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betreffend das europaische Patent 1 062 743
(DE 699 35 715)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 23. Mai 2012 durch den Vorsitzenden Richter
Gutermuth, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein,

Dipl.-Ing. Musiol und Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

fur Recht erkannt:

|. Das europdaische Patent 1 062 743 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig er-
Klart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hoéhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fiir die Bundesrepu-
blik Deutschland erteilten und am 24. Dezember 1999 angemeldeten europai-
schen Patents 1 062 743 (Streitpatent), das in der Verfahrenssprache Englisch die
Bezeichnung "RADIO COMMUNICATION SYSTEM" tragt. Das beim Deutschen
Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 699 35 715 gefuhrte Streitpatent
nimmt die Prioritdten der vier britischen Patentanmeldungen GB 99 00 910 vom
16. Januar 1999, GB 99 11 622 vom 20. Mai 1999, GB 99 15 569 vom 2. Juli 1999
und GB 99 22 575 vom 24. September 1999 in Anspruch. Das Streitpatent um-
fasst sechs Patentanspriiche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.



Die unabhangigen Patentanspriiche 1 und 4 haben in der erteilten Fassung in der

Verfahrenssprache Englisch folgenden Wortlaut:

"1. A radio station (100, 110) for use in a radio communication
system having a communication channel between the radio
station (100, 110) and a further station (100, 110), the channel
comprising an uplink and a downlink control channel for trans-
mission of control information, and a data channel for the
transmission of data, wherein closed loop power control
means (107, 118) are provided for adjusting the power of the
control and data channels, characterized by means (102, 112)
for delaying the initial transmission of the data channel until af-
ter the initial transmission of the control channels during which
delay the closed loop power control means (107, 118) is ope-

rable to adjust the control channel power."

"4. A method of operating a radio station (100, 110) in a radio
communication system having a communication channel bet-
ween the radio station (100, 110) and a further station (100,
110), the channel comprising an uplink and a downlink control
channel for transmission of control information, and a data
channel for the transmission of data, the method comprising
adjusting the power of the control and data channels by
means of closed loop power control and characterized by de-
laying the initial transmission of the data channel until after the
initial transmission of the control channels during which delay
the closed loop power control is operable to adjust the control

channel power."

Wegen der Patentanspriiche 2 und 3 sowie 5 und 6 wird auf die Streitpatentschrift
EP 1062 743 B1 Bezug genommen.



Die Klagerin macht als Nichtigkeitsgrund mangelnde Patentfahigkeit des Gegen-
stands des Streitpatents gegeniber dem zu beriicksichtigenden Stand der Tech-
nik geltend, wobei sie der Auffassung ist, dass lediglich die GB 9922575 (Priori-
tat 4, NK6) der Voranmeldungen zu einem Prioritatsdatum 24. September 1999
fuhren konne.
Die Klagerin stttzt ihr Vorbringen auf folgende Unterlagen:

NK3 GB 9900910 (Prioritat 1)

NK4 GB 9911622 (Prioritat 2)

NK5 GB 9915569 (Prioritat 3)

NK6 GB 9922575 (Prioritat 4)

NK7 US 5,841,768

NK8 Email von P..., verteilt Gber den Absender

3GPP_TSG_RAN_WG1: TSG RAN Working Goup 1,

vom 11. Juni 1999, 16:42 Uhr

NK9 Dokument  TSGR1#5(99)680, Titel: "Proposed
CPCHe-related insertions into 25.211"

NK10 Email von P..., verteilt Gber den Absender
3GPP_TSG_RAN_WG1: TSG RAN Working Goup 1,
vom 6. Mai 1999

NK11 Dokument "Common Packet Channel Handover

UE-Based-Firm Handover"



NK12

NK13

NK14

NK15

NK16

NK17

NK18

NK19

NK20

NK21

NK22

NK22-1

ETSI Directives, December 1997

ARIB, Volume 3 "Specifications of Air-Interface for 3G
Mobile System”, Ver.0.5, vom 21. Juli 1998

Dokument TSGR1-969/99, Titel: "Approved Minutes of
3GPP TSG RAN WGL1 #5 Meeting” (C... in K...)

Dokument TSGR1#5(99)592, Titel: "CPCH Physical

Layer Procedures"

Dokument TSGR1#5(99)593, Titel: "Firm Handover
over CPCH"

Dokument TSGR1#5(99)753, Titel: "ad-hoc 14 report
(revised and extended)"

Email von P..., verteilt Gber den Absender

3GPP_TSG_RAN_WG1: TSG RAN Working Group 1

vom 11. Juni 1999, 16:29 Uhr, genannt "Reflectormail”

WO 00/57591 A1

Registerauszug zu EP 1 145 469

US 09/304,345 (Anmeldeunterlagen)

Anlagenkonvolut der Entgegenhaltungen aus dem pa-
rallelen Nichtigkeitsverfahren zu EP 1 062 745

JP H10-2242293 A



NK22-2

NK22-3

NK22-4

NK22-5

NK22-6

NK22-7

NK22-8

NK22-5a

NK22-7a

NK23

NK23-1

Englische Ubersetzung von JP H10-224293 A

WO 97/18643 Al

Email von A..., verteilt iUber den Absender
3GPP_TSG_RAN _WG1: TSG RAN Working Goup 1,

vom 12. April 1999, 18:28 Uhr

Dokument TSGR1#4(99)342, Titel "Improved closed

loop power control algorithm in slotted mode™

EP 1045528 Al

Standard 3G TS 25 214 Version 3.0.0, Oktober 1999
US 5,896,411

3GPP-Serverliste "Index of
Iftp/tsg_ran/WG1 _RL1/TSGR1  04/Docs/Pdfs" vom
11. Mai 2012 (2 Seiten) mit Dokument
TSGR1#4(99)342, Titel "Improved closed loop power

control algorithm in slotted mode™

3GPP-Serverliste "Index of/ftp/Specs/1999-
10/25_series" vom 11. Mai 2012 (1 Seite)

Anlagenkonvolut der Entgegenhaltungen aus dem pa-
rallelen Nichtigkeitsverfahren zu EP 1 062 744

