersten Verbinders; und

Ubermittlung der digitalen Information an die erstea Einrichtung
und Anwendung der Einstellungen in der ersten Einrichtung, ent-
sprechend den bestimmten Einstellungen, die benutzt werden
sollen, wenn elektronische Daten mit der zweiten Einrichtung

ausgetauscht werden, wobei
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9.6 - die vorrichtungsspezifische Schnittstelle eine Push-to-Talk-

Schnittstelle ist und die erste Einrichtung ein Push-to-Talk-Gerat

ist,

9.7 - die elektronische Datenverbindung der vorrichtungsspezifi-
schen Schnittstelle eine Leitung oder Kabel zwischen dem ersten

Verbinder und dem zweiten Verbinder ist, und

9.8 - die integrierte Schaltung und der Speicher in der Leitung oder
in dem Kabel oder in dem ersten oder zweiten Verbinder einge-

bettet sind, so dass diese kérperliche Teile der Schnittstelle sind.

Anspruch 16

16.1  Vorrichtungsanordnung mit einer vorrichtungsspezifischen
Schnittstelle nach irgendeinem der Anspruche 1 bis 7

16.2 und mit einer ersten Einrichtung nach Anspruch 8,

16.3  um mit der Schnittstelle mittels des ersten Verbinders (1) und dem

Schnittstellenverbinder (I') verbunden zu werden.

Anspruch 17

17.1  Verwendung einer vorrichtungsspezifischen Schnittstelle nach

einem der Anspriche 1 bis 7, die digitale Information bereithélt,

17.2  so dass eine erste Einrichtung nach Anspruch 8 in die Lage ver-

setzt wird, eine zweite Einrichtung zu identifizieren
17.3  und sich daran anzupassen,

17.4 wenn die erste und die zweite Einrichtung mittels der Schnitt-

stelle in einem System verbunden sind.

4. Der vorstehend definierte zustandige Fachmann versteht die Gegenstande
dieser Anspriiche sowie deren Merkmale und Begriffe wie folgt, wobei auf den Vor-
richtungsanspruch 1 abgestellt wird und die Auslegungen ebenso fir das Verfahren

nach Patentanspruch 9 gelten:
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4.1  Die vorrichtungsspezifische Schnittstelle nach Anspruch 1 des Streitpatents,
die eine erste mit einer ,bestimmten” (,particular) zweiten Einrichtung in einem
Sprachkommunikationssystem direkt verbinden soll, setzt sich folgendermalf3en aus

ihren ,korperlichen Teilen® (,physically part of ...”) zusammen:

a) Die vorrichtungsspezifische Schnittstelle 1 (,device-specific interface”)
(Merkmale 1.1 und 1.4), bei der es sich um eine Push-to-Talk-Schnitt-
stelle (,Sprechtastenschnittstelle*) (Merkmal 1.8) handelt, umfasst:

b) erste (I) und zweite (ll, Ill, 1V) Verbinder (,connector”; ,Anschluss”)
(Merkmal 1.4.1),

c) eine elektronische Datenverbindung 4 zwischen diesen Verbindern
(Merkmal 1.4.2), die als Leitung (,wire“) oder Kabel (,cable) ausgebil-
det ist (Merkmal 1.9),

d) eineintegrierte Schaltung 5, die einen Speicher 6 umfasst (Merkmale
1.4.3 und 1.4.4) und in der Leitung oder dem Kabel, alternativ in einem
der beiden Verbinder (Merkmal 1.10) eingebettet sein kann, und

e) eine digitale Datenschnittstelle 7 zwischen dem ersten Verbinder und
der integrierten Schaltung (Merkmal 1.4.5).

Ein Ausfuhrungsbeispiel der vorrichtungsspezifischen Schnittstelle nach An-
spruch 1 ist in Figur 1 schematisch dargestellt und in den zugehérigen Beschrei-
bungsteilen in den Absatzen 0044 bis 0046 beschrieben.

integrated data 1 device-specific
circuit / IC interface interface

I1 | comnector]

Fig. 1

Ausschnitt aus Figur 1 der Streitpatentschrift mit Ergdnzungen durch den Senat
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Die vorrichtungsspezifische Schnittstelle wird durch die weiteren funktionellen
Merkmale 1.2, 1.3, 1.4.4.1, 1.4.4.2 und 1.5 bis 1.7 folgendermal3en naher be-

stimmt:

(i) Die vorrichtungsspezifische Schnittstelle ist spezifisch fur die be-
stimmte zweite Einrichtung (Merkmal 1.2), welche spezielle Einstel-
lungen erfordert, um von der ersten Einrichtung fir den Datenaus-
tausch genutzt werden zu kénnen (Merkmal 1.3),

(i) der Speicher der integrierten Schaltung speichert digitale Informa-
tionen

(i) zur Identifikation der zweiten Einrichtung (Merkmal 1.4.4.1), und

(iv) bezogen auf bestimmte Einstellungen fur den Datenaustausch tuber
die elektronische Datenverbindung (Merkmal 1.4.4.2),

i. wobei die digitalen Informationen fir die zweite Einrichtung
spezifisch sind (Merkmal 1.5),
ii. der ersten Einrichtung zur Verfigung gestellt werden (Merkmal
1.6), und
iii. die erste Einrichtung in die Lage versetzen, ihre Einstellungen
und/oder ihre Funktionalitéat entsprechend anzupassen (Merk-
mal 1.7), und

(v) die digitale Datenschnittstelle zwischen dem ersten Verbinder und

der integrierten Schaltung es ermdglicht, dass die erste Einrichtung

auf die digitalen Informationen zugreifen kann (Merkmal 1.4.5).

Im Flussdiagramm der Figur 2 und den zugehérigen Beschreibungsteilen in den
Absatzen 0047 bis 0050 ist ein Verfahren zum Bereitstellen digitaler Informationen
beziglich der zweiten Vorrichtung flr die erste Vorrichtung tber die vorrichtungs-
spezifische Schnittstelle gemald einer Ausfihrungsform der Erfindung veranschau-
licht:
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Connect interface to first
(and second) device

Upload infor- Retrieve
mation to settings
first device based on ID
Configure Establish digital link
first device > between first and
second device

A 4

Transmit Access and
electronic [ process
signals signal

Figur 2 der Streitpatentschrift

4.1.1 vorrichtungsspezifische Schnittstelle, Sprachkommunikationssystem,

erste und zweite Einrichtung; Merkmale 1.1 und 1.10

Eine Schnittstelle (,interface") ist allgemein ein Teil eines Kommunikationssys-
tems, welche dem Austausch von Informationen zwischen eigenstandigen Kompo-
nenten dient. Bei Hardwareschnittstellen in der Computertechnik wird durch Indust-
rienormen sichergestellt, dass beispielsweise ein PC ein offenes System ist, das
aus Komponenten verschiedener Hersteller zusammengesetzt und bei Bedarf
durch weitere Komponenten ergénzt werden kann. Beispiele dafir sind USB und
FireWire, wie im Streitpatent mehrfach erwahnt (Streitpatentschrift, Abséatze 0002,
0009 und 0010).

Die vorrichtungsspezifische (,device-specific”) Schnittstelle, die gemal Merkmal
1.2 spezifisch fur die zweite Einrichtung ist, enthélt im Speicher der integrierten
Schaltung (Merkmale 1.4.3 und 1.4.4) digitale Informationen, welche sowohl die
Feststellung der Identitat der zweiten Einrichtung als auch Einstellungen ermogli-
chen, die fur die zweite Einrichtung erforderlich sind, wenn diese mit der ersten Ein-
richtung zum Datenaustausch verbunden ist (Merkmale 1.4.4.1 und 1.4.4.2) und
speziell fur die Verwendung der zweiten Einrichtung hergestellt und verkauft wird
(Absatz 0024). Insbesondere versteht der Fachmann unter vorrichtungsspezifi-

schen Schnittstellen im Kontext des Streitpatents — und im Gegensatz zu dem ge-
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nannten USB- und FireWire-Bussystemen — solche Schnittstellen, die aufgabenge-
malfd Hot Swapping und Hot Plugging zwischen Geraten ermdglichen, aber keinen
vordefinierten Standard haben, oder solche Schnittstellen zwischen Geréaten, die
nicht auf die Verbindung vorbereitet, angepasst oder konfiguriert bzw. nicht an be-
stimmte Geratearten gebunden sind (Absatz 0011). Eine derartige vorrichtungsspe-
zifische Schnittstelle soll in einem Sprachkommunikationssystem eingesetzt werden
(Merkmal 1.1) und als Push-to-Talk-Schnittstelle (,push-to-talk interface”) bzw.
Sprechtastenschnittstelle fir die erste Einrichtung einer Push-to-Talk-Einrichtung

bzw. Sprechtasteneinrichtung fungieren (Merkmal 1.8).

Als Beispiele fur Einrichtungen, die in Sprachkommunikationssystemen verwen-
det werden, nennt das Streitpatent in der Beschreibungseinleitung (Absatz 0003)
Funkgerate, Sprechanlagen oder Telefone mit Peripheriegeraten (z. B. Headsets
oder Push-to-Talk (PTT)-Geréaten).

Als erste Einrichtung (,first device”) in einem Sprachkommunikationssystem nennt
das Streitpatent exemplarisch ein PTT-Gerét oder ein intelligentes Steuergerat mit
Schnittstellenfunktionalitat, wobei das PTT-Gerét gemal einem konkreten Beispiel
ein I... M30 PTT sein kdnne (Abséatze 0035 und 0051). In einem anderen Szenario
ist das erste Gerat tragbar, und als Anwendungsmadglichkeiten werden genannt: Ein
,Medizinkabel* (,medic-cable“), mit dem ein Arzt oder medizinischer Helfer sein
Kommunikationsgerat mit dem einer verwundeten Person (z. B. eines Soldaten)
verbindet, um Uber eine direkte Kommunikationsverbindung mit dem Verwundeten
auch unter sehr lauten Bedingungen und unabhangig von den jeweiligen Kommu-
nikationssystemen zu sprechen; die Verbindung der PTT-Gerate mit einer von einer
Person getragenen Foto- oder Videokamera, um eine zusatzliche ,Push-to-Re-
cord“-Funktion zu ermoglichen; Schnittstellen zu Gefechtsmanagementsystemen,
GPS-Geraten, Explosionssensoren, Soldatentiberwachungssensoren etc.. Schliel3-
lich kann das PTT-Gerat ein ,device-hub” fir Personen in extremen Umgebungen
sein, wie Soldaten, Polizisten, Rettungspersonal und andere Einsatzkrafte (Absatze
0061 und 0062).
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Die Anspriche nicht einschrankende Beispiele fiur eine ,bestimmte” zweite Ein-
richtung (,particular second device”) sind ein Funkgeréat, ein Telefon, eine ,inter-
com*“-Einheit oder Peripheriegeréate fur die erste Einrichtung, wie z. B. eine Headset-
Einheit (Absatz 0035). In der schematischen Darstellung der Figur 3 werden meh-
rere verschiedene zweite Einrichtungen 3, 13, 23 mit einer ersten Einrichtung, hier
einem PTT-Gerat (z.B. I...Eid M30 PTT) Uber vorrichtungsspezifische Schnitt-
stellen 1, 10, 20 verbunden (Absatz 0051). In einer Ausfiihrungsform ist das zweite
Gerat ein Single-Duplex-Funkgerat 3 (z. B. Motorola GP340 oder Selex PRR), in
einer anderen Ausfuhrungsformen eine Sprechanlage 13 ,intercom device® und in
einer dritten ein Peripheriegerat zur ersten Einrichtung in Form eines Kopfhorers 23
mit Lautsprechern und Mikrofon (Absatze 0052 bis 0056). Schlie3lich kbnnten die
zweiten Einrichtungen auch nahezu alle Arten von Funkgeraten, Gegensprechanla-
gen, Mobiltelefone, externe PTT-Gerate, Headsets, Programmiergerate, Computer,

