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BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

5 Ni 50/16 (EP)
verb. mit

5 Ni 51/16 (EP)

(Aktenzeichen)

URTEIL
Verkündet am

12. Februar 2020
…

In der Patentnichtigkeitssache

…
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betreffend das europäische Patent 1 694 020

(DE 600 39 081)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2020 durch den Vorsitzenden Richter

Voit, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer,

Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Univ. Bieringer

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 1 694 020 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass

es folgende Fassung erhält:
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Im Übrigen werden die Klagen abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

III. Das Urteil ist für jede Partei gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120%

des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 1 694 020

(Streitpatent), das am 10. März 2000 angemeldet wurde und auf die als

WO 00/54473 veröffentlichte Stammanmeldung (vorgelegt als BDP2wo bzw. N4)

zurückgeht. Das Streitpatent nimmt die folgenden drei US-Prioritäten in Anspruch:

US 124222 P vom 12.03.1999, US 161115 P vom 22.10.1999 sowie US 177081 P

vom 19.01.2000.

Es trägt in der Verfahrenssprache die Bezeichnung: „Multicarrier modulation system

and method“ und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem
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Aktenzeichen DE 600 39 081.0 geführt. Das Streitpatent, das von den Klägern in

vollem Umfang angegriffen ist, umfasst 24 Patentansprüche, von denen die

Ansprüche 1, 7, 13 und 19 nebengeordnet sind.

Diese lauten nach der Streitpatentschrift (EP 1 694 020 B1) wie folgt:

In deutscher Übersetzung nach der Streitpatentschrift lauten diese Ansprüche:
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Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 6, 8 bis 12, 14 bis 18 sowie 20

bis 24 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihren Klagen jeweils vom 26. Juli 2016 greifen die Klägerinnen der beiden

Verfahren das Streitpatent in vollem Umfang an und machen übereinstimmend

fehlende Patentfähigkeit (fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit)

geltend sowie, dass die Erfindung über den Inhalt der Anmeldung in der

ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

Die Klägerinnen im Verfahren 5 Ni 51/16 (EP) berufen sich darüber hinaus auf den

Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit der erfinderischen Lehre.

Sämtliche Klägerinnen rügen zudem, dass das Streitpatent die Prioritäten nicht

wirksam in Anspruch nehme, da das Prioritätsrecht nicht wirksam vom Erfinder auf

die Anmelderin übertragen worden sei und zumindest die beiden älteren Prioritäten

nicht alle beanspruchten Merkmale zeigten.

Die Klägerinnen im Verfahren 5 Ni 50/16 (EP) stützen ihren Vortrag unter anderem

auf folgende Dokumente:

BDP2 Streitpatentschrift EP 1 694 020 B1

BDP2wo WO 00/54473 A1 (internationale Anmeldung), [entspricht N4 im

Verf. 5 Ni 51/16]

BDP2prio1 US-Prioritätsanmeldung US 60/124,222 vom 12.03.1999

BDP2prio2 US-Prioritätsanmeldung US 60/161,115 vom 22.10.1999

NiK1 ITU Temporary Document AB-080, veröffentlicht im Rahmen

eines Treffens der ITU Study Group 15, das vom 3. bis

7. August 1998 in Antwerpen stattfand (nachfolgend „AB-080")

NiK2 ITU Temporary Document AB-028, veröffentlicht im Rahmen

eines Standardisierungstreffens der ITU Study Group 15, das
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vom 3. bis 7. August 1998 in Antwerpen stattfand (nachfolgend

„AB-028")

NiK2a "Recommendation G.lite Draft Document" als Temporary

Document AB-008 veröffentlicht ebenfalls bei dem Treffen in

Antwerpen (nachfolgend "AB-008")

NiK3 ITU Beitrag "Temporary Document MA-027" für das ITU-T SG15

meeting, Melbourne, Australien, 29. März bis 2. April, 1999.

NiK3a Auszüge aus dem Report des ITU Meetings in Melboume,

Communication Standards Review, Volume 10, Number

4, May 1999 (CSR-10/04)

NiK4 ITU Beitrag "Temporary Document NT-037" für das ITU-T SG15

meeting, Nashville, Tennessee, USA, 1. bis 5. November 1999.