WO 97/17769 A2



NK23-2

NK23-3

NK23-4

NK23-5

NK23-6

NK23-7

NK23-5a

Email von Tim Moulsley, verteilt Uber den Absender
3GPP_TSG_RAN_WG1: TSG RAN Working Goup 1,
vom 26. August 1999, 11:29 Uhr

Dokument TSGR1#7(99)c25, Titel: "Initial Transmit Po-
wer Level after Transmission Gap in Compressed
Mode"

Email von Tim Moulsley, verteilt Uber den Absender
3GPP_TSG_RAN_WG1: TSG RAN Working Goup 1,
vom 29. September 1999, 14:45 Uhr

Dokument TSGR1#7(99)e74, Titel: "Proposal for initial
transmit power level after transmission gap in compres-
sed mode"

Standard 3G TS 25 214 Version 3.0.0, Oktober 1999
US 5 056 109

3GPP-Serverliste "Index of

[ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_07b/Docs/PDFs" vom
13. Mai 2012 (3 Seiten).

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 062 743 mit Wirkung fir das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Hilfsweise beantragt sie, das Streitpatent in den Fassungen der Hilfsantrage | bis

XVII vom 19. Marz 2012 aufrecht zu erhalten (in dieser Reihenfolge).
Die Beklagte tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt das Streitpatent mit den beanspruchten Prioritaten fur patentfahig. Die von der
Klagerin herangezogenen Druckschriften gehérten entweder nicht zum Stand der
Technik oder nahmen den Patentgegenstand weder neuheitsschéadlich vorweg
noch legten sie ihn dem Fachmann nahe.
Bei allen Unterlagen, die nach Angabe der Klagerin im Rahmen des
3GPP (3rd Generation Partnership Project) - Standardisierungsprogrammes vor-
veroffentlicht worden seien, fehle ein lickenloser Nachweis dieser Vorveroffentli-
chungen. In der mundlichen Verhandlung hat die Beklagte dies auch fur die Unter-
lagen NK14 bis NK18 vorgetragen, ein zumindest konkludentes Bestreiten sei in-
soweit schon ihrem friiheren Vorbringen zu entnehmen.
Zur Stiutzung ihres Vorbringens legt die Beklagte folgende Unterlagen vor:

NB1 Merkmalsanalyse Anspruch 1

NB2 US 5,487,180

NB3 Kopie eines Emailauszug vom 22. November 2010

NB4 Examensarbeit "Utvardering....", April 1999

NB5 WO 00/042716

NB6 Internetauszug http:// wiki.answers.com/Q/ Differentiate.....
vom 21. Februar 2012

NB7 Wikipedia-Auszug "Regelkreis".


http://

Die Klagerin ist der Auffassung, ein lickenloser Nachweis der Vorverdoffentlichung
sei, im Lichte der Rechtsprechung des Senats zu "ETSI" und "3GPP" in den Ver-
fahren 5 Ni 31/09 und 5 Ni 32/09, durch die vorgelegten Unterlagen, die jeder-
mann im Internet herunterladen kdnne, gefuhrt. Hilfsweise hat sie als Beweismittel
den mitgebrachten Zeugen P... angeboten, der Vorsitzender der Unter-

gruppe "ad-hoc 14" der "Working-Group 1" der "3 GPP - TSG-RAN" im Jahr 1999

war.

Die Klagerin halt weiter die Fassungen der mit den Hilfsantragen verteidigten Ge-
genstande fur unzuldssig, weil deren Gegenstande den urspringlichen Unterlagen
zum Streitpatent nicht entnehmbar bzw. nicht als zur Erfindung gehorend offenbart
seien, wobei sie zum Teil die Patente EP 1 062 745 und EP 1 062 744 betrafen.
Im Ubrigen halt sie die Gegenstande des Streitpatents im Umfang der hilfsweisen

Verteidigung fur nicht patentfahig.

Wegen der jeweiligen Fassung der Hilfsantrdge | bis XVII wird auf die Anlagen

zum Schriftsatz der Beklagten vom 19. Marz 2012 Bezug genommen.

Der Senat hat Beweis erhoben durch die uneidliche Vernehmung von
Herrn P... als Zeugen. Hinsichtlich des Inhalts seiner Aussage wird auf

die Sitzungsniederschrift verwiesen.
Die Parteien haben zum Ergebnis der Beweisaufnahme Stellung genommen.
Im Ubrigen wird zur Erganzung des Tatbestands auf die gewechselten Schriftsat-

ze samt allen Anlagen sowie auf den Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 PatG

vom 16. Februar 2012 Bezug genommen.
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Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit (Art. II
§6 Abs.1 Nr.1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU i. V. m. Art. 52 bis Art. 57
EPU) geltend gemacht wird, ist zulassig und begriindet. Die verteidigte erteilte
Fassung des Streitpatents ist nicht patentfahig. Die verteidigten Fassungen ge-
malf3 den Hilfsantragen | bis IV und VI bis XVII stellen keine zuldssigen Beschrén-
kungen des Patentgegenstandes dar, eine Prifung hinsichtlich der Patentfahigkeit
war daher nicht veranlasst. Bei der Fassung gemald Hilfsantrag V erscheint die
Zulassigkeit fraglich, auch bei deren Unterstellung liegt aber Patentfahigkeit nicht

Vor.

Die durchgefiihrte Beweisaufnahme hat ergeben, dass von der Vorveroffentli-
chung der Anlagen NK15 und NK16 auszugehen ist (s. u. Il., b)), weswegen, so-
weit zuléssig verteidigte Fassungen zu prufen waren, schon aufgrund dieser Ent-
gegenhaltungen unter Zugrundelegung der Auffassung des Senats zur Prioritats-

frage (s. u. ll., a)) die Patentfahigkeit zu verneinen ist.

1. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent betrifft ein Funk-
kommunikationssystem und weiterhin primare und sekundare Stationen zur Ver-
wendung in einem derartigen System sowie Verfahren zum Betrieb eines derarti-

gen Systems (vgl. Streitpatent, Abs. [0001]).