Videorekorder oder Kameras etc. sein (Absatz 0060).
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Figur 3 der Streitpatentschrift mit Erganzungen durch den Senat
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4.1.2 Push-to-Talk-Schnittstelle ... Push-to-Talk-Einrichtung; Merkmal 1.8

Eine Push-to-Talk-Einrichtung (,push-to-talk device”) ist ein Gerat fur eine Kom-
munikationsmethode, bei der — anders als bei tblichen Telefonen, mit denen das
gleichzeitige Sprechen beider Teilnehmer moglich ist (Gegensprechen bzw. Voll-
duplex) — nur ein wechselseitiges Sprechen der Teilnehmer moglich ist (Wechsel-
sprechen bzw. Halbduplex), wie insbesondere im Sprechfunkverkehr (Funkgerét,
Walkie-Talkie). Die PTT-Taste oder Sprechtaste wird dabei zur Aktivierung des Sen-
ders eingesetzt, um mit der Sprachibertragung zu beginnen. Wéahrend des Sen-
dens ist der Empfangsteil des Funkgerats abgeschaltet, da der Empfang der eige-
nen Aussendung nicht erwinscht ist, vgl. dazu auch die Absatze 0036 und 0052.
Dem Fachmann ist klar, dass zur Sicherstellung dieser Funktionalitat die Schnitt-
stelle, an die ein PTT-Gerat, welches nicht Bestandteil der Schnittstelle ist, ange-
schlossen wird, insoweit daran angepasst sein muss, d. h. in den Worten des Streit-
patents, eine Sprechtasten- bzw. Push-to-Talk-Schnittstelle ist.

DarlUber hinaus entnimmt der Fachmann weder den einander nebengeordneten Pa-
tentansprichen noch sonstigen Teilen der Patentschrift eine spezielle Ausgestal-
tung einer PTT-Schnittstelle, durch die die Unterscheidung von sonstigen Schnitt-
stellen, bei denen Gegensprechen bzw. Vollduplex mdglich ist, erforderlich oder zu-

mindest sinnvoll wéare.

Daher misst der Fachmann der Nennung einer Push-to-Talk-Schnittstelle sowie ei-
nes Push-to-Talk-Gerates in den Merkmalen 1.8 sowie 9.6 lediglich die Bedeutung
bei, dass die Schnittstelle bzw. das Verfahren fir Wechselsprechen bzw. Halb-

duplex geeignet sein muss.

4.1.3 in der Leitung oder ... im Kabel oder ... im Verbinder eingebettet; Merk-
mal 1.10

Die integrierte Schaltung und der darin enthaltende Speicher, welcher die digitale
Information zur Identifikation der zweiten Einrichtung und zur Einstellung fir den

Datenaustausch enthélt, sind nach den Merkmalen 1.9 und 1.10
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a) in der Leitung (,wire") oder dem Kabel (,cable”) zwischen dem ersten Ver-
binder (,connector“) und dem zweiten Verbinder (,connector”) oder

b) in dem ersten oder zweiten Verbinder (,connector”) selbst eingebettet,

so dass die integrierte Schaltung mit Speicher ein korperlicher Teil der Schnittstelle,

d. h. nicht nur funktionell, sondern auch physisch Bestandteil der Schnittstelle ist.

Der erste und der zweite Verbinder kénnen Stecker, Buchsen oder andere physi-
sche Verbinder fur die Verbindung der Schnittstelle mit den Einrichtungen sein. Al-
ternativ und nicht von den Ansprichen umfasst, kann, wenn eine Einrichtung mit
einer integrierten drahtlosen Kommunikationsmoéglichkeit, wie Wi-Fi, Bluetooth oder
ahnlichem ausgestattet ist, der Verbinder fur diese Einrichtung ein entsprechender
Transceiver sein, der in der Schnittstelle enthalten ist (Absatz 0023). In diesem Fall
ist die integrierte Schaltung vorzugsweise im zweiten Verbinder integriert (Absatz
0024). In der Figur 3 sind Sendevorrichtungen 26 und 27 gezeigt, die das Kabel
ersetzen, wobei Transmitter und Protokolle von z. B. Headsets, beispielsweise
Bluetooth, zur Implementierung der drahtlosen Schnittstelle verwendet werden kon-
nen (Absatz 0057).

Da die Einstellungen fir eine bestimmte Einrichtung, wie beschrieben, in der
Schnittstelle eingebettet sind, ist beim Hinzufligen neuer kompatibler Gerate kein
Software-Update fur das erste Gerét erforderlich, sondern dies erfolgt ,automatisch”
durch Erwerb und Anwendung der zu der zweiten Einrichtung gehdrenden passen-
den Schnittstelle (Absatz 0028). Das Einbetten von elektronischen Kleinkomponen-
ten in einen Verbinder oder alternativ in ein Kabel, so dass sie physischer Bestand-
teil davon werden, stellt fir den Fachmann eine fachtbliche MaRnahme dar, wie
beispielsweise zum einen durch die Druckschriften O3 und O6 belegt ist, in der das
Einbetten einer integrierten Schaltung in den Anschlussstecker eines Kabels (O3,
Figur 1 i. V. m. Spalte 3, Zeile 30: ,The connector 10 includes connector logic 14."
und OB, Titel: ,Injection Molding an IC into a Connector” und Seite 3, letzter Absatz:
»Application note 47021 features a DB9 connector with an embedded T092-packa-
ged 1-Wire® device.”) und durch die Druckschrift O7, in der das Einbetten eines
integrierten Speicherelements in ein Kabel selbst beschrieben ist (O7: ,Abstract:

.Embedding a DS2431 (1 -Wire®) chip in the near end of a cable”).
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II. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

Auf die zulassige Klage erweist sich das Streitpatent in erteilter Fassung als nicht
schutzfahig, da insoweit jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfa-
higkeit gemaR Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU
i. V. m. Art. 52, 56 EPU gegeben ist.

Der Gegenstand gemal’ dem auf die vorrichtungsspezifische Schnittstelle gerichte-
ten Patentanspruch 1 — und damit auch der auf ein Verfahren gerichtete unabhan-
gige Patentanspruch 9 — in der erteilten Fassung ist jedenfalls nicht erfinderisch
gegenuber der Druckschrift O3 (US 7 426 585 B1) in Verbindung mit dem Fachwis-

sen des Fachmanns.

1. Wie bereits im qualifizierten Hinweis vom 23. Marz 2022, Abschnitt 6 im Ein-
zelnen ausgefiihrt, ist der von der Klagerin geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der
unzureichenden Offenbarung nach Art. 1l § 6 (1) Nr. 2 IntPatUG nicht gegeben, da
das Streitpatent die Erfindung so deutlich und vollstéandig offenbart, dass ein Fach-

mann sie ausfuhren kann.

Insbesondere fuhrt der von der Klagerin nach dem Hinweis einzig nochmals aufge-
griffene Einwand, wonach der Fachmann die im Merkmal 1.10 beanspruchten Al-
ternativen der Einbettung einer integrierten Schaltung in die Leitung oder das Kabel
nicht nacharbeiten kénne, zu keiner anderen Beurteilung. Denn die Einbettung einer
integrierten Schaltung in eine Leitung bzw. ein Kabel gehdrte zum Prioritatszeit-
punkt zu den MalRhahmen, die dem Fachmann bekannt waren, wie auch die von
der Klagerin selbst eingefuhrte Druckschrift O7 belegt, in der das Einbetten einer
integrierten Schaltung in einem Kabel beschrieben wird (O7: ,,Abstract: ,Embedding
a DS2431 (1 -Wire®) chip in the near end of a cable* und Figurenunterschrift zu

Figur 2: ,A 1-Wire chip embedded in the cable can provide identification and au-

thentication of the cable.”).
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Im Ergebnis kann die behauptete unzureichende Offenbarung dahingestellt bleiben,
da die Gegenstande der erteilten Patentanspriiche nach Hauptantrag jedenfalls

nicht patentfahig sind.

2. Patentanspruch 1 in der Fassung geméaR Hauptantrag erweist sich als nicht
patentfahig, da seine Lehre jedenfalls fir den Fachmann im Prioritatszeitpunkt des
Streitpatents durch den druckschriftlichen Stand der Technik i. V. m. dem Fachwis-
sen des hier angesprochenen Fachmanns nahegelegt war (Art. 56 EPU). Deshalb
ist der auf fehlende Patentfahigkeit gerichtete Nichtigkeitsangriff nach Art. 11 8 6 Abs.
1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU begriindet.

2.1 Als geeigneten Ausgangspunkt des Standes der Technik zieht der Fachmann
die Druckschrift O3 (US 7 426 585 B1) heran, die sich unter der Bezeichnung
~smart Cables* — wie auch das Streitpatent — allgemein mit der Verbindung von
Eingabe-/Ausgabegeraten (,I/O-devices”) mit einem zentralen System (,central sys-
tem") befasst und insbesondere ein intelligentes Kabeldesign- und Schnittstellen-
system beschreibt, das es dem zentralen System ermdoglicht, automatisch das Vor-
handensein, den Typ und die Eigenschaften eines Eingabe-/Ausgabegerats, das an
einem der Steckplatze im Steckplatz des Zentralsystems angeschlossen ist, festzu-
stellen sowie eine Systemkonfiguration bereitzustellen, ohne dass diesbeziglich
eine explizite Konfiguration des Zentralsystems durch den Benutzer erforderlich ist
(Spalte 1, Zeilen 1 bis 9 und Spalte 2, Zeilen 2 bis 8).

Die Druckschrift O3 beschreibt dazu im Einzelnen den Aufbau und die Funktions-
weise des Systems zum Verbinden eines Ein-Ausgabegerats mit einem zentralen
System mittels eines Kabelanschlusses (,cable connector”), der einen Speicher
zum Speichern von Konfigurationsinformationen, wie z. B. den Typ oder Eigen-
schaften des Ein-Ausgabegerats und/oder die ldentitat oder Eigenschaften eines
mit dem Ein-Ausgabegerat verbundenen Benutzers enthalt. Wenn der beschrie-
bene Anschlussstecker in einen der Steckplatze eingefihrt wird, erkennt das zent-
rale System automatisch das Vorhandensein des zugehdrigen Ein-Ausgabegerats

und liest Konfigurationsinformationen aus dem Speicher des Anschlusssteckers in



-37 -

den Speicher des zentralen Systems ein. Das zentrale System kann diese Konfigu-
rationsinformationen verwenden, um Daten und/oder Signale zwischen den mehre-
ren universellen Steckplatzen und separaten internen Logikblocken zu steuern und
benutzerspezifische Funktionen zu konfigurieren, wie z. B. Spracherkennung. Das
Zentralsystem kann ferner Konfigurationsinformationen, die wahrend des Betriebs
des Gerates ermittelt wurden, in den Speicher des Kabelanschlusssteckers schrei-
ben (Abstract).