NiK4a Auszüge aus dem Report des ITU Meetings in Nashville (CSR-

10/11)

NiK5 WO 98/57472 A1

BDP7 Uploadnachweis zu NK2i aus Verf. 5 Ni 51/16

BDP8 Uploadnachweis zu NK4c aus Verf. 5 Ni 51/16

BDP9 US 7,050,458 B1

BDP10 Thomas Sterr, John M. Cioffi, Peter J. Silverman: „Understanding

Digital Subscriber Line Technology", 1999 Prentice Hall, ISBN-

0-13-780545-4

Die Nichtigkeitsklage zu 5 Ni 51/16 ist unter anderem gestützt auf folgende

Dokumente:

N1 Streitpatentschrift EP 1 694 020 B1

N3 Veröffentlichung EP 1 694 020 A1 der für das Streitpatent

eingereichten Anmeldeunterlagen

N4 Veröffentlichung WO 00/54473 A1 der für die Stammanmeldung

ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen

N5a US-Prioritätsanmeldung US 60/124,222

N5b US-Prioritätsanmeldung US 60/161,115
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N5c US-Prioritätsanmeldung US 60/177,081

NK1 „Draft new Recommendation G.992.1: Asymmetrical Digital

Subscriber Line (ADSL) Transceiver”, Temporary Document 44

(PLEN), ITU – Telecommunication Standardization Sector, STUDY

GROUP 15, Genf, 12. bis 23. Oktober 1998

NK1a Veröffentlichungsnachweis zu NK1: Dateiverzeichnis des ITU-

Dateiservers zu dem Arbeitsgruppentreffen in Genf, 12. bis

23. Oktober 1998, abrufbar über

https://www.itu.int/ifa/t/2001/sg15/2001_xchange/wp1/q4/98-10-

Geneva/

NK1b Kopie der Zeitschrift „Communications Standards Review

Telecommunications" von November-Dezember 1998 über das

ITU-T Meeting in Genf, Schweiz, 12. bis 23. Oktober 1998, und den

dort veröffentlichten Standardisierungsvorschlag TD-44 (PLEN)

gemäß Anlage NK1, abrufbar über

http://www.lindahall.org/csr/pdfs/csrt908.pdf

NK2 „G.lite - Thoughts on dynamic power saving methods”, Temporary

Document AB-028, ITU - Telecommunication Standardization

Sector, STUDY GROUP 15, Antwerpen, Belgien, 3. bis

7. August 1998

NK2a Veröffentlichungsnachweise zu NK2, NK3 und NK6:

Dateiverzeichnis des ITU-Dateiservers zu dem

Arbeitsgruppentreffen in Antwerpen, Belgien, 3. bis 7. August 1998,

abrufbar über

https://www.itu.int/ifa/t/2001/sg15/2001_xchange/wp1/q4/98-08-

Antwerp

NK2b Ausdruck einer E-Mail über das Hochladen der Anlage NK2 auf den

Server der ITU, abrufbar über http://ties.itu.int/listarchives/tsg15-

sav-052005/tsg15q4/msg00596.html

NK2c Kopie der Zeitschrift „Communications Standards Review

Telecommunications" von August-September 1998 über das ITU-T

Meeting in Antwerpen, Belgien (3. bis 7. August 1998) und den dort
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veröffentlichten Standardisierungsvorschlag AB-028 gemäß Anlage

NK2, abrufbar über http://www.lindahall.org/csr/pdfs/csrt906.pdf

NK2d ITU-Dokumentation „Work methods for study groups of the ITU

Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)" aus 1996

NK2h Ausdruck einer Webseite der Linda Hall Library mit Verweis auf die

zwischen 1995 und 1998 herausgegebenen Exemplare der

Zeitschrift „Communications Standards Review

Telecommunications", abrufbar über http://www.lindahall.org/csr-

collection/

NK2i „Admin: Paper Submission Guidelines for Antwerp, Belgium" (AB-

012R1) zu dem Arbeitsgruppentreffen in Antwerpen, Belgien, 3. bis

7. August 1998, abrufbar über

https://www.itu.int/ifa/t/2001/sg15/2001_xchange/wp1/q4/98-08-

Antwerp/

NK2j „Admin: TIES Registration Information" (AB-013) zu dem

Arbeitsgruppentreffen in Antwerpen, Belgien, 3. bis 7. August 1998,

abrufbar über

https://www.itu.int/ifa/t/2001/sg15/2001_xchange/wp1/q4/98-08-

Antwerp/

NK2k Stellungnahme bzgl. nicht vorhandener

Vertraulichkeitsverpflichtung in der ITU, veröffentlicht um April 1999

NK3 „Recommendation G.lite Draft Document”, Temporary Document

AB-008, ITU - Telecommunication Standardization Sector, STUDY

GROUP 15, Antwerpen, Belgien, 3. bis 7. August 1998

NK3a Ausdruck einer E-Mail über das Hochladen der Anlage NK3 auf den

Server der ITU, abrufbar über  http://ties.itu.int/listarchives/tsg15-

sav-052005/tsg15q4/msg00576.html

NK4 „G.gen.bis: Seamless Rate Adaptation (SRA): a fast, robust,

efiicient protocol for on-line rate adaptation and power

management”, Temporary Document MA-027, ITU -

Telecommunication Standardization Sector, STUDY GROUP 15,

Melbourne, Australien, 29. März bis 2. April 1999
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NK4a Veröffentlichungsnachweis zu NK4: Dateiverzeichnis des ITU-