Wie der Streitpatentschrift zu entnehmen ist, gabe es zwei grundlegende Arten
von Kommunikation, die in einem Funkkommunikationssystem zwischen einer Ba-
sisstation (BS) und einer Mobilstation (MS) bendétigt werden. Die erste sei der Be-
nutzerverkehr, zum Beispiel Sprach- oder Paketdaten. Die zweite seien die
Steuerinformationen, die erforderlich seien, um verschiedene Parameter des

Ubertragungskanals einzustellen und zu uberwachen, um die Basisstation und die
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Mobilstation in die Lage zu versetzen, den erforderlichen Benutzerverkehr auszu-
tauschen (vgl. Streitpatent, Abs. [0002]).

Das Streitpatent geht dabei von Kommunikationssystemen aus, bei denen eine
der Funktionen der Steuerinformationen darin bestehe, eine Leistungsregelung zu
ermdglichen. Die Leistungsregelung der von einer Mobilstation an die Basisstation
Ubertragenen Signale sei erforderlich, damit die Basisstation Signale von unter-
schiedlichen Mobilstation mit ungefahr dem gleichen Leistungspegel empfange,
wahrend die von jeder Mobilstation erforderliche Sendeleistung minimiert werde.
Die Leistungsregelung der von der Basisstation an die Mobilstation Gbertragenen
Signale sei erforderlich, damit die Mobilstation Signale von der Basisstation mit ei-
ner geringen Fehlerrate empfange, wahrend die Sendeleistung minimiert werde,
um Interferenzen mit anderen Zellen und Funksystemen zu reduzieren. Das Streit-
patent geht von einem Stand der Technik aus, wonach bei einem Zweiwege-Funk-
kommunikationssystem die Leistungsregelung normalerweise in einem geschlos-
senen Regelkreis erfolge, bei dem die Mobilstation die erforderlichen Anderungen
an der Ubertragungsleistung von der Basisstation bestimme und der Basisstation

diese Anderungen signalisiere, und umgekehrt (vgl. Streitpatent, Abs. [0003)).

Dem Streitpatent liegt demgemalR das technische Problem zugrunde, dass die
Leistungsregelkreise zu Beginn einer Ubertragung oder nach einer Unterbrechung
der Ubertragung etwas Zeit benotigen, um zufriedenstellend zu konvergieren. Bis
eine derartige Konvergenz erreicht sei, sei es wahrscheinlich, dass tbertragene
Daten in einem beschadigten Zustand empfangen wirden, wenn der Leistungspe-
gel der Ubertragung zu niedrig ist, oder dass zusatzliche Stérungen erzeugt wer-

den, wenn der Leistungspegel zu hoch ist (vgl. Streitpatent, Abs. [0005]).
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Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent eine Funkstation nach dem
verteidigten Patentanspruch 1 vor, welche sich in folgende Merkmale gliedern

lasst (mit eingefuigten Gliederungszeichen, deutsche Ubersetzung jeweils kursiv):

la) A radio station (100, 110) for use in a radio communication
system having a communication channel between the radio
station (100, 110) and a further station (100, 110),

Funkstation (100, 110) zur Verwendung in einem Funkkom-
munikationssystem mit einem Kommunikationskanal zwi-
schen der Funkstation (100, 110) und einer weiteren Sta-
tion (100, 110),

1b) the channel comprising an uplink and a downlink control

channel for transmission of control information, and

wobei der Kanal einen Uplink- und einen Downlink-Steuerka-

nal zur Ubertragung von Steuerinformationen, und

1c) a data channel for the transmission of data,
einen Datenkanal zur Ubertragung von Daten umfasst,

1d) wherein closed loop power control means (107, 118) are pro-
vided for adjusting the power of the control and data chan-
nels,
wobei geschlossene Leistungsregelkreismittel (107, 118) vor-

gesehen sind, um die Leistung der Steuer- und der Datenka-

nale zu regeln,
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characterized by

gekennzeichnet durch

le) means (102, 112) for delaying the initial transmission of the
data channel until after the initial transmission of the control

channels

Mittel (102, 112) zum Verzogern der Anfangsubertragung
des Datenkanals, bis die Anfangsubertragung der Steuerka-

nale stattgefunden hat

1f) during which delay the closed loop power control
means (107, 118) is operable to adjust the control channel

power.

wobei die geschlossenen Leistungsregelkreismittel (107,
118) wahrend dieser Verzogerung so funktionieren, dass sie

die Leistung des Steuerkanals justieren.

Die auf den Patentanspruch 1 direkt riickbezogenen Anspriiche 2 bis 3 bilden das

Verfahren gemafd dem Hauptanspruch fort und zwar dadurch, dass

e the delay in transmission of the data channel is predetermined.
die Verzdgerung in der Ubertragung des Datenkanals vorgege-
ben ist (Patentanspruch 2),

e the delay in transmission of the data channel is determined dy-
namically.

e die Verzogerung in der Ubertragung des Datenkanals dyna-

misch bestimmt wird (Patentanspruch 3).
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Der nebengeordnete Verfahrensanspruch 4 lasst sich in Anlehnung an die zu

Patentanspruch 1 verwendete Merkmalsgliederung sinnvoll wie folgt gliedern:

4a) A method of operating a radio station (100, 110) in a radio
communication system having a communication channel bet-
ween the radio station (100, 110) and a further station (100,
110),

Verfahren zum Betreiben einer Funkstation (100, 110) in ei-
nem Funkkommunikationssystem mit einem Kommunika-
tionskanal zwischen der Funkstation (100, 110) und einer

weiteren Station (100, 110),

4b) the channel comprising an uplink and a downlink control

channel for transmission of control information, and

wobei der Kanal einen Uplink- und einen Downlink-Steuerka-

nal zur Ubertragung von Steuerinformationen, und

4c) a data channel for the transmission of data,

einen Datenkanal zur Ubertragung von Daten umfasst,

4d) the method comprising adjusting the power of the control and

data channels by means of closed loop power control and
wobei das Verfahren das Justieren der Leistung der Steuer-
und der Datenkandale mittels eines geschlossenen Leistungs-

regelkreises umfasst und

characterised by
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gekennzeichnet durch

4e) delaying the initial transmission of the data channel until after

the initial transmission of the control channels

das Verzogern der Anfangsibertragung des Datenkanals, bis

die Anfangsibertragung der Steuerkanale stattgefunden hat,

4f)  during which delay the closed loop power control is operable

to adjust the control channel power.

wobei die Leistungsregelung im geschlossenen Leistungsre-
gelkreis wahrend dieser Verzégerung so funktioniert, dass

sie die Leistung des Steuerkanals justiert.