FIG. I T

CONNECTOR
LOGIC
14

Ausschnitt aus Figur 1 der Druckschrift O3

2.2 Danach ist aus der Druckschrift O3, ausgedrickt in den Worten des Pa-

tentanspruchs 1 des Streitpatents, Folgendes bekannt:

1.1 A device-specific interface for interfacing a first device (,central
system") directly to a particular second device (,I/O-device”) in a

voice communications system (,Radio or Intercom”),

1.2 where the device-specific interface is specific to the particular

second device

Die Druckschrift O3 beschreibt eine Vorrichtung zum Verbinden
eines zentralen Systems (,,central system®) als erste Einrichtung
im Sinne des Streitpatents mit einem Ein-Ausgabegerat (,I/O-de-
vice”) — beispielsweise einem Funkgerat (,radio®) — als zweite
Einrichtung mittels eines sogenannten ,intelligenten“ Kabels (Be-

zeichnung: ,Smart Cables®), wobei in einem Anschlussstecker
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des Kabels Speicherkomponenten 28, 30 und/oder 32 zum Spei-
chern von benutzer- und typspezifischen Konfigurationsinforma-
tionen u. a. fur angeschlossene Funkgerate und Sprechanlagen
(,Intercoms®) integriert sind, die den Typ und/oder die Eigen-
schaften eines an das Kabel angeschlossenen Geréats und/oder
Kennzeichen eines Benutzer des Gerats beschreiben, wie bei-
spielsweise die erforderliche Verstarkung der tber das Kabel
Ubertragenen Signale (Spalte 4, Zeilen 4 bis 14. ,,... to store one
or more values describing the type and/or characteristics of a de-
vice coupled to the cable, and/or characteristics of a user of the
device. Such values may, for example, describe an amount of
gain needed to apply to a signal conveyed by the cable for a par-
ticular device or user”). Diese Verbindung stellt damit eine vor-
richtungsspezifische Schnittstelle zur direkten Verbindung
zweier Einrichtungen dar, die in einem Sprachkommu-
nikationssystem verwendet werden kann (z. B. Spalte 2, Zeilen
16 bis 21: ,A method and system for connecting an 1/O device to
a central system are disclosed, including a cable connector hav-

ing a memory for storing information describing the type of 1/O
device, characteristics of the 1/0O device, and/or the identity or

characteristics of a user associated with the 1/0O device.”, Spalte

2, Zeilen 35 bis 38: ,,User specific configuration information read
by the central system from the connector memory may be used
to configure user specific functions, such as, for example, speech
recognition.”, Spalte 6, Zeilen 14 bis 16: ,For example, the cable

classes may consist of: Radio, Intercom, External Mic,

AuxComm, Remote Speaker, Pillow Speaker, etc.” und Spalte 7,
Zeilen 19 bis 21: ,The disclosed system may be embodied to

handle the characteristics of any specific type of input or output

device, and/or various user characteristics.").

and the second device requires particular settings to be used by

the first device when exchanging data with the second device,
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Die in der zweiten Einrichtung speziellen erforderlichen Einstel-
lungen, um von der ersten Einrichtung genutzt werden zu kén-
nen, wenn Datenaustausch mit der zweiten Einrichtung erfolgt,
liegen in der Verbinderlogik (,connector logic 14”) in den daftr
vorgesehenen Komponenten vor (Figur 1 und darin die Bezugs-
zeichen 14 bis 36 i. V. m. Spalte 4, Zeilen 4 bis 29).

the interface comprising:

- first (10) and second connectors for releasably connecting the

interface to the first and second devices, respectively;

Der erste Anschluss der Schnittstelle, der mit der ersten Einrich-
tung losbar verbunden ist wird in Figur 1 exemplarisch als RJ-45-
Stecker/Buchse-Kombinationen gezeigt (Figur 1 i. V. m. Spalte
3, Zeilen 23 bis 29: ,As shown in FIG. 1, an embodiment of the
disclosed system includes a connector 10 for insertion into a re-
ceptacle 12. The connector 10 may, for example, consist of an
eight pin modular jack, such as what is generally referred to as
an RJ-45 connector, or other specific type of connector. Similarly,
the receptacle 12 may consist of an 8 pin modular receptacle, or
other suitable receptacle.”), wahrend der zweite Anschluss die
abnehmbare Verbindung mit einem Ein-Ausgabegerét herstellt,
fur die in Spalte 3, Zeilen 50 bis 52 ebenfalls konkrete Beispiele
genannt sind: ,Such devices may, for example, include micro-
phones, speakers, temperature probes, devices coupled through

RS-232 jacks, or other specific types of devices.".

- an electronic data connection between the first connector and

the second connector;

Zwischen dem ersten und dem zweiten Anschluss ist eine el-
ektronische Datenverbindung vorhanden (beispielsweise Spalte
3, Zeilen 45 bis 50: ,,... convey various types of signals between
a device coupled to the cable terminated by the connector 10 and
a central system including the receptacle 12, such as digital

and/or analog signals representing audio, temperature, or other
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types of data.” und Spalte 7, Zeilen 32 bis 36: ,The devices and
signals associated with the disclosed cables, connectors, and
central system processing, may include any specific type of de-
vice or signal, including analog and digital signals, and devices

related to audio, video, or other types of data.”).
- an integrated circuit (14)
comprising a memory (22, 24, 26, 28)

Figur 1 i. V. m. Spalte 3, Zeilen 30 bis 36: ,, The connector 10 in-
cludes connector logic 14. One possible structure of the con-

nector logic is illustrated in further detail by components 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30 and 32 in FIG. 1. The illustrative structure
of the embodiment of the connector logic 14 of FIG. 1 may, for
example, use a DS2430A 256-Bit 1-wire EEPROM, as provided
by Dallas Semiconductor.” und Spalte 3, Zeile 53 bis Spalte 4,
Zeile 7: ,ROM (Read Only Memory) 20 ... The memory function
control logic 22 controls access to the status memory 24, data

memory 26, memory scratchpad 28”.

holding digital information relating to identification of the particu-

lar second device

Der Speicher der integrierten Schaltung enthalt digitale Infor-
mationen, welche die Identifizierung der zweiten Einrichtung er-

maoglichen (Abstract, Zeilen 1 bis 5: “... a cable connector having

a memory for storing configuration information such as the type
of the 1/0O device, characteristics of the 1/0O device, and/or the
identity or characteristics of a user associated with the 1/O de-
vice.”, Spalte 2, Zeilen 16 bis 21: “A method and system for con-
necting an I/O device to a central system are disclosed, including

a cable connector having a memory for storing information de-

scribing the type of I/O device, characteristics of the I/O device,

and/or the_ identity or characteristics of a user associated with the
I/O device.” und inshesondere Spalte 2, Zeilen 56 bis 61: “The
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disclosed system further enables the central system to ... auto-
matically determine the type of the I/O device connected to the
slot, and automatically determine the identity and/or characteris-

tics of a user associated with an 1/O device.”).

and relating to particular settings to be used when exchanging
electronic data with the particular second device via the elec-

tronic data connection; and

Der Speicher der integrierten Schaltung enthélt auch Informatio-
nen zu Einstellungen, die beim Datenaustausch mit der zweiten
Einrichtung genutzt werden (z. B. Abstract, Zeilen 13 bis 15: ,The
central system may use the configuration information from the
connector memory to direct data and/or signals ...“ und Spalte 2,
Zeilen 26 bis 30: ,to read configuration information from the
memory in the connector into memory within the central system.
The configuration information read from the connector is then

used to configure the central system.").

- a digital data interface between the first connector and the inte-
grated circuit enabling the first device to access the digital infor-

mation, wherein

Die in Figur 1 gezeigte Schnittstelle zwischen dem ersten An-
schluss 10 und der integrierten Schaltung 14 ist als digitale Da-
tenschnittstelle ausgefuhrt (,digital data, and shown as the 1-wire
bus 36”), die es der ersten Einrichtung (,central system*) offen-
sichtlich ermdglicht diese digitale Information zu lesen (Spalte 3,
Zeilen 37 bis 43: “As shown in FIG. 1, the connector logic may
include ... of the same line that is used to convey data 34, such
as digital data, and shown as the 1-wire bus 36 in FIG. 1. In an
embodiment using an RJ-45 connector, the 1-wire bus 36 may,
for example, be coupled with two of the eight connector pins, one

for a bi-directional digital signal ...”).
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- the digital information comprises settings specific to the partic-
ular second device to be used by the first device when exchang-

ing electronic data signals with the second device

Diese digitalen Informationen enthalten Einstellungen, die
spezifisch fur die zweite Einrichtung sind und werden von der
ersten Einrichtung genutzt, wenn ein Datenaustausch mit der
zweiten Einrichtung erfolgt (Abstract, Zeilen 13 bis 15: ,The cen-
tral system may use the configuration information from the con-
nector memory to direct data and/or signals ..." und Spalte 4,
Zeilen 21 bis 29: “Accordingly, the central system may, for exam-
ple, operate to read values indicating the type and/or character-
istics of the device coupled to the cable, and/or characteristics of
the device coupled to the cable ... from the memory scratchpad

28 that are persistently stored in the data memory 26.”).

and wherein the device-specific interface is adapted to provide
the digital information comprising settings specific to the particu-
lar second device to the first device

thereby enabling the first device to automatically adapt is settings
and/or functionality according to the settings specific to the par-

ticular second device,

Die vorrichtungsspezifische Schnittstelle ist so adaptiert, dass
die digitalen Informationen der ersten Einrichtung zur Verfiigung
gestellt werden, wobei diese auch die Einstellungen umfassen,
die spezifisch fir die bestimmte zweite Einrichtung sind, wodurch
die erste Einrichtung automatisch in die Lage versetzt wird, ihre
Einstellungen und ihre Funktionalitat entsprechend den fur die
zweite Einrichtung spezifischen Einstellungen zu adaptieren
(Spalte 2, Zeilen 23 bis 38: “the central system operates to auto-
matically detect the presence of the associated 1/O device, and

to read configuration information from the memory in the connec-

tor into memory within the central system. The configuration in-

formation read from the connector is then used to configure the
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central system ... uses the configuration information it reads from

the connector memory to configure an internal switching circuit
that directs data and/or signals ... User specific configuration in-
formation read by the central system from the connector memory
may be used to configure user specific functions, such as, for
example, speech recognition.” und Spalte 5, Zeilen 14 bis 17: “In
response to the data from the connector logic, the program code
executing in the processor subsystem determines how signals of

the ports 50 are to be conveyed.”).

1.9 - the electronic data connection of the device-specific interface is
a wire-or cable between the first connector and the second con-

nector, and

Bezeichnung: ,Smart Cables” und z. B.: Spalte 1, Zeilen 15 bis
17: ... the cable carries data from the device to the central sys-
tem ... the cable passes data from the central system to the de-
vice.” und Spalte 2, Zeilen 53 und 54: ,Thus there is disclosed a
new system for connecting an 1/O device through a cable to a

central system*.

1.10 - the integrated circuit and the memory are embedded in-the-wire
oer-cable-orin the first erseeend connector so that they are phys-
ically part of the interface.

Wie insbesondere Figur 1i. V. m. der zugehdorigen Beschreibung
offenbart, ist die integrierte Schaltung 14 inklusive Speicher im
ersten Anschluss 10 eingebettet (Spalte 3, Zeile 30: ,The

connector 10 includes connector logic 14.%).

Soweit stimmt der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung mit der

aus der O3 bekannten Vorrichtung tberein.