Dateiservers zu dem Arbeitsgruppentreffen in Melbourne,

Australien, 29. März bis 2. April 1999, abrufbar über

https://www.itu.int/ifa/t/2001/sg15/2001_xchange/wp1/q4/99-03-

Melbourne/

NK4b Ausdruck einer E-Mail über das Hochladen der Anlage NK4 auf den

Server der ITU, abrufbar über  http://ties.itu.int/listarchives/tsg15-

sav-052005/tsg15q4/msg01288.html

NK4c „Q4/SG15 Rapporteur Meeting Electronic Document Submission

Guidelines" (MA-012) zu dem Arbeitsgruppentreffen in Melbourne,

Australien, 29. März bis 2. April 1999, abrufbar über

https://www.itu.int/ifa/t/2001/sg15/2001_xchange/wp1/q4/99-03-

Melbourne/

NK5 „Communications standards review”, Volume 10, Number

4, May 1999

NK6 „G.gen: Quiescent Modefor G.lite and G.dmt”, Temporary

Document AB-080, ITU - Telecommunication Standardization

Sector, STUDY GROUP 15, Antwerpen, Belgien, 3. bis

7. August 1998

NK6a Ausdruck einer E-Mail über das Hochladen der Anlage NK6 auf den

Server der ITU, abrufbar über  http://ties.itu.int/listarchives/tsg15-

sav-052005/tsg15q4/msg00591.html

NK7 W0 98/57472 A1, veröffentlicht am 17. Dezember 1998

NK8 US 5,521,906, veröffentlicht am 28. Mai 1996

NK9 „DMT-based ADSL: concept, architecture, and performance", Chow

P S et al., IEE, 19. Oktober 1994, Seiten 3/1-3/5

NK10 „Simulation and Experimental Studies on the Concept of a Rate-

Adaptive Digital Subscriber Loop (RA-DSL)", Grover W D et al.,

IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Service

Center, Piscataway, NJ, US, vol. 9, no. 6, August 1991, Seiten 941-

950, ISSN: 0733-8716
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NK11 „G.gen: Seamless Rate Adaptation (SRA) and VoDSL”, Temporary

Document NT-037, lTU - Telecommunication Standardization

Sector, STUDY GROUP 15, Nashville, Tennessee, USA, 1. bis

5. November 1999

NK11a Veröffentlichungsnachweis zu NK11: Dateiverzeichnis des ITU-

Dateiservers zu dem Arbeitsgruppentreffen in Nashville,

Tennessee, USA, 1. bis 5. November 1999, abrufbar über

https://www.itu.int/ifa/t/2001/sg15/2001_xchange/wp1l/q4/99-11-

Nashville/

NK11b Ausdruck einer E-Mail über das Hochladen der Anlage NK11 auf

den Server der ITU, abrufbar über

http://ties.itu.int/listarchives/tsg15-sav-

052005/tsg15q4/msg01861.html

NK12 Auszüge aus „Communications standards review", Volume 10,

Number 11, Dezember 1999

Nach Verbindung der beiden Verfahren gemäß § 147 ZPO durch Beschluss vom

6. September 2018 haben die Klägerinnen unter anderem noch folgende

Dokumente eingereicht:

N15 Eidesstattliche Versicherung von B… vom

12. April 2018

N16 Eidesstattliche Versicherung von K… vom

11. April 2018

N17 Gutachten von Prof. H… zu NK2 und NK3, samt

Anlage GH1 – T1.413-1998 und GH2-Lebenslauf des Autors

NK2l REPORT OF 4 INTERIM RAPPORTEUR MEETINGS – 1998,

Genf, 12. bis 23 Oktober 1998

NK2m Dateiverzeichnis vom ITU-Server betreffend NK2l

NK3b Kopie des ITU „AB-008“ (NK3) von der Linda Hall Library

(5109 Cherry Street, Kansas City, M O 64110-2498)