Die auf den Patentanspruch 4 direkt riickbezogenen Anspriiche 5 bis 6 bilden das
Verfahren gemald dem nebengeordneten Patentanspruch 4 fort und zwar dadurch,

dass

e the delay in transmission of the data channel is predeter-
mined.
die Verzogerung in der Ubertragung des Datenkanals vorge-
geben ist (Patentanspruch 5),

e the delay in transmission of the data channel is determined dy-
namically
die Verzogerung in der Ubertragung des Datenkanals dyna-

misch bestimmt wird (Patentanspruch 6).
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2. Als Fachmann, auf dessen Kenntnisse vorliegend abzustellen ist, sieht der Se-
nat einen Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit Hochschulausbildung, der
schwerpunktmaRig mit der Funkkommunikation befasst ist und Uber besondere
Kenntnisse bei der Entwicklung von (Mobil-)Funkgeraten und den bei ihnen zur
Anwendung kommenden Leistungsregelungskonzepten verfugt, an. Bei diesem
Fachmann sind Kenntnisse der zum Prioritatszeitpunkt etablierten Normen fir
Ubertragungsverfahren der mobilen Kommunikation sowie der dafur zur Anwen-

dung kommenden Standardgeratschaften als bekannt vorauszusetzen.

3. Ausgehend von dem Fach- und Erfahrungswissen dieses Fachmanns geht der
Senat von folgendem, den einzelnen Begriffen zugrunde zu legenden Bedeu-

tungsinhalt aus:

Unter einem "Funkkommunikationssystem" (radio communication system) ist
ein System fur die drahtlose Kommunikation zu verstehen, das auf Basis eines
Mobilfunkstandards, beispielsweise GSM (Globales System fur Mobilkommunika-
tion) oder eines CDMA-Standards (Code Division Multiple Access) arbeitet (vgl.
Streitpatent, Abs. [0004]). Gefordert wird gemal3 Patentanspruch 1 lediglich, dass
das Funkkommunikationssystem einen Kommunikationskanal zwischen einer
Funkstation und einer weiteren Station aufweist, wobei der Kommunikationskanal

einen Uplink- und einen Downlink-Steuerkanal und einen Datenkanal umfasst.

Unter einer "Funkstation" (radio station) versteht der Fachmann jedwede techni-
sche Vorrichtung, die in der Lage ist, elektromagnetische Wellen in Form von
Funksignalen zu verarbeiten. Darunter fallen sowohl die Basis- als auch die Mobil-

stationen in einem Mobilfunksystem.

Mit dem Begriff "Kommunikationskanal™ (communication channel) wird im Uber-
tragungstechnischen Sinn ein Ubertragungsmedium bezeichnet, mit dem Daten,
die gemeinhin Nutz- und/oder Steuerinformationen umfassen, tber raumliche Dis-
tanz Ubermittelt werden kénnen. Abhangig von der jeweiligen Ubertragungsrich-

tung wird zwischen "Aufwértskanalen" (uplink channel), bei denen Datenpakete
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von einer mobilen Station an eine Basisstation Ubertragen werden, und "Abwarts-
kanélen" (downlink channel), bei denen Datenpakete von einer Basisstation zu ei-

ner Mobilstation Gbertragen werden, unterschieden.

Wahrend Uber einen "Datenkanal" (data channel) Daten jeglicher Art, also sowohl
Steuer- wie auch Benutzerdaten, Gbertragen werden - das Streitpatent subsumiert
unter dem Begriff "Daten” ebenfalls die Steuer- (control information) und die Be-
nutzerdaten (user traffic), beispielsweise Sprache oder Datenpakete (vgl. Streitpa-
tent, Abs. [0002]) -, werden Uber einen "Steuerkanal" (control channel) aus-
schlie3lich Steuerinformationen (control information) Gbertragen, die fir den Auf-
bau, die Erhaltung und den Abbau von Kommunikationsverbindungen notwendig
sind, damit die Basisstation und eine Mobilstation Nutzsignale auszutauschen kon-
nen (vgl. Streitpatent, Abs. [0002]). Zu den Steuersignalen gehdren unter anderem

auch Leistungssteuerungssignale (vgl. Streitpatent, S. 2, Z. 16 bis 18).

Il. Zur erteilten Fassung

1. Dem so verstandenen Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 steht der
vorveroffentlichte Beitrag gemal Anlage NK15 (Titel: "CPCH Physical Layer Pro-

cedures") neuheitsschadlich entgegen.

a) Das Streitpatent kann als Zeitrang lediglich den 24. September 1999 (Anmelde-
tag der vierten Prioritat GB 9922575, Anlage NK®6) in Anspruch nehmen.

Die englische Patentanmeldung GB 9900910 (im Weiteren erste Prioritat NK3) be-
trifft wie das Streitpatent ein Funkkommunikationssystem bestehend aus einer Pri-
marstation und mehreren Sekundarstationen, mit einem Kommunikationskanal
zwischen der Primarstation und den Sekundarstationen, wobei der Kommunika-
tionskanal einen Aufwarts- und einen Abwarts-Steuerkanal zum Ubertragen von
Steuerungsinformationen und einen Datenkanal zur Ubertragung von Datenpake-
ten ("transmission of data packets") aufweist. Bei dem Funkkommunikationssys-

tem weisen die Primar- und Sekundarstationen Mittel auf, um die Anfangstbertra-
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gung auf dem Datenkanal zu verzégern, bis die Anfangstibertragung der Steuer-
kandle stattgefunden hat (NK3, S. 2, Z. 21 bis 29; Patentanspruch 5), wobei ge-
schlossene Leistungsregelungsmittel ("closed loop™) vorhanden sind, um die Leis-
tung des Steuer- und des Datenkanals zu regeln (NK3, S. 1, Z. 18 bis 28).