Nicht entnehmbar ist der Druckschrift O3 das Merkmal 1.8, wonach die vorrich-

tungsspezifische Schnittstelle eine Push-to-Talk-Schnittstelle und die erste Einrich-



-44 -

tung eine Push-to-Talk-Einrichtung ist. Zwar kénnen Uber die vorrichtungsspezifi-
sche Schnittstelle — wie an mehreren Stellen der Druckschrift O3 exemplarisch er-
wahnt — als zweite Einrichtungen Funkgeréte, Sprechanlagen (,intercom*) und der-
gleichen betrieben werden (Figuren 4 und 5 i. V. m. insbesondere Spalte 6, Zeilen
14 bis 16: ,For example, the cable classes may consist of: Radio, Intercom, External
Mic, AuxComm, Remote Speaker, Pillow Speaker, etc.”), wobei der Fachmann
weil3, dass insbesondere bei Funkgeraten die Verwendung von Sprechtasten tblich
ist (,push-to-talk”, PTT; vgl. Abschnitt I. 4.1.2). Jedoch ist der Druckschrift O3 nicht
unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass die lediglich beispielhaft erwahnten
Funkgerate tatsachlich eine Sprechtaste aufweisen wirden und dafir die erste Ein-
richtung (,central system") als eine Sprechtasteneinrichtung sowie die vorrichtungs-

spezifische Schnittstelle als eine Sprechtastenschnittstelle ausgestaltet ware.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegeniber dem Stand der Technik
nach Druckschrift O3.

2.3 Eine aus der Druckschrift O3 solchermal3en bekannte vorrichtungsspezifi-
sche Schnittstelle als PTT-/Sprechtastenschnittstelle und die erste Einrichtung als
Sprechtasteneinrichtung auszugestalten, ergibt sich fir den Fachmann jedoch in

naheliegender Weise.

Denn ihm ist bekannt, dass Funkgerate Ublicherweise nicht fiir Gegensprechen bzw.
Vollduplex-Betrieb eingerichtet sind, sondern meist nur ein wechselseitiges Spre-
chen der Teilnehmer (Wechselsprechen bzw. Halbduplex-Betrieb) ermdglichen,
wobei eine PTT-Taste oder Sprechtaste eingesetzt wird, um bei Beginn der Sprach-
Ubertragung die Aktivierung des Senders auszulésen und wahrend des Sendens

das Empfangsteil des Funkgerats abzuschalten, vgl. Abschnitt A. I. 4.1.2.

Somit hatte der Fachmann — selbst wenn die vorrichtungsspezifische Schnittstelle
der Druckschrift O3 nur fur Funkgerate mit Duplex-Betrieb vorgesehen ware — Ver-
anlassung, diese als Sprechtastenschnittstelle und die erste Einrichtung (,central
system®) als eine mit dieser zusammenarbeitende Sprechtasteneinrichtung vorzu-

sehen, um nicht nur den Betrieb der Teilmenge von Funkgeraten, die fir das unub-
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lichere Gegensprechen (Vollduplex) eingerichtet sind zu ermdglichen, sondern ins-
besondere auch fur die Funkgerate, welche das funkgerattypische Wechselspre-

chen (Halbduplex) verwenden.

Eine solchermalRen bekannte vorrichtungsspezifische Schnittstelle, beispielsweise
fur die Ubertragung des ggf. zusatzlichen Signals fir die Umschaltung von Senden
und Empfangen und die erste Einrichtung fir die Verarbeitung dieses Signals aus-
zustatten, um den Betrieb flr die Ublichen Funkgerate zu ermoglichen, welche im
Halbduplex arbeiten, stellt daher — auch ohne, dass dies in der Druckschrift O3 ex-
plizit beschrieben ist — fir den Fachmann eine Selbstverstandlichkeit dar. Diese im
Merkmal 1.8 geforderte Ausgestaltung erschopft sich insoweit in einer rein fachméan-

nischen MalRnahme.

Sie ist als dem Fachmann bekannte und fachubliche Mal3nahme u. a. der Druck-
schrift WO 2011/128489 A1 (O10) zu entnehmen, die sich ebenfalls mit vorrich-
tungsspezifischen Schnittstellen zur Verbindung von Funkgeraten mit jeweils einer
ersten Einrichtung in einem Kommunikationssystem befasst und bei der die Ver-
wendung eines Funkgerats mit PTT-/Sprechtaste explizit genannt wird (Seite 1, Zei-
len 12 bis 19: “The communication device can be, for example ... a command con-

trol device that may comprise a push-to-talk button and an interface between a land

mobile radio and the headset.”).

Nach alledem ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung
fur den Fachmann in naheliegender Weise aus der O3 in Kombination mit seinem

Fachwissen.

2.4  Der Einwand der Beklagten, wonach die Druckschrift O3 weitgehend gat-
tungsfremd sei und als Ausgangspunkt ungeeignet wére, da die vorrichtungsspezi-
fische Schnittstelle nach Merkmal 1.8 zur Verbindung mit einer PTT-/Sprechtasten-
einrichtung — die selbst nicht Bestandteil der beanspruchten Schnittstelle ist — ge-
eignet sein musse (vgl. Abschnitt 4.1.2), in der Druckschrift O3 nicht expressis ver-

bis als PTT-/Sprechtastenschnittstelle bezeichnet sei, ist unbegrindet.
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Unabhangig davon, dass nicht erkennbar ist, warum gerade das Merkmal 1.8 die
Gattung einer vorrichtungsspezifische Schnittstelle in einem Sprachkommunikati-
onssystem definieren sollte, werden tber die vorrichtungsspezifische Schnittstelle
gemald Druckschrift O3 explizit Funkgerate angeschlossen, von denen der Fach-
mann weil3, dass sie Ublicherweise mit einer PTT-/Sprechtaste betrieben werden
und somit in diesem Fall sowohl die Schnittstelle als PTT-/Sprechtastenschnittstelle
zu bezeichnen ist als auch das der ersten Einrichtung entsprechende ,central sys-
tem" als PTT-/Sprechtasteneinrichtung ausgebildet sein muss (vgl. Abschnitt

A. 1. 4.1.2 und die Ausfuhrungen im vorhergehenden Abschnitt 2.3 ).

Ebenso geht der Einwand der Beklagten fehl, wonach sich die Druckschrift O3 nicht
als Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit eignen wurde, weil
sich in dieser die Problematik, des ,hot swapping“ und ,hot plugging” nicht stellen
wirde. In der Druckschrift O3 wird an mehrere Stellen beschrieben, dass im laufen-
den Betrieb des Kommunikationssystems automatisch die Anwesenheit eines neu
angeschlossenen Eingabe-/Ausgabegeréts (,I/O-devices”) detektiert wird und alle
MalRnahmen, insbesondere die Konfiguration der Systemkomponenten vorgenom-
men werden, um dessen Verwendung im System zu ermdglichen (beispielsweise
Spalte 1, Zeilen 5 bis 9: ,providing automatic device detection, identification, and
system configuration.” und Figur 4 i. V. m. Spalte 5, Zeile 59 bis Spalte 6, Zeile 40,
insbesondere Spalte 5, Zeile 67: ,If a new cable connector is detected, ..."). Dies
entspricht der im Absatz 0002 der Streitpatentschrift angegeben Definition des sog.
Hot Plugging, d. h. einem Hinzufligen von Komponenten zur Erweiterung des Sys-

tems ohne Systemunterbrechung.

3. Die vorstehenden Ausfluhrungen zur Patentfahigkeit des Vorrichtungsan-
spruchs 1 gelten entsprechend auch fur den unabh&ngigen nebengeordneten Ver-
fahrensanspruch 9 und die weiteren, auf den Anspruch 1 direkt oder indirekt riick-
bezogenen nebengeordneten Anspriiche 8, 16 und 17.

3.1 Die vorstehenden Ausfiihrungen zu der mangelnden Patentfahigkeit des auf

eine vorrichtungsspezifische Schnittstelle gerichteten Vorrichtungsanspruchs 1 sind
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insbesondere auf den im Wesentlichen gleichlautenden korrespondierenden Ver-
fahrensanspruch 9 zur Ubermittlung von die zweite Einrichtung betreffender, digi-
taler Information an die erste Einrichtung in einem Sprachkommunikationssystem
ohne Weiteres ubertragbar. Auch das Verfahren des erteilten Anspruchs 9 beruht
daher nicht auf erfinderischer Tatigkeit und ist mithin aus diesem Grunde nicht pa-

tentfahig.

3.2 Der nebengeordnete Vorrichtungsanspruch 8, der statt auf die vorrich-
tungsspezifische Schnittstelle auf die erste Einrichtung des Sprachkommunikations-
systems gerichtet ist, weist neben den durch den Rickbezug auf den Anspruch 1
inkludierten, die vorrichtungsspezifische Schnittstelle betreffenden Merkmalen die
folgenden weiteren Merkmale auf, wonach die erste Einrichtung umfasst:

8.2 - einen Schnittstellenverbinder (I'), der I6sbar mit dem ersten Ver-

binder (1) der Schnittstelle verbindbar ist; und

8.3 - einen elektronischen Prozessor (8), der die digitale Information
in dem Speicher (6) der Schnittstelle mittels der digitalen Daten-
schnittstelle (7) ausliest und der die digitale Information anwen-
det, um zu bestimmen, wie mit der zweiten Einrichtung kommu-

niziert wird.

Die zusatzlichen Merkmale 8.2 und 8.3 sind ebenfalls aus der Druckschrift O3 be-

kannt:

In Druckschrift O3 zeigt Figur 1 einen Schnittstellenverbinder (,receptacle 12“) der
ersten Einrichtung (,central system®), der abtrennbar mit dem ersten Verbinder
(-connector 10%) der Schnittstelle verbindbar ist (Merkmal 8.2), und Figur 2 einen
elektronischen Prozessor (,processor subsystem 56), der die digitale Information
aus dem Speicher (,connector logic 14”, ,memory” 22, 24, 26, 28) der Schnittstelle
mittels der digitalen Datenschnittstelle ausliest und anwendet, um zu bestimmen,
wie mit der zweiten Einrichtung kommuniziert wird (beispielsweise Spalte 4, Zeilen
43 bis 47: ,In response to the values read from the connector logic of the connectors
inserted into the ports 50, the processor subsystem 56 programs the control logic
54 to determine how signals from the ports 50 are switched within the subsystem
53.") (Merkmal 8.3).
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Somit ergibt sich auch der Gegenstand des Patentanspruchs 8 fur den Fachmann
in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach Druckschrift O3 in Ver-

bindung mit seinem Fachwissen.

3.3 Die nebengeordneten Anspriche 16 und 17 gehen inhaltlich in Bezug auf
die Beurteilung der Patentfahigkeit nicht Giber die Patentanspriiche 1 und 8 hinaus,
so dass sich auch deren Gegenstande fuir den Fachmann ohne erfinderische Uber-
legungen aus dem Stand der Technik nach Druckschrift O3 in Verbindung mit sei-

nen Fachkenntnissen ergeben.

4. Abhéangige Unteranspriche 2 bis 7 und 10 bis 15

Die Gegenstande der weiteren untergeordneten abhangigen Vorrichtungsanspru-
che 2 bis 7 sowie der sich davon nicht durch ihren Inhalt, sondern nur durch ihre
Kategorie und ihren direkten oder indirekten Riickbezug auf den unabhéngigen An-
spruch 9 unterscheidenden Verfahrensanspriche 10 bis 15 werden durch das
Streitpatent zwar ausreichend offenbart. Jedoch sind die in diesen Anspriichen ge-
nannten zusatzlichen Merkmale aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik
entnehmbar und/oder stellen rein fachubliche Malinahmen dar, denen eine eigen-
standige patentbegriindende Bedeutung nicht zukommit.