NK3c Bestellbestätigung zu NK3b

http://ties.itu.int/listarchives/tsg15-sav-
http://ties.itu.int/listarchives/tsg15-sav-
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NK13 US 5,479,447

NK14 Temporay Document CI-051, Chicago, 6.-9. April 1998

NK14a Dateiverzeichnis vom ITU-Server betreffend NK14

NK15 Temporay Document, NF-059, Nizza, 11.-14. Mai 1998

NK15a Dateiverzeichnis vom ITU-Server betreffend NK15

NK16 Temporay Document, WH-119, Waikiki, Hawaii, 29. Juni bis

3. Juli 1998

NK16a Dateiverzeichnis vom ITU-Server betreffend NK16

NK17 WO 99/52219 A1

Die Klägerinnen zu 2 und 3 im Verfahren 5 Ni 50/16 (EP) haben am 19. Juni 2019

die Rücknahme der Klage erklärt.

Die Klägerinnen beantragen übereinstimmend,

das europäische Patent EP 1 694 020 mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im vollen Umfang

für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen kostenpflichtig abzuweisen,

hilfsweise das Streitpatent mit einem der mit Schriftsatz vom

5. September 2019 eingereichten Hilfsanträge 1, 1a, 1b, 2, 2a,

2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b,

in dieser Reihenfolge, aufrecht zu erhalten, weiter hilfsweise

nach Maßgabe eines der Hilfsanträge 1 bis 8 gem. Schriftsatz

vom 5.Juli 2019.
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Die Klägerinnen halten die Nichtigkeitsklage auch gegenüber den Fassungen nach

den Hilfsanträgen aufrecht.

Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 lautet (gegliedert und mit gegenüber der

erteilten Fassung hervorgehobenen Änderungen):

Patentanspruch 1 der Fassung nach Hilfsantrag 1a ist gegenüber der Fassung

nach Hilfsantrag 1 um das Merkmal 1.f ergänzt:
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In der Fassung von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1b hat das Merkmal 1f

folgenden geänderten Wortlaut:

Die Fassung nach Hilfsantrag 2 ist im Tenor wiedergegeben. Wegen der Fassungen

nach den Hilfsanträgen 1, 1a und 1b im Übrigen und wegen der weiteren hilfsweise

zur Entscheidung gestellten Anträge wird auf die Schriftsätze der Beklagten vom

5. Juli und vom 5. September 2019 Bezug genommen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerinnen in allen Punkten entgegen. Die

Nichtigkeitsklagen seien zurückzuweisen und das Streitpatent in vollem Umfang

aufrechtzuerhalten. Die erteilte Anspruchsfassung sei gegenüber der

Ursprungsoffenbarung nicht unzulässig erweitert, die erfindungsgemäße Lehre für

den Fachmann ausreichend offenbart und somit ausführbar.

Da die früheste Priorität zutreffend in Anspruch genommen werde, könnten die

„Temporary Documents“, die mangels Vorveröffentlichung ohnehin nicht zum Stand

der Technik zählten, die Patentfähigkeit nicht in Frage stellen. Selbst wenn eine

Vorveröffentlichung vor dem Prioritätstag unterstellt werden würde, könnten die

vorgelegten Dokumente die Merkmale der geltenden Patentansprüche weder

vorwegnehmen noch nahelegen. Dies gelte auch für die weiteren

Entgegenhaltungen. Jedenfalls in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen habe

das Streitpatent daher Bestand.
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Die Beklagte stützt ihre Argumentation unter anderem auf folgende Dokumente:

NB1 Arbeitsvertag A… Inc., datiert vom 30. Mai 1991

NB1a Deutsche Übersetzung zu NB1

NB2 Fachliche Stellungnahme des Richters am Bundesgerichtshof a.D.

K1… vom 28. März 2017

NB3 ITU-Richtlinien „Guidelines for TIES access", abrufbar unter

https://web.archive.org/web/20030715000000*/https://www.itu.int/

TIES/registration/DM1003.pdf

NB4 Urteil des LG Düsseldorf zu 4c O 42/17 vom 8. Mai 2017

NB5 Eidesstattliche Versicherung von T…

NB5a Übersetzung der Anlagen 2 und 3 der NB5

NB6 Gutachten der im US-Bundesstaat Massachusetts zugelassenen

Rechtsanwältin O… vom 14. April 2017

NB6a Deutsche Übersetzung zu NB6

NB7 Eidesstattliche Versicherung des Erfinders T1…

NB7a Deutsche Übersetzung zu NB7

NB8 Rechtsgutachten des Herrn Prof. B1…, US-Rechtsanwalt

mit Zulassung W…

NB8a Deutsche Übersetzung zu NB8

NB12 Zweisprachige eidesstattliche Versicherung von T1…

NB13 LG Düsseldorf, Urteil vom 11. Juli 2018 - 4c 0 77/17 -, juris

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf den Akteninhalt sowie die

Sitzungsniederschriften vom 18. September 2019 und vom 12. Februar 2020 Bezug

genommen.

Mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom 5. Juni 2019 hat der Senat den

Parteien die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussichtlich

von besonderer Bedeutung sind.
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

A.

Die zulässigen Klagen sind teilweise begründet. In der erteilten Fassung ist das

Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland

wegen unzulässiger Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138

Abs. 1c EPÜ) und auch mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären (Art. II

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1a, Art. 52 - 57 EPÜ). Aus

diesen Gründen kann das Streitpatent auch in keiner der Fassungen nach den

Hilfsanträgen 1, 1a und 1b Bestand haben. Der Fassung nach Hilfsantrag 2

stehen jedoch keine Nichtigkeitsgründe entgegen, so dass die Klagen insoweit

abzuweisen waren.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft Kommunikationssysteme und –verfahren, die

sich der Mehrträgermodulation („multicarrier modulation“) bedienen,

insbesondere solche, die Mehrträgermodulation mit adaptiver

Übertragungsrate („rate adaptive“) verwenden (Streitpatentschrift, Abs. [0001]).

Gemäß Streitpatentschrift wird bei Mehrträgermodulation (auch „Discrete

Multitone Modulation“ DMT) die Übertragungsbandbreite in mehrere Kanäle

(„subchannels“), die so genannten Träger („carriers“) unterteilt, wobei jeder

Träger Bits individuell moduliert. Ein Sender moduliert einen

Eingangsdatenstrom auf einen oder mehreren Trägern und überträgt die

modulierte Information, die ein Empfänger demoduliert und daraus den

Ausgangsdatenstrom bildet (Streitpatentschrift, Abs. [0002]).

Die Vorteile der Mehrträgermodulation gegenüber der Einzelträgermodulation

sind beispielsweise eine höhere Immunität gegenüber Impulsrauschen, eine

niedrigere Komplexität beim Entzerren im Fall von Mehrfachpfaden, eine

höhere Immunität gegenüber schmalbandigen Störungen und eine höhere
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Flexibilität bei der Datenrate und der Bandbreite. Daher wird die

Mehrträgermodulation aus diesen und anderen Gründen in vielen

Anwendungen, besonders bei ADSL-Systemen, WLAN, PowerLine etc.

eingesetzt. Die ITU-Standards G992.1 und G992.2 sowie der ANSI-Standard

T1.413 spezifizieren Standardimplementierungen für ADSL-Transceiver, die

die Mehrträgermodulation nutzen (Streitpatentschrift, Abs. [0003]).

Ein standardkonformer ADSL-DMT-Sender weist drei Schichten auf, nämlich

einen MODULATION LAYER, der die Funktionalitäten zur

Mehrträgermodulation bereitstellt, einen FRAMER/FEC-LAYER, der die

Funktionalitäten zur Modulation eines Bitstroms bereitstellt und einen ATM TC

LAYER, der Bits und Bytes in die Zellen eines ATM-Rahmens (ATM:

Asynchronous Transfer Mode) umwandelt (Streitpatentschrift, Abs. [0004] –

[0009] i. V. m. Fig.1), wobei die weiteren Einzelheiten in den Absätzen [0005]

bis [0008] der Streitpatentschrift beschrieben werden.

Die Parameter des FRAME/FEC-LAYER sind die Größe des R-S Codeworts

(Read-Solomon-Codewort) und die Tiefe des Interleavers sowie die Größe des

ADSL-FRAMES. Im (seinerzeit) aktuellen ADSL-Standard besteht eine

spezielle Beziehung zwischen diesen Parametern für ein

Mehrträgermodulationssystem, insbesondere ist die Größe der BAT (Bit

Allocation Table) ein ganzzahliger Teiler der Länge des R-S-Codeworts

(Streitpatentschrift, Abs. [0010]).

ADSL-Frames enthalten Overhead-Bytes, die nicht Teil der Nutzdaten sind und

für die Kommunikation zwischen den Modems verwendet werden. Ein solches,

für den Overhead-Kanal verwendetes Byte eines ADSL-Rahmens steht für

Daten des Nutzers nicht zur Verfügung, was die Datenrate des Nutzers mindert.


































