Die erste Prioritatsanmeldung NK3 enthalt fir den Fachmann jedoch explizite Aus-
sagen bezuglich der Ausgestaltung des Kommunikationskanals, wonach es sich

um einen Frequenzaufteilungs-Duplex-Kommunikationskanal (frequency division

duplex communication channel) handelt. Zudem werden Uber die Steuerkanéle ex-
plizit Leistungssteuerungs- und Bitrateninformation tUbertragen (NK3, S. 2. Z. 13
bis 16 und Z. 23 bis 26; S. 3, Z. 28 bis 30, S. 4 Z. 5 bis 8; Patentanspriiche 1 und
5; "...the system having a frequency division duplex communication channel bet-

ween the primary station and a secondary station..."; "...an uplink and a downlink
control channel for transmission of power control and bit rate information..."). In
dem erteilten Patentanspruch 1 wird demgegenuber ganz allgemein ein Kommuni-
kationskanal (communication channel) ohne Beschrankung auf ein Frequenzauf-
teilungs-Duplex-Verfahren beansprucht und tber die Steuerkanale werden allge-
mein Steuerinformationen (control information) tGbertragen. Das Weglassen dieser
beiden Merkmale im erteilten Patentanspruch 1 fiihrt zur Uberzeugung des Senats
zu einer unzulassigen Verallgemeinerung, die in der PrioritAtsanmeldung NK3

nicht offenbart ist.

Auch wenn zu Beginn des ersten Prioritatsdokuments und am Ende des Ausfih-
rungsbeispiels desselben darauf hingewiesen wird, dass das beschriebene Ver-
fahren nicht auf CDMA-Systeme bzw. UMTS beschréankt sei (vgl. S. 1, Abs. 1;
S. 6, Z. 24 bis 25), entnimmt der Fachmann sowohl den Ausfuhrungsbeispielen in
der Beschreibung als auch den Patentanspriichen nur Funk-Kommunikationssys-
teme, welche einen Frequenzaufteilungs-Duplex-Kommunikationskanal nutzen,
worunter fir den Fachmann neben UMTS beispielsweise auch GSM zahlt, worauf
auch in der Prioritatsschrift gezielt hingewiesen wird (vgl. NK3, S. 1, Z. 29 bis S. 2,
Z. 2). Soweit die Beklagte meint, der wesentliche Inhalt der Erfindung bestehe da-

rin, dass die Anfangstbertragung auf den Datenkanalen gegeniber der Anfangs-
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Ubertragung der Steuerkanéle verzogert erfolge, und die Erfindung fur einen Fach-
mann demgemal weder auf einen Frequenzaufteilungs-Duplex-Kommunikations-
kanal noch auf bestimmte, tber die Steuerkanéle zu Ubertragende Information be-
schrankt sei, kann der Senat dieser Auffassung nicht zustimmen. Die Beklagte
weist hierzu zwar auf verschiedene, sehr kurze Textstellen der Prioritatsschrift hin
(z.B.S.3,Z.8bis 11; S. 4, Z. 15 bis 17; S. 5, Z. 21 bis 22), an denen jedoch kei-
ne Aussagen zum Aufbau des Kommunikationskanal und der Art der tber den
Steuerkanal zu ubertragenden Information getroffen werden. Der zustdndige
Fachmann wird diese — wie von der Beklagten selbst zugestanden — sehr kurzen
Textstellen aber nicht fur sich alleine, sondern im Kontext der zugehérigen weite-
ren Beschreibung betrachten, wohl wissend, dass ublicherweise in der Beschrei-
bung nicht an allen Stellen immer alle erfindungswesentlichen Merkmale wieder-
holt werden. Aus diesem Gesamtzusammenhang erschlie3t sich ihm unmittelbar
und eindeutig, dass ein Frequenzaufteilungs-Duplex-Kommunikationskanal ver-
wendet wird und Leistungssteuerungs- und Bitrateninformation Uber die Steuerka-
nale Ubertragen wird. Auch handelt es sich bei dem Begriff "Steuerinformation”
(control information) nicht um ein Synonym flr "Leistungssteuerungs- und Bitra-
teninformation”, denn fir den Fachmann ist ersichtlich, dass er einen Kanal ab-
hangig von der Art der zu Ubertragenden Daten ausbilden muss. So wird er einen
Kanal, Uber den lediglich ein Leistungssteuerungsbefehl tibertragen wird (was ge-
malf} der allgemein gefassten Formulierung im erteilten Anspruch maoglich ist), an-
ders gestalten als einen Kanal, Gber den Leistungssteuerungs- und Bitrateninfor-

mation ubertragen wird.

Eine Prioritat kann fir einen Anspruch in einer europaischen Patentanmeldung ge-
maR Art. 88 EPU nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Fachmann
den Gegenstand des Patentanspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fach-
wissens unmittelbar und eindeutig der friheren Anmeldung als Ganzes entneh-
men kann; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln. Fir die Beurteilung einer
identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprifung (BGH, Urtell
vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, "Elektronische Funktionseinheit"). Demnach ist

in einem Dokument als offenbart anzusehen, was der Fachmann unter Heranzie-
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hung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig den betrachteten
Unterlagen entnehmen kann, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu
der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwand-
lung der offenbarten Lehre gelangen kann (vgl. BGH GRUR 2010, 910 - Fal-

schungssicheres Dokument).

Das Weglassen der beiden aufgefihrten Merkmale fuhrt folglich zu keiner Ab-
wandlung, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift fir den Fachmann
derart nahe liegt, dass er sie in Gedanken gleich mitliest und der Schrift unmittel-
bar und eindeutig entnimmt, sondern zu einer Verallgemeinerung der technischen
Lehre, zu der der Fachmann kraft seines Fachwissens zwar aus der erhaltenen
technischen Information gelangen kann, wobei dies allerdings nicht zum Offenbar-
ten gehort (vgl. einmal mehr BGH GRUR 2010, 910 — Falschungssicheres Doku-

ment).