4.1  Eine vorrichtungsspezifische Schnittstelle nach Anspruch 2 bzw. ein Verfah-
ren nach Anspruch 10, weist gegeniber den Ansprichen 1 und 9, auf welche sie
sich rickbeziehen, jeweils die zusétzlichen Merkmale auf, wonach die digitale Infor-
mation Merkmale (,features”) identifiziert, die in der ersten Einrichtung und/oder in

der zweiten Einrichtung aktiviert werden kdnnen.

Das Streitpatent gibt als Beispiele fur derartige Merkmale sehr einfache Funktiona-
litaten oder Fahigkeiten an, wie die Art und/oder Dauer eines Quittungstons oder
eines Pieptons, bis hin zu weiter entwickelten Funktionen wie die Aktivierung von
Signalverarbeitung oder Rauschunterdriickung. Die Vorteile gegentuber der her-

kommlichen Einprogrammierung in der Software der ersten Einrichtung seien, dass
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die Funktionalitdten des ersten und des zweiten Gerats Uber die Schnittstelle ge-
steuert werden und somit einfach durch die Bereitstellung einer anderen Schnitt-
stelle geandert werden konnten (Absatze 0030 bis 0032).

Eine vorrichtungsspezifische Schnittstelle, deren digitale Information Merkmale
(,features") identifiziert, die in der ersten Einrichtung und/oder in der zweiten Ein-
richtung aktiviert werden koénnen, sind der Druckschrift O3 entnehmbar (Spalte 2,
Zeilen 24 bis 38: “the central system operates to automatically detect the presence
of the associated I/O device, and to read configuration information from the memory
in the connector into memory within the central system. The configuration infor-
mation read from the connector is then used to configure the central system ... uses
the configuration information it reads from the connector memory to configure an
internal switching circuit that directs data and/or signals ... User specific configura-
tion information read by the central system from the connector memory may be used
to configure user specific functions, such as, for example, speech recognition.”).

4.2 Die Ansprichen 3 und 11 spezifizieren die Merkmale (,features®) der An-
spruche 2 und 10, auf die sie sich riickbeziehen lediglich dadurch, dass diese durch
ein oder mehrere Merkmale bestimmt werden, die in einer besonderen Konfigura-
tion zuganglich sind, wozu auf die zu den Ansprichen 2 und 10 genannte Textstelle
in der Druckschrift O3 verwiesen wird. Bei den in den Anspriichen 3 und 11 genann-
ten zusatzlichen Anspruchsmerkmalen, bezuglich der Merkmale, fir deren Zugang
ein Benutzer bezahlt hat (,has purchased access to*) und die ein Benutzer aktiviert
haben méchte (,the user wants to have enabled”), handelt es sich nicht um techni-
sche Anspruchsmerkmale, die bei der Beurteilung der Patentfahigkeit zu bertck-
sichtigen wéren. Somit kdnnen auch die in den Ansprichen 3 und 11 genannten
Merkmale die Patentfahigkeit einer damit beanspruchten vorrichtungsspezifischen

Schnittstelle oder eines entsprechenden Verfahrens nicht begriinden.

4.3  Eine vorrichtungsspezifische Schnittstelle nach Anspruch 4 bzw. ein Verfah-
ren nach Anspruch 12, wonach die digitale Information ein Kontrollprogramm fur
die erste Einrichtung umfasst, das bei der Verbindung in der ersten Einrichtung in-

stalliert oder ausgefihrt wird, ist der Druckschrift O3 ebenfalls enthehmbar. Denn
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dort wird durch das Prozessorsubsystem 56 die Steuerlogik 54 im Subsystem 53 in
Reaktion auf die aus der Steckerlogik 14 ausgelesenen Werte programmiert (insbe-
sondere Spalte 4, Zeilen 43 bis 47: ,In response to the values read from the connec-
tor logic of the connectors inserted into the ports 50, the processor subsystem 56
programs the control logic 54 to determine how signals from the ports 50 are swit-
ched within the subsystem 53.”), wobei die Steuerlogik 54 durch Programmcode
gesteuert wird, der auf dem Subsystem 56 ausgefuhrt wird (Figur 3 i. V. m. Spalte
5, Zeilen 8 bis 17: ,The control logic 54 is, in turn, controlled through program code
executing on the subsystem 56. ... In response to the data from the connector logic,
the program code executing in the processor subsystem ...”).

4.4 Gemal den Ansprichen 5 und 13 ist die integrierte Schaltung eine elektro-
nische Verarbeitungseinheit (,electronic processing unit®), die auf Daten, welche in
der elektronischen Datenverbindung zwischen dem ersten Anschluss und dem

zweiten Anschluss Ubertragen werden, zugreift und diese verarbeitet.

Unter der genannten Datenverarbeitung versteht der Fachmann aufgrund der in den
der Streitpatentschrift als sehr allgemein beschriebenen Beeinflussung von Signa-
len jedwede Reaktion bzw. Eingriff auf oder Anderung von den zwischen den An-
schliissen ubertragenen Daten durch die integrierte Schaltung in der Schnittstelle
(Absatz 0039: ,having a microprocessor or digital signal processor in the interface
makes it possible to interact with the signals in the electronic data connection ... the
electronic processing unit may be connected to access and process data transmit-

ted in the electronic data connection between the first connector and the second
connector. Thereby, the interface not only transmits electronic data signals between
the devices, but may also react upon the signals and even interfere with the signals
and change these.”). Lediglich fur ein Ausfiihrungsbeispiel werden fir die Verarbei-
tung der Daten exemplarisch — und die Anspriche nicht einschrankend — konkretere
Mal3nahmen wie Verstarkung, Filterung und Messung genannt (Absatz 0050: ,the

integrated circuit 5 of the interface may be an electronic processing unit which can

access and process the transmitted signals, e.g. for the purpose of amplification,

filtration or measurement.”).
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Eine derartige anspruchsgemalfe Beeinflussung von Daten durch die integrierte
Schaltung in der Schnittstelle ist auch der Druckschrift O3 entnehmbar, da dort
ebenfalls in der Steckverbinder-Logik (,connector logic 14") die zu Ubertragenden
Daten zumindest insoweit beeinflusst oder geandert werden missen, um sie Uber
den 1-Wire-Bus Ubertragen zu kdénnen (Figur 1 i. V. m. Spalte 3, Zeilen 30 bis 36:
»1he connector 10 includes connector logic 14. One possible structure of the con-

nector logic is illustrated in further detail by components 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30 and 32 in FIG. 1. In The illustrative structure of the embodiment of the connector
logic 14 of FIG. 1 may, for example, use a DS2430A 256-Bit 1-wire EEPROM, as
provided by Dallas Semiconductor.” und Spalte 3, Zeilen 53 bis 57: ,The 1-wire bus

36 is controlled by the 1-wire function control logic 18, which is coupled to the 64-

bit lasered ROM (Read Only Memory) 20, which stores a unique code associated

with the device coupled to the cable terminated by the connector 10.”).

4.5 Zudem in den Ansprichen 6 und 14 erstgenannten zusatzlichen Merkmal,
wonach die integrierte Schaltung eine elektronische Verarbeitungseinheit ist, wird
auf die zu den Ansprichen 5 und 13 genannte Textstelle in der Druckschrift O3
verwiesen. Auch das zweite Merkmal, wonach es sich auch bei der Schnittstelle
zwischen dem zweiten Verbinder und der elektronischen Verarbeitungseinheit um
eine digitale Datenschnittstelle handelt, liest der Fachmann bei der technischen
Lehre der Gesamtoffenbarung der Druckschrift O3 mit, da dort auf den entsprechen-
den Datenschnittstellen jeweils nur digitale Daten ausgetauscht werden. Somit kdn-

nen auch diese Merkmale die erforderliche Patentfahigkeit nicht herstellen.

4.6 Das zusatzliche Merkmal nach Anspruch 7 bzw. Anspruch 15, wonach das
Sprachkommunikationssystem ein Kommunikationssystem ist, fir das vordefinierte
allgemeine Standards fur Verbindung, Identifikation und/oder Kommunikation zwi-
schen den Einrichtungen nicht vorgesehen sind, ist in der Druckschrift O3 zwar nicht
explizit angegeben, dies liest der Fachmann bei der durch die Gesamtoffenbarung
vermittelten technischen Lehre aber ohne Weiteres mit. Denn zum einen kdnnte er
erwarten, dass im gegenteiligen Fall die vordefinierten Kommunikationsstandards
erwdhnt oder sogar namentlich bezeichnet werden wirden. Zum anderen wére es

im Falle, dass fur die Verbindung, Identifikation und/oder Kommunikation zwischen
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der ersten Einrichtung ,central system® und der zweiten Einrichtung ,l/O-device”
vordefinierte allgemeine Standards vorgesehen waren, nicht erforderlich, bei Detek-
tion eines neuen ,I/O-device” aus dem Speicher des Anschlusssteckers der Schnitt-
stelle Konfigurationsinformationen zu lesen und damit das ,central system* zu kon-
figurieren (Spalte 2, Zeilen 23 bis 38: “the central system operates to automatically
detect the presence of the associated I/O device, and to read configuration informa-

tion from the memory in the connector into memory within the central system. The

configuration information read from the connector is then used to configure the cen-

tral system ... uses the configuration information it reads from the connector
memory to configure an internal switching circuit that directs data and/or signals ...
User specific configuration information read by the central system from the con-
nector memory may be used to configure user specific functions, such as, for exam-
ple, speech recognition.” und Spalte 5, Zeilen 14 bis 17: ,In response to the data
from the connector logic, the program code executing in the processor subsystem
determines how signals of the ports 50 are to be conveyed.”), sondern es ware aus-
reichend die Identitat des neu angeschlossenen ,I/O-device” festzustellen, um dann
die im ,central system* fUr einen vordefinierten allgemeinen Standard bekannten

bzw. hinterlegten Informationen zu benutzen um die Konfiguration durchzufthren.

II. Zur Fassung nach den Hilfsantragen 1 bis 10

Das Streitpatent erweist sich auch in keiner der Fassungen der Hilfsantrage 1, 1a,
2, 2a, 3, 4, 4a, 4b und 5 bis 10 vom 30. Mai 2022, 21. Februar 2023 bzw. 19. Ap-
ril 2023 und 21. Juni 2023 als sowohl zuldssig als auch patentfahig.

Die Hilfsantrage 1, 1a, 3, 4, 4a und 4b sind nicht zulassig und die Gegenstande der
Patentanspriuche 1 und 9 sind zudem in den Fassungen nach samtlichen Hilfsan-
trdgen dem Fachmann ausgehend von der Druckschrift O3 in Verbindung mit sei-

nem Fachwissen nahegelegt.
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Vor diesem Hintergrund bedurfen die weiteren von der Klagerin geltend gemachten
Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Klarheit sowie der fehlenden Ausflhrbarkeit

keiner Entscheidung.

1. Zur Fassung nach den Hilfsantragen 1 und la

Die Beklagte kann das Streitpatent mit den Hilfsantrdgen 1 und 1a nicht erfolgreich
verteidigen, da die Fassung nach Hilfsantrag 1 und 1a mangels Beschrankung nicht
zulassig ist (Art. 138 Abs. 3 EPU) und ihr zudem, wie der Fassung nach Hauptan-
trag, ebenfalls der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit entgegensteht
(Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU).

1.1 Die nebengeordneten unabhangigen Anspriche 1 und 9 gemal Hilfsan-
trag 1 unterscheiden sich von den erteilten Anspriichen 1 und 9 nach Hauptantrag
dadurch, dass deren Merkmale 1.8 bzw. 9.6 durch folgende erganzte Fassungen

ersetzt wurden (mit unterstrichenen Hinzufligungen):

1.8H1 - the device-specific interface (1, 10, 20) is a push-to-talk inter-
face and the first device (2) is a push-to-talk device, controlling

the interfacing between different communication devices,

9.6"11 - the device-specific interface is a push-to-talk interface and the

first device is a push-to-talk device, controlling the interfacing be-

tween different communication devices,

Unter Berlcksichtigung der diesbeziiglich nicht einschrankenden Angaben im
Streitpatent zum Steuern des Interfacing zwischen verschiedenen Kommunikations-

einrichtungen (Absatz 0004: ,many devices have different ways of interfacing

(connection detection method, impedances, signal levels, control signals, etc.).”)
versteht der Fachmann die Ergénzung lediglich dahingehend, dass eine Verbindung
aufgebaut werden kann, indem die Kompatibilitdt hergestellt und ein Datenaus-
tausch ermoglicht wird. Dies geht nicht Uber sein Verstandnis der Funktionsweise

der Gegenstéande der erteilten Anspriche 1 und 9 hinaus.
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1.2 Die nebengeordneten unabhangigen Anspriche 1 und 9 gemal Hilfsan-
trag 1la unterscheiden sich von den Anspriichen 1 und 9 gemalR Hilfsantrag 1
dadurch, dass zusatzlich deren Merkmale 1.4.4.2 bzw. 9.3.4.2 jeweils durch fol-

gende ergénzte Fassung ersetzt wurden (mit unterstrichener Hinzufigung):

1.4.4.2H12 /9 3.4.2H112 gnd relating to particular settings to be used when
exchanging electronic data with the particular sec-
ond device via the electronic data connection,

wherein the settings themselves are stored in the

memory (6); and

1.3 Mit diesen zuséatzlich aufgenommenen Merkmalen sind die Fassungen des
Streitpatents nach Hilfsantrag 1 und auch nach Hilfsantrag 1a mangels erforderli-
cher Beschrankung unzulassig.

Im Nichtigkeitsverfahren sind namlich nur Anderungen des Patents moglich, die
eine Einschrankung bedeuten. Das Patentnichtigkeitsverfahren dient der Nichtiger-
klarung eines Patents, soweit bei ihm ein gesetzlich vorgesehener und vom Nich-
tigkeitsklager geltend gemachter Nichtigkeitsgrund vorliegt, und eréffnet in diesem
Umfang dem Patentinhaber die in der Sache veranlassten Verteidigungsmdoglich-
keiten, es dient aber nicht dartber hinaus der Gestaltung des Patents; diese Funk-
tion ist vielmehr einzig dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen (vgl. BGH, Urteil
vom 23. Februar 1988 — X ZR 93/85, GRUR 2005, 145 Rn. 41 f. — elektronisches
Modul; BGH, Urteil vom 23. Februar 1988 — X ZR 93/85, BGHZ 103, 262 Rn. 58 ff.
(nach juris) — Dungerstreuer; Schulte, PatG, 11. Aufl., 2022, 8 81 Rn. 122 c).

Wie zum Hauptantrag ausgefuhrt, sieht der Anspruch 1 des Streitpatents bereits in
der erteilten Fassung vor, dass die digitale Information (Merkmal 1.4.4.1), die im
Speicher (Merkmal 1.4.4) der integrierten Schaltung (Merkmal 1.4.3) gespeichert
ist, besondere Einstellungen betrifft, die genutzt werden, wenn elektronische Daten
mit der bestimmten zweiten Einrichtung Uber die elektronische Datenverbindung
ausgetauscht werden (Merkmal 1.4.4.2). Somit versteht der Fachmann bereits die
Anspriiche 1 und 9 der erteilten Fassung im Sinne des Merkmals 1.4.4.2H1a pzw,

9.3.4.2H1a dass die genannten Einstellungen im Speicher 6 gespeichert sind.
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Damit stellt sich das zusatzliche Merkmal 1.4.4.2H112 /9.3.4.211a gllenfalls als Klar-
stellung dar, mit der wiederholt wird, was bereits nach der erteilten Fassung zum
Schutzgegenstand gehorte, so dass damit das Streitpatent gegenuber der erteilten
Fassung nicht eingeschrankt wird.

2. Zur Fassung nach Hilfsantrag 2

Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 2 erweist sich das Streitpatent als nicht
schutzfahig. Denn insoweit ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Pa-
tentfahigkeit gemaR Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a)
EPUi. V. m. Art. 52, 56 EPU gegeben.

2.1 Inder Fassung nach Hilfsantrag 2 ist an das Ende der nebengeordneten un-
abhangigen Anspriche 1 und 9 gemal Hilfsantrag 1 das folgende Merkmal ange-

fugt:

1.1192/9.9H2  "and - the second device is a man worn two-way radio.

2.2 Das Merkmal 1.117%2/9.9M2 st ursprungsoffenbart (Offenlegungsschrift
(=WO 2013/164374 A2), Seite 10, Zeilen 9 bis 12 und identisch in der Streitpatent-
schrift, Absatz 0035: ,Such voice communication systems, in accordance with an
embodiment of the invention, involve interface cables to connect the PTT or control
box to a headset and/or a communication device such as one or more of a man

worn two-way radio®), erweitert den Schutzbereich nicht und bewirkt durch die Ab-

grenzung zu nicht-tragbaren Funkgeraten auch eine hinreichende Beschrankung,

wodurch der Hilfsantrag 2 zul&ssig ist.

2.3 Unter einem Zweiwege-Funkgerat (,two-way radio®) versteht der Fachmann
ein Funkgerat mit bidirektionaler Datenlbertragung, d. h. einen Transceiver, der so-
wohl Daten empfangen (Empfanger/Receiver) als auch senden (Sender/Transmit-
ter) kann. Dies bedeutet nicht, dass die Ubertragung ,in beiden Richtungen* gleich-
zeitig (Vollduplex-Verfahren) moglich ist und stinde bei den vorliegend bean-

spruchten Gegenstanden auch im Widerspruch zu den Merkmalen 1.8 bzw. 9.6,
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wonach es sich bei der vorrichtungsspezifischen Schnittstelle um eine Sprechtas-
tenschnittstelle (,push-to-talk interface”) und bei der ersten Einrichtung um eine
Sprechtasteneinrichtung (,push-to-talk device”) handelt, bei denen eine Ubertra-
gung zu einem bestimmten Zeitpunkt nur in einer Richtung méglich ist (Halbduplex-
Verfahren). Weitere Informationen kann der Fachmann dem Begriff ,Zweiwege-

Funkgerat” nicht entnehmen.

Die Angabe, wonach das Zweiwege-Funkgerat am Korper tragbar ist (,man worn®)
ist selbsterklarend, kann jedoch nicht die von der Beklagten angenommenen Eigen-
schaften implizieren. Eine besondere Flexibilitat ,insbesondere bei Verteidigungs-
bindnissen von Streitkraften im Einsatz* und ,insbesondere am Ricken der Bedi-
enperson, beispielsweise eines Soldaten, Polizisten oder Feuerwehrmanns* ist we-
der dem Begriff selbst entnehmbar noch den Anspriichen oder der Beschreibung
des Streitpatents. Beispielsweise handelt es sich auch bei einem herkémmlichen in
der Tasche oder am Giurtel tragbaren Handsprechfunkgeréat (sog. ,Walkie-Talkie)

um ein tragbares Zweiwege-Funkgerat.

Da mit dem Anspruch 1 eine Schnittstelle und mit Anspruch 9 ein Verfahren zur
Ubermittlung von digitaler Information beansprucht wird, kann die weitere Ausge-
staltung der zweiten Einrichtung durch das Merkmal 1.11%2/9.9"2  die nicht Be-
standteil der beanspruchten Gegenstande ist, diese ohnehin lediglich insofern ein-
schréanken, dass sie fir ein tragbares Zweiwege-Funkgerat geeignet sein mussen.

2.4  Nach alledem gilt fir die Patentfahigkeit der Gegenstande der Anspriiche 1
und 9 gemal Hilfsantrag 2 das Gleiche wie fur die nach Hauptantrag und sie erwei-
sen sich als nicht erfinderisch gegentiber der aus der Druckschrift O3 bekannten
technischen Lehre, da fir die dort als zweite Einrichtungen verwendeten Ein-/Aus-
gabegerate (,I/O-devices”) exemplarisch Funkgerate (,radio”) genannt sind, von de-

nen der Fachmann weil3, dass sie tragbar sind.

3. Zur Fassung nach Hilfsantrag 2a

Auch in der Fassung nach dem Hilfsantrag 2a erweist sich das Streitpatent als nicht
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schutzfahig. Auch insoweit ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Pa-
tentfahigkeit gemaR Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a)
EPU . V. m. Art. 52, 56 EPU gegeben.

3.1 Inder Fassung nach dem Hilfsantrag 2a ist an das Ende der nebengeordne-
ten unabhéngigen Anspriche 1 und 9 gemal Hilfsantrag 2 jeweils das folgende

Merkmal angefugt:

1.11H2a/9 gHi2a  and - the push-to-talk device is a man worn device.

3.2 Das Merkmal 1.11"72/9.9"2 jst ursprungsoffenbart (Offenlegungsschrift, Seite
17, Zeilen 5 und 6 und identisch in der Streitpatentschrift, Absatz 0061: ,In another,
more specific scenario, the first device is a PTT device or an intelligent control box
with interface functionality to be worn by a person®), erweitert den Schutzbereich
nicht und bewirkt durch die Abgrenzung zu nicht-tragbaren PTT-/Sprechtastenein-
richtung als erste Einrichtungen auch eine erforderliche Beschrankung, wodurch der

Hilfsantrag 2a zul&ssig ist.

3.3 Die Angabe, wonach die als PTT-/Sprechtasteneinrichtung (,push-to-talk de-
vice”) eingesetzte erste Einrichtung am Korper tragbar ist (,man worn®) ist selbster-
klarend und kann die weitere Ausgestaltung der zweiten Einrichtung, die nicht Be-
standteil der beanspruchten Gegenstande der Anspriiche 1 und 9 ist, lediglich inso-
fern einschréanken, als sie fir eine tragbare erste Einrichtung bzw. PTT-/Sprechtas-

teneinrichtung geeignet sein muss.

3.4 Die Gegenstande der Anspriiche 1 und 9 gemaf Hilfsantrag 2a erweisen sich
als nicht erfinderisch gegentber der aus der Druckschrift O3 bekannten technischen

Lehre.

Zwar ist der Druckschrift O3 fiir das dort als erste Einrichtung eingesetzte zentrale
System (,central system®) keine Angabe zu entnehmen, ob sie von einer Person
getragen werden kann oder nicht. Jedoch ist die in der Druckschrift O3 beschrie-
bene vorrichtungsspezifische Schnittstelle geeignet sowohl zusammen mit einem

tragbaren als auch einem nicht tragbaren zentralen System betrieben zu werden,



-58 -

da fur die Frage ob die Schnittstelle mit dem zentralen System zusammenarbeiten
kann, lediglich die Kompatibilitat der Anschliisse und der elektronischen Konfigura-
tion relevant ist und nicht Eigenschaften, die bestimmen, ob das der PTT-/Sprech-
tasteneinrichtung entsprechende zentrale System tragbar ist oder nicht.