Da die nach obigen Ausfiihrungen in der beanspruchten Allgemeinheit nicht offen-
barten Merkmale 1a und 1b auch aus den in Anspruch genommenen Prioritaten
(GB 9911622, NK4 und; GB 9915569, NK5) fir den Fachmann nicht unmittelbar
und eindeutig hervorgehen, kénnen auch diese Prioritdten im Hinblick auf den Ge-
genstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht wirksam beansprucht werden.

In der vierten Prioritdtsanmeldung vom 24. September 1999 (GB 9922575, NK6)
wird erstmals das verallgemeinerte Konzept eines Funkkommunikationssystems
bestehend aus einer Priméarstation und mehreren Sekundarstationen, mit einem
Kommunikationskanal zwischen der Primarstation und den Sekundéarstationen, oh-
ne eine Beschrankung auf Frequenzaufteilungs-Duplex-Kommunikationskanale
und die Ubertragung von Leistungssteuerungs- und Bitrateninformation tber die

Steuerkanale offenbart (vgl. NK6, Patentanspruch 1).

Dem Streitpatent kann daher lediglich der 24. September 1999, der Anmeldetag

der vierten Prioritat, als Zeitrang zu Grunde gelegt werden.
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b) Die von der Klagerin entgegengehaltenen Druckschriften gemal Anlagen NK15
und NK16, sind bei der Prifung auf Patentfahigkeit zu bertcksichtigen, weil sie
vor dem der Streitpatenschrift zustehenden Zeitrang bzw. wirksamen Prioritatstag
der Offentlichkeit zuganglich waren.

Bezlglich der Entgegenhaltungen NK15 bzw. NK16 kénnen nach der durchge-
fuhrten Beweisaufnahme nach Auffassung des Senats keine vernunftigen Zweifel
daran bestehen, dass diese vor dem wirksamen Prioritdtsdatum
24. September 1999 den Mitgliedern der 3GPP-Gremien, zu denen auch die Be-
klagte gehorte, und damit einem Querschnitt der bedeutendsten Unternehmen auf
diesem technischen Gebiet der Mobilfunktechnologie, ohne irgendeine Verpflich-

tung zur Geheimhaltung bekannt geworden sind.

Nachdem der Zeuge Herr P... pradsent war und eine Vernehmung am
Verhandlungstag moglich war, hat der Senat Bedenken, ob das Bestreiten der
Vorverotffentlichung durch die Beklagte nicht verspatet im Sinne des § 83 Abs. 4
PatG war, ebenso zuriickgestellt wie die Frage, in wieweit es fir die Beklagte als
damaligem Mitglied der 3GPP-Gremien Uberhaupt prozessualen Regeln ent-
spricht, ohne konkreten eigenen Sachvortrag, inwieweit der Vortrag der Klagerin
unzutreffend sei, die Veroffentlichung mit Nichtwissen zu bestreiten.

Der Zeuge hat "seine" Beitrage als damaliger Mitarbeiter der Firma G...
Technology wiedererkannt und auch widerspruchsfrei dargelegt, wie die Beitrage
einzelner Mitglieder den ubrigen Mitgliedern und Teilnehmern an der Konferenz
vom 1. Juni 1999 bis 4. Juni 1999 in C... I... in S... bekannt gemacht

wurden. Er konnte sich an ausfuhrliche Diskussionen tber die Inhalte der NK15
und NK16 erinnern, die ohne vorherige Ubermittlung per "Reflectormail” an die
Konferenzteilnehmer so nicht méglich gewesen wéaren. Insbesondere an die jewei-
ligen Figuren 1 der NK15 und NK16 und die Diskussionen dariiber konnte sich der
Zeuge, der damals Vorsitzender der "ad hoc 14"-Gruppe, einer Untergruppe der
"Working Group 1" (WG 1), die sich mit diesen Dokumenten auseinandersetzte,

auf der Tagung in C... war, klar erinnern.
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Fur die von der Beklagten geltend gemachten Zweifel, ob NK15 bzw. NK16 wirk-
lich in jedem Wort bzw. Inhaltsteil genauso damals veréffentlicht wurden, fehlt es
angesichts der klaren und widerspruchsfreien Aussage des Zeugen an jeglichem
Anhaltspunkt. Hinzu kommt, dass NK15 und NK16 von jedermann im Internet un-
ter "http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_04/Docs/Pdfs/* herunter-
geladen werden kénnen und einen "last modified" Eintrag aufweisen, der vor dem
malfdgeblichen Prioritatstag liegt. Der Senat ist der Auffassung, dass es vertretbar
erscheine, allein schon deshalb von einer nachgewiesenen Vorveroffentlichung
auszugehen. Angesichts des feststehenden Datums der Konferenz in C... und

der klaren Aussage des Zeugen kann aber dahinstehen, ob trotz "last modified"-
Datum theoretisch denkbar ware, dass die heute gespeicherte Datei hach diesem
Datum noch einmal verdndert wurde, wie von der Beklagten als Méglichkeit vorge-
tragen wurde, weshalb sie einen lliickenlosen Nachweis verneinte. Besonders
Uberzeugend wirkte in diesem Zusammenhang die verwunderte Reaktion des
Zeugen auf die Nachfragen der Beklagtenseite, worauf er nochmals klarstellte,
dass, wenn der technische Inhalt von NK15 und NK16 den Mitgliedern der WG 1
nicht bekannt geworden sei, man keine Grundlage fir die tatsachlich erfolgte Dis-
kussion ihrer Inhalte gehabt hatte, an welche wiederum er sich genau erinnern

konnte.

c) Die Druckschrift NK15 mit dem Titel "CPCH Physical Layer Procedures" nimmt
alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung

neuheitsschadlich vorweg.

Die Druckschrift NK15 befasst sich mit Funkstationen zur Verwendung in einem
Funkkommunikationssystem zwischen einer Funkstation und einer weiteren Sta-
tion (vgl. Fig. 1 mit zugehdrigem Text, siehe Abschnitt "Description of the CPCH
physical layer Procedures"; Merkmal 1a), und insbesondere mit dem Verbin-
dungsaufbau nach einer Unterbrechung. Wie der Figur 1 weiter zu entnehmen ist,
werden von einer Mobilstation Gber einen RACH-Kanal Ressourcenanfragen ("Po-
wer Ramping RACH Preambles") an eine Basisstation gestellt. Nachdem diese

Anfragen von der Basisstation detektiert wurden, wird von dieser eine Bestatigung
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("L1 ACK") an die Mobilstation geschickt und von dieser empfangen. Daraufhin
werden Uplink- und Downlinksteuerkanéle eingerichtet, auf denen Steuerinforma-
tionen in Form von Leistungssteuerungssignalen ("Preamables for Closed Loop
Power Control") Ubertragen werden (Merkmal 1b). Da tber den Austausch von
Steuerinformationen (preambles for closed loop) die Leistung auf diesen Kanalen
zwischen den beiden Stationen eingestellt wird (vgl. Fig. 1), handelt es sich dabei
um dedizierte Steuerkanale zwischen der Mobilstation und der Basisstation. Ein
RACH-Kanal, tber den eine exklusive Zuweisung eines Nutzkanals zu einer dedi-
zierten Mobilstation erfolgt, scheidet, wie auch von der Beklagten in der Verhand-
lung ausdricklich bestétigt, hierfir aus. Nach einer Zeitdauer von 10 ms beginnt
neben der Ubertragung von Steuerinformationen die Ubertragung von weiterer In-
formation, worunter der Fachmann Nutzerdaten versteht, und von weiteren not-
wendigen Steuerinformationen (vgl. 2. Absatz nach Fig. 2; "After the completion of
the BS-CLPC-Preamble and UE-CLPC-Preamble, both the BS and UE start trans-
mission of information and other necessary control data. In case information data
is not available for transmission from either the BS or UE, only control data is
transmitted."), mithin ist ein Datenkanal zur Ubertragung von Daten (vgl. oben Ab-
schnitt 3) vorhanden (Merkmal 1c). Es sind geschlossene Leistungsregelkreismit-
tel vorhanden, um die Leistung der Steuer- und der Datenkanéle zu regeln (vgl.
2. Absatz nach Fig. 2, letzter Satz, "TPC data are transmitted during the transmis-
sion of information and control data, is used to closed loop power control both the
BS and RS signal transmissions.”; Merkmal 1d). Wie der Figur 1 weiter zu entneh-
men ist, findet nach dem Aufbau der Steuerkanéle auf diesen tber einen Zeitraum
von 10 ms eine Leistungsregelung mit geschlossenem Regelkreis statt, um die
Leistung auf den Steuerkanalen einzuregeln ("Preamables for Closed Loop Power
Control") und danach beginnt die Anfangsubertragung auf dem Datenkanal. Mithin
sind Mittel vorhanden zum Verzogern der Anfangstbertragung des Datenkanals,
bis die Anfangsubertragung der Steuerkandle stattgefunden hat (Merkmal le),
wobei die geschlossenen Leistungsregelkreismittel wahrend dieser Verzégerung
so funktionieren, dass sie die Leistung des Steuerkanals justieren (Merkmal 1f).
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Soweit die Beklagte vortragt, dass im Gegensatz zu der Druckschrift NK15, ge-
maf dem erteilten Anspruch 1 neben den Steuerungskandlen ein zusatzlicher, de-
dizierter Datenkanal vorliege, so kann dies nicht durchgreifen. Patentanspruch 1
erwahnt insoweit keine spezielle Form von Kanalaufbau, er verlangt lediglich, dass
das Funkkommunikationssystem einen Kommunikationskanal hat, welcher Steue-
rungskanale und einen Datenkanal umfasst. Weder dem Anspruch noch der ur-
sprunglichen Beschreibung ist zu entnehmen, wann die einzelnen Kanéle vorhan-
den sind, oder wie sie entstehen. Unter den Schutzbereich des Patentanspruchs
fallen daher auch solche Systeme, bei denen zunéchst nur ein Steuerungskanal
vorhanden ist, auf dem mittels geschlossener Regelschleife die Leistung einge-
stellt wird und nach einer Verzégerungszeit ein Datenkanal zum Ubertragen von

Daten (Steuerungs- und Benutzerdaten) eingerichtet wird.

d) Mit dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung kann das Patent somit kei-
nen Bestand haben. Dass in dem nebengeordneten Patentanspruch 4 bzw. in den
rickbezogenen Unteranspriichen eigenstandig erfinderische Gegenstande enthal-
ten seien, hat die Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies fur den Senat er-
sichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen ihrer Hilfsantrdge versucht, zur

Patentfahigkeit der dort beanspruchten Gegenstande zu gelangen.
[ll. Zu den Hilfsantragen
1. Hilfsantrage | bis IV
a) Die hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 gemaf den Hilfs-
antragen | bis IV unterscheiden sich von der erteilten Fassung dadurch, dass sie
unter anderem durchgehend das neu mitaufgenommene Merkmal
1cl) wherein the uplink and the downlink control channel and the

data channel are established after transmission by the radio

station (100, 110) of a request (202) for resources and re-
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ceipt of an acknowledgement (204) from the further sta-
tion (100, 110),

enthalten, das den urspringlich eingereichten Unterlagen in der so beanspruchten

Allgemeinheit nicht als zur Erfindung gehérig entnommen werden kann.