4. Zur Fassung nach den Hilfsantragen 3, 4, 4a und 4b

Dem nach den Hilfsantragen 3, 4, 4a und 4b verteidigten Streitpatent steht jeweils
der Nichtigkeitsgrund gemalR Art. 123 Abs. 3 EPU, des Verbotes der Schutzbe-

reichserweiterung entgegen.

4.1 Die Patentanspriche 1 gemal3 den Hilfsantragen 3, 4, 4a und 4b unterschei-
den sich vom Anspruch 1 in der erteilten Fassung im Wesentlichen dadurch, dass
dessen Merkmal 1.1 gedndert wurde und folgendermalf3en gefasst ist (mit unterstri-

chenen Hinzufiigungen und durchgestrichenen Auslassungen):

1.1Hi8MHi4 A voice communications system with at least two device-spe-

cific interfaces (1, 10, 20) each for interfacing a first device (2)

directly to a particular one of at least two second devices (3,
13, 23) in a voice communications system,

1.1Hi4a A voice communications system comprising a first and a sec-

ond device-specific interface (1, 10, 20) for interfacing a first

device (2) directly to a particular first and a particular second
device (3, 13, 23) in-a-voice communications-system,

1.1Hi4b A voice communications system comprising a first and a sec-

ond device-specific interface (1, 10, 20) for interfacing a first
device (2) directly to a particular second device (3, 13, 23)

4.2  Der Anspruch 1 in den Fassungen nach den Hilfsantragen 3, 4, 4a und 4b ist
somit nicht mehr auf eine vorrichtungsspezifische Schnittstelle gerichtet, sondern

auf ein Sprachkommunikationssystem mit mindestens zwei vorrichtungsspezifi-
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schen Schnittstellen (Hilfsantrage 3 und 4) oder einer ersten und einer zweiten vor-
richtungsspezifischen Schnittstelle (Hilfsantrdge 4a und 4b), die jeweils entspre-

chend dem erteilten Anspruch 1 ausgebildet sind.

Die weiteren Anderungen in den Merkmalen des Anspruchs 1 und in dem weiterhin
auf ein Verfahren gerichteten Anspruch 9 dienen im Wesentlichen der Anpassung
an das Sprachkommunikationssystem mit zwei Schnittstellen und werden im Falle
der Hilfsantrage 4, 4a und 4b durch weitere Merkmale eingeschréankt, vgl. dazu Ab-
schnitt A. I. 3.

4.3 Die Hilfsantrage 3, 4, 4a und 4b sind unzuléssig, da sie jeweils zu einer

Schutzbereichserweiterung fuhren.

Zwar sind die Anspruchsmerkmale der Gegenstande der Hilfsantrage 3, 4, 4a und
4b als ursprungsoffenbart anzusehen und es handelt sich bei den beanspruchten
Gegenstanden entgegen der Annahme der Klagerin jeweils auch nicht um eine un-
zulassige Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents im Sinne eines Aliuds,
welches die Rechtssicherheit fiir Dritte, die sich auf den Inhalt der Patentanmeldung
in der eingereichten und veréffentlichten Fassung verlassen, gefahrden konnte (vgl.
BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 — Xa ZB 14/09; GRUR 2011, 40 Rn. 13, 18

— Winkelmesseinrichtung).

Es liegt weder ein sog. ,exklusives Aliud“ vor, das zum urspringlich offenbarten
Gegenstand in einem Ausschliel3lichkeitsverhaltnis steht (BGH, Urteil vom 21. Juni
2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 27 ff. - Integrationselement), noch
kommt durch die Anderung eine Handlung als Verletzung in Betracht, die vor der
Anderung nicht als Verletzung des erteilten Patents angesehen werden konnte
(BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 — Xa ZB 14/09; GRUR 2011, 40 Rn. 18 —
Winkelmesseinrichtung). Denn ein Sprachkommunikationssystem nach den Pa-
tentanspriichen 1 gemal den Hilfsantragen 3, 4, 4a und 4b mit mindestens oder
genau zwei vorrichtungsspezifischen Schnittstellen, welches als Verletzung gelten
koénnte, wirde auch immer den Gegenstand nach dem erteiltem Anspruch 1 verlet-
zen, da es mindestens eine vorrichtungsspezifische Schnittstelle mit allen Merkma-

len nach dem erteiltem Anspruch 1 enthalten muss.
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Die Hilfsantrage 3, 4, 4a und 4b sind aber unzulassig, da sie jeweils eine Schutzbe-

reichserweiterung enthalten.

Das Patentnichtigkeitsverfahren er6ffnet dem Patentinhaber grundsatzlich die Még-
lichkeit, das Schutzrecht in eingeschrankter Fassung zu verteidigen. Es dient dar-
Uber hinaus aber nicht der Gestaltung des Patents. Ein Gegenstand, der durch das
erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschitzt ist, kann im Patentnich-
tigkeitsverfahren nicht nachtraglich in das Patent einbezogen und unter Schutz ge-
stellt werden (BGH, Urteil vom 14. September 2004 — X ZR 149/01, GRUR 2005,
145 Rn. 41 f. — elektronisches Modul). Die nachtragliche Einbeziehung eines vom
Streitpatent in der erteilten Fassung nicht geschitzten Gegenstands in einen Pa-
tentanspruch fuhrt zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Streitpatents
(BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 — X ZR 56/17; GRUR 2019, 389 LS und
Rn. 33 — Schaltungsanordnung 1l1).

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung stellt eine vorrichtungsspezifische
Schnittstelle zur direkten Verbindung einer ersten Einrichtung mit einer besonderen
zweiten Einrichtung in einem Sprachkommunikationssystem unter Schutz. Damit
muss die vorrichtungsspezifische Schnittstelle lediglich zum Betrieb in einem derar-
tigen Sprachkommunikationssystem geeignet sein, wahrend das Sprachkommuni-
kationssystem (wie in den Hilfsantragen 3 und 4 beansprucht als Sprachkommuni-
kationssystem mit mindestens zwei vorrichtungsspezifischen Schnittstellen oder in
den Hilfsantragen 4a und 4b beansprucht mit einer ersten und einer zweiten vor-
richtungsspezifischen Schnittstelle) in seiner raumlich-kérperlichen Ausgestaltung
nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gehort. Daran andert auch nichts,
dass insbesondere die Figur 1 des Streitpatents ein Sprachkommunikationssystem
zeigt, welches in den Absétzen 0044 bis 0046 beschrieben wird. Denn der Schutz-
bereich des Patents wird durch die Patentanspriiche bestimmt, § 69 Abs. 1 Satz 1
EPU, hier demnach durch den erteilten Patentanspruch 1 nach dem die vorrich-
tungsspezifische Schnittstelle zwar die Eignung zum Betrieb in einem Sprachkom-

munikationssystem aufweist, nicht aber zu dieser gehoéren soll.
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Nach alledem liegt eine unzulédssige Schutzbereichserweiterung gemafd Art. 123
Abs. 3 EPU bei allen verteidigten Gegenstanden nach den Patentanspriichen 1 ge-
maf den Hilfsantragen 3, 4, 4a und 4b vor. Die weitere Frage, ob insoweit auch

mangelnde Patentfahigkeit vorliegt, kann daher dahingestellt bleiben.

5. Zur Fassung nach den Hilfsantragen 5 und 6

In der Fassung nach den Hilfsantrdgen 5 und 6 erweist sich das Streitpatent als
nicht schutzfahig, denn insoweit ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden
Patentfahigkeit geman Art. [| § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a)
EPU i. V. m. Art. 52, 56 EPU gegeben.

5.1 Die nebengeordneten unabhéngigen Anspriche 1 und 9 gemal3 Hilfsan-
trag 5 unterscheiden sich von den erteilten Anspriichen 1 und 9 dadurch, dass in
den Merkmalen 1.10 bzw. 9.8 zwei und im Falle des Hilfsantrag 6 drei der vier
Alternativen gestrichen wurden, so dass sie folgendermal3en verandert gefasst sind

(mit durchgestrichenen Auslassungen):

1.10M5/9.8M5 - the integrated circuit and the memory are embedded in the
wire or cable erin-thefirst-ersecond-connector so that they

are physically part of the interface.

1.1016/9.8Hi6 - the integrated circuit and the memory are embedded in the
wire-or cable erin-thefirstorsecond-connector so that they

are physically part of the interface.

5.2 Das Entfernen von zwei oder drei in der urspriinglichen Anmeldung offenbar-
ten sowie in der erteilten Fassung beanspruchten Alternativen in den Merkmalen
1.10 bzw. 9.8 der Anspriche 1 und 9, wonach die integrierte Schaltung und der
Speicher zwingend im Kabel oder im Draht (Hilfsantrag 5) bzw. nur im Kabel (Hilfs-
antrag 6) eingebettet sind, basiert in offensichtlicher Weise auf der urspringlichen
Offenbarung, erweitert den Schutzbereich nicht, sondern schrankt ihn auf eine Tell-
menge von geschutzten Ausfihrungsformen ein. Durch die damit bewirkte erforder-

liche Beschrankung sind die Hilfsantrage 5 und 6 zul&ssig.



-62 -

5.3 Da im nadchstkommenden und die Gegenstande der erteilten Anspriiche na-
helegenden Stand der Technik nach der Druckschrift O3 die integrierte Schaltung
und der Speicher nicht in der Leitung oder dem Kabel, sondern in einem der beiden
Verbinder gemal einer der gestrichenen Alternativen eingebettet sind (insbeson-
dere Figur 1 i. V. m. Spalte 3, Zeile 30: ,The connector 10 includes connector logic
14.9), sind die Merkmale 1.10115/9.8M5und 1.106/9.8H6 in diesem Stand der Technik

nicht offenbart.

Zur Losung dieses technischen Problems der Unterbringung einer integrierten
Schaltung mit Speicher in einer als Kabel mit Steckverbindern ausgestatteten vor-
richtungsspezifischen Schnittstelle nach Druckschrift O3 wird somit das Einbetten
in einem Verbinder statt im Kabel gewahlt. Existiert allerdings eine tUberschaubare
Zahl von moglichen Lésungsansatzen — hier die Unterbringung einer integrierten
Schaltung entweder in einem Verbinder oder im Kabel — von denen jeder spezifi-
sche Vor- und Nachteile hat, gibt dies in der Regel Veranlassung, jeden dieser L06-
sungsansatze in Betracht zu ziehen (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2011 — X
ZR 58/10, GRUR 2012, 261 rn. 46 — E-Mail via SMS; Schulte, PatG, 11. Aufl., § 4
Rn. 144).

Da es sich bei der alternativen Losung des Einbettens einer integrierten Schaltung
mit einem Speicher statt in Verbindern von Kabeln, im Kabel selbst zum Prioritats-
zeitpunkt um ein etabliertes und dem Fachmann gelaufiges Verfahren handelt, was
auch bereits durch die Druckschrift O7 belegt wird (Abstract: ,Embedding a DS2431
(1 -Wire®) chip in the near end of a cable”, Seite 1, letzter Absatz: ,when you embed
an electronic (1-Wire) chip?! in the near end of the cable (Figure 2). (A particular chip,

the DS2431, is used to illustrate this idea, but other 1-Wire devices may be more
appropriate for specific applications.” und Bilduntertitel zu Figur 2: ,A 1-Wire chip

embedded in the cable can provide identification and authentication of the cable."),

hat der Fachmann ausgehend von der Druckschrift O3 auch dieses Verfahren

pflichtgemalf? in Betracht zu ziehen.

Da zudem bei der Einbettung in einem Verbinder nach Druckschrift O3 der dem

Fachmann bekannte und auch von der Beklagten genannte Nachteil in Kauf genom-
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men werden muss, dass die integrierten Schaltung in einem Stecker — insbeson-
dere, wenn dieser wie der in der O3 beispielhaft genannte herkdbmmliche RS232-
Stecker Ublicherweise zerlegbar bzw. aufschraubbar ist — leicht zuganglich und da-
mit physisch manipulierbar ist, hat der Fachmann Veranlassung, Unterbringungsal-
ternativen zu berucksichtigen, welche diesen Nachteil Gberwinden. Eine solche Al-
ternative stellt das Einbetten der integrierten Schaltung mit einem Speicher im

Schnittstellenkabel dar, bei der dieser nicht zerstérungsfrei zugénglich ist.

Somit sind dem Fachmann auch die Merkmale 1.10M5/9.8H5 und 1.10116/9.84¢ der
Hilfsantrage 5 und 6 ohne erfinderisch tatig werden zu mussen, durch die Druck-

schrift O3 nahegelegt.

6. Zur Fassung nach den Hilfsantragen 7 und 8

Auch in den Fassungen nach den Hilfsantragen 7 und 8 erweist sich das Streitpatent
als nicht schutzfahig. Auch insoweit ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der man-
gelnden Patentfahigkeit gemaR Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1
Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 56 EPU gegeben.

In der Fassung nach Hilfsantrag 7 ist an das Ende der nebengeordneten unabhéan-
gigen Anspriche 1 und 9 gemaR Hilfsantrag 6 jeweils das Merkmal 1.11H7/9,9H7
angefugt, welches nach Hilfsantrag 8 um eine weitere Konkretisierung erganzt ist
(Merkmal 1.118/9.9M8) so dass diese folgendermaRen gefasst sind (Erganzungen

jeweils rot hervorgehoben):

1.11H7/9.9H7 and - the integrated circuit is a microprocessor or a digital

signal processor.

1.1118/9.9Hi8 and - the integrated circuit is a microprocessor or a digital

signal processor,_hence the integrated circuit is an elec-

tronic processing unit, which is connected to access and to

process data transmitted in the electronic data connection

between the first connector and the second connector,

thereby the device-specific interface (1, 10, 20) not only
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transmits electronic data signals between the first and sec-

ond devices but also reacts upon these signals, interferes

with these signals and changes these signals.

6.1 Die Angaben in den zusatzlichen Merkmalen 1.11H7/9.9H7 ynd 1.11H18/9.9H®
sind ursprungsoffenbart (Offenlegungsschrift, Seite 11, Zeilen 10 bis 23 und iden-
tisch in der Streitpatentschrift, Absatze 0038 und 0039), erweitern den Schutzbe-
reich nicht und bewirken eine erforderliche Beschrankung, da von der Menge der in
der erteilten Fassung beanspruchten mdglichen integrierten Schaltungen nur noch
die Teilmenge beansprucht wird, bei der es sich um einen Mikroprozessor oder di-
gitalen Signalprozessor handelt, der noch durch die im Merkmal 1.1118/9.948 er-
ganzten Angaben weiter charakterisiert wird.

6.2 GemaR Merkmal 1.11H7/9.9%7 wird die integrierte Schaltung (Merkmal 1.4.3)
als Mikroprozessor oder digitaler Signalprozessor beschrieben, der durch die funk-
tionellen Angaben in der Erganzung im Merkmal 1.11H%8/9.9H18 noch derart naher
charakterisiert wird, dass es sich dabei um eine elektronische Verarbeitungseinheit
handelt, welche auf die in der elektronischen Datenverbindung zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Stecker tbertragenen Daten zugreifen und diese verarbeiten
kann, was es der vorrichtungsspezifischen Schnittstelle als Ganzer ermoglichen
soll, elektronische Datensignale zwischen dem ersten und zweiten Gerat nicht nur
zu Ubertragen, sondern auch auf diese Signale zu reagieren, in diese Signale ein-

zugreifen und diese Signale zu verandern.

Die auf diese Weise sehr allgemein beschriebene Beeinflussung von Signalen wird
in der Beschreibung des Streitpatents lediglich anhand eines Ausfiihrungsbeipiels
— und die Anspriche nicht einschrankend — erlautert, indem als Zweck fur die Sig-
nalverarbeitung exemplarisch Verstarkung, Filterung und Messung genannt werden

(Absatz 0050: ,the integrated circuit 5 of the interface may be an electronic proces-

sing unit which can access and process the transmitted signals, e.g. for the purpose

of amplification, filtration or measurement.”).

Der Fachmann versteht daher unter dem in den Merkmalen 1.117/9.9H7 und

1.11H18/9 9Hi8 genannten Mikroprozessor oder digitalen Signalprozessor zusammen
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mit den funktionellen Angaben im Merkmal 1.118/9.9"® eine integrierte Schaltung,
die — zusatzlich zu dem Speicher, in dem die Informationen fir die Identifikation und
die Einstellungen gespeichert sind (Merkmale 1.4.4 bis 1.5 und 9.3.4 bis 9.5) — eine
weitere integrierte elektronische Komponente enthélt, welche sich gegenuber den
zwischen beiden Anschlussverbindern Gbertragenen Daten nicht rein passiv verhalt,
sondern in der Lage ist, aktiv Einfluss auf diese zu nehmen und sie in irgendeiner

Weise zu verandern.

6.3  Ein derartiger, im Sinne des Streitpatents definierter Mikroprozessor bzw. di-
gitaler Signalprozessor ist ebenfalls bereits aus Druckschrift O3 bekannt. Wie die
Figur 1 zeigt und in den zugehd6rigen Beschreibungsteilen in Spalte 3, Zeile 23 bis
Spalte 4, Zeile 29 ausfuhrlich erlautert wird, enthalt die als Mikroprozessor zu be-
zeichnende Steckverbinder-Logik (,connector logic 14”) im ersten Verbinder neben
den Speicherkomponenten fir die Identifikations- und Einstellungsinformationen
eine integrierte elektronische Komponente (,1-wire function control logic 18"), wel-
che die zwischen den Anschlussverbindern in der vorrichtungsspezifischen Schnitt-
stelle (,smart cable“) zu Ubertragenden Daten reagiert, auf sie zugreift und sie inso-
weit andert, dass sie Uber den 1-Wire-Bus 36 Ubertragen werden kénnen (Figur 1

i. V. m. Spalte 3, Zeilen 30 bis 36: ,The connector 10 includes connector logic 14.

One possible structure of the connector logic is illustrated in further detail by com-
ponents 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 and 32 in FIG. 1. In The illustrative structure
of the embodiment of the connector logic 14 of FIG. 1 may, for example, use a
DS2430A 256-Bit 1-wire EEPROM, as provided by Dallas Semiconductor.” und
Spalte 3, Zeilen 53 bis 57: ,The 1-wire bus 36 is controlled by the 1-wire function

control logic 18, which is coupled to the 64-bit lasered ROM (Read Only Memory)

20, which stores a unigue code associated with the device coupled to the cable
terminated by the connector 10.”).
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Figur 1 der Druckschrift O3 mit Hervorhebungen durch den Senat

Somit sind dem Fachmann auch die Merkmale 1.117/9.9%7 und 1.11H18/9.9H18 qus
Druckschrift O3 bekannt und die Anspriiche 1 und 9 der Hilfsantrage 7 und 8 ohne
erfinderisch tatig werden zu mussen, durch die Druckschrift O3 nahegelegt.

7. Zur Fassung nach den Hilfsantragen 9 und 10

Auch in der Fassung nach den Hilfsantragen 9 und 10 erweist sich das Streitpatent
als nicht schutzfahig. Denn auch bei diesen ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit gemaR Art. 1l § 6 Abs.1 Nr.1 IntPatUG, Art. 138
Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 56 EPU gegeben.

7.1 Der Hilfsantrag 9 stellt eine Kombination der Hilfsantrdge 6 und 8 dar, da
gegeniber den Ansprichen 1 und 9 der erteilten Fassung in den Merkmalen 1.10
bzw. 9.8 drei von vier Alternativen gestrichen wurden (Merkmale 1.10M6/9.8H6) und

an deren Ende jeweils das Merkmal 1.11H18/9.9"i8 angefigt ist.
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Der Hilfsantrag 10 stellt eine Kombination der Hilfsantrage l1a und 9 und somit
la, 6 und 8 dar, da gegenuber den Ansprichen 1 und 9 nach Hilfsantrag 9 zusatz-
lich das erganzt gefasste Merkmal 1.4.4.2H113/9 3.4 2Hi12 enthalten ist.

7.2 Zur Zuladssigkeit der Hilfsantrdge 9 und 10 wird daher auf die entsprechen-

den Ausfihrungen zu den Hilfsantragen 1a, 6 und 8 verwiesen.

7.3  Zur Patentfahigkeit der Gegenstande der unabhangigen Anspriche 1 und
9 der Hilfsantrage 9 und 10 kann inhaltlich auf die Ausfiihrungen zu den Hilfsantra-
gen la, 6 und 8 verwiesen werden, die hier in gleicher und voneinander unabhan-
giger Weise gelten, da die gegenuber der erteilten Fassung gednderten bzw. er-
ganzten Merkmale mit denen der Hilfsantrage 1a, 6 und 8 identisch sind.

Da die gegenuber der erteilten Fassung geédnderten bzw. erganzten Merkmale der
Anspriche 1 und 9 der Hilfsantrage 9 und 10 fur sich genommen keine erfinderische
Tatigkeit begrinden kénnen und dartber hinaus auch in Zusammenschau keinen
synergistischen Effekt im Sinne eines funktionalen Zusammenwirkens einzelner
Merkmale der technischen Lehre erkennen lassen, der dies leisten kénnte, mangelt
es auch den Gegenstanden der unabhéngigen Anspriiche 1 und 9 der Hilfsantrage

9 und 10 an einem Beruhen auf erfinderischer Tatigkeit.

8. Zu den weiteren Ansprichen der Hilfsantrage 1 bis 10

Einer Beurteilung der weiteren Patentanspriiche 2 bis 8 und 10 bis 17 der Hilfsan-
trdge bedurfte es nicht, nachdem die Beklagte, die samtliche Hilfsantrage als ge-
schlossene Anspruchssétze versteht, zu erkennen gegeben hat, diese — im Gegen-
satz zur erteilten Fassung — jeweils nicht selbststandig zu verteidigen und diese

Ansprtiche mit denen der erteilten Fassung (Hauptantrag) identisch sind.
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B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatGi. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
. V. m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Mal3gabe der Ver-
ordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bun-
despatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130) einge-
reicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet oder
im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signa-
tur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch
das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils,
gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen
dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausferti-

gung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftich beim Bundesge-
richtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundes-
gerichtshof.de/erv.html) Gbertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zu-

stellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem
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Ablauf von funf Monaten nach der Verkindung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die

Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Voit Muller Werner Dr. Haupt Tischler