Soweit die Beklagte zur Offenbarung dieses Merkmals auf die Seite 5, Zeilen 3 bis
11 der urspriinglichen Anmeldung verweist, muss sie sich entgegenhalten lassen,
dass dort lediglich mitgeteilt wird, dass der Uplink- und der Downlink Steuerkanal
und der Datenkanal eingerichtet werden, nachdem eine Mobilstation eine Res-
sourcenanfrage auf dem Uplink-Kanal an eine Basisstation gestellt hat und von
dieser eine Bestéatigung Uber den Downlink-Kanal empfangen hat. Der umgekehrte
Weg, dass eine Basisstation eine Ressourcenanfrage an eine Mobilstation stellt,
die Mobilstation Ressourcen zur Verfigung stellt und die Basisstation ein entspre-
chendes Antwortsignal von der Mobilstation empfangt, was gemald dem allgemein
gehaltenen Anspruchswortlaut gemafld Merkmal 1cl ebenfalls umfasst ist, ist dort
nicht offenbart. Der zustandige Fachmann entnimmt dies den urspringlichen Un-
terlagen auch nicht unter Berlcksichtigung der von der Beklagten genannten Text-
stelle auf Seite 10, Zeilen 19 bis 21, wonach die zuvor beschriebenen Techniken
nicht nur fiir den Uplink-Kanal, sondern auch fur eine Ubertragung auf dem Down-
link-Kanal oder auch eine bidirektionale Ubertragung angewendet werden konnen.
Diese Aussage bezieht sich, fir den Fachmann unmittelbar erkennbar, auf die ver-
schiedenen Mdglichkeiten der Leistungssteuerung und nicht auf den Verbindungs-
aufbau.

b) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit den Hilfsantréagen | bis IV jeweils verteidig-
ten Fassungen kann das Patent somit keinen Bestand haben. Der Gegenstand
des nebengeordneten Patentanspruchs 4 in den Fassungen der Hilfsantrage | bis
IV verlasst aus den zum Patentanspruch 1 ausgefiihrten Griinden ebenfalls den
Rahmen der urspriinglichen Offenbarung.
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c) Bei dieser Sachlage brauchte der Frage, in wieweit die Neuaufnahme weiterer
Merkmale in die jeweiligen Patentanspriiche 1 gemal den Hilfsantragen Il bis IV

diese in unzulassiger Weise erweitern, nicht mehr nachgegangen zu werden.

2. Hilfsantrag V

a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag V sieht eine
Funkstation zur Verwendung in einem Funkkommunikationssystem vor, die nach
Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Anderungen gegeniiber dem

Hauptantrag hervorgehoben):

la)yy A radie mobile station (280, 110) for use in a UMTS radio
communication system having a frequency division duplex
communication channel between the radie mobile sta-
tion (20606, 110) and a further base station (100, 110),

Funk—Mobilstation (366, 110) zur Verwendung in einem
UMTS Funkkommunikationssystem mit einem Frequenz-
aufteilungs-Duplex-Kommunikationskanal zwischen der
Funk-Mobilstation (260, 110) und einer weiteren Basissta-
tion (100, 110),

1b) the channel comprising an uplink and a downlink control

channel for transmission of control information and

wobei der Kanal einen Uplink- und einen Downlink-Steuer-

kanal zur Ubertragung von Steuerinformationen und

1c) a data channel for the transmission of data,

einen Datenkanal zur Ubertragung von Daten umfasst,
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1c0)nyv_Wwherein the data transmitted on the data channel is user

traffic

wobei die auf dem Datenkanal Ubertragenen Daten Benut-

zerverkehr ist

1cl)nv_wherein the uplink and the downlink control channel and

the data channel are established after transmission by the

mobile station (110) of a request (202) for resources and

receipt of an acknowledgement (204) from the base sta-

tion (100),

wobei der Uplink- und der Downlink Steuerkanal und der

Datenkanal eingerichtet werden, nachdem die Mobilsta-

tion (110) eine Ressourcenanfrage (202) Ubermittelt und

eine Bestéatigung von der Basisstation (100) erhalten hat,

1d) wherein closed loop power control means (264, 118) are
provided for adjusting the power of the control and data

channels,
wobei geschlossene Leistungsregelkreismittel (267, 118)
vorgesehen sind, um die Leistung der Steuer- und der Da-

tenkandale zu regeln,

characterized by
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gekennzeichnet durch

le) means (362, 112) for delaying the initial transmission of
the data channel until after the initial transmission of the

control channels,

Mittel (262, 112) zum Verzégern der Anfangsiubertragung
des Datenkanals, bis die Anfangsubertragung der Steuer-

kanéle stattgefunden hat,

1f) during which delay the closed loop power control
means (104, 118) is operable to adjust the control channel

power.
wobei die geschlossenen Leistungsregelkreismittel (0%,
118) wahrend dieser Verzogerung so funktionieren, dass

sie die Leistung des Steuerkanals justieren.

19) wherein the delay in transmission of the data channel is

predetermined.

wobei die Verzoégerung in der Ubertragung des Datenka-

nals vorgegeben ist.

b) Es kann nach Ansicht des Senats dahingestellt bleiben, ob alle Merkmale des
mit Hilfsantrag V verteidigten Patentanspruchs 1 in den urspriinglichen Unterlagen
als zur Erfindung gehorig offenbart sind und dieser zulassig ist, da dieser durch
Beschrankung mit den Merkmalen 1a)yy und 1cl)yy auf einen bestimmten Ablauf
beim Verbindungsaufbau zwischen einer Mobil- und Basisstation gegentber dem
Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung eingeschréankte Ge-
genstand gegenuber der Druckschrift NK15 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht.
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Auch mit diesem Anspruch kann nur die englische Prioritat GB 9922575 vom
24. September 1999 (NK6) gemalR Art. 88 EPU in Anspruch genommen werden,
da das Merkmal, dass lUber den Datenkanal "power control and bit rate informa-
tion" Ubertragen werden, in dem Anspruch nicht enthalten ist. Es wird hierzu auf
die Ausfihrungen zum Patentanspruch 1 der erteilten Fassung verwiesen (vgl.
oben, Abschnitt Il, 1a). Die Druckschrift NK15 ist daher auch bezuglich des Ge-
genstands nach Patentanspruch 1 gemaf3 Hilfsantrag V vorveroffentlicht und zahlt
zum zu berucksichtigenden Stand der Technik.

Bezuglich der Merkmale 1b), 1c), 1d), 1e) und 1f) wird zunachst auf die Ausfuh-

rungen zur erteilten Fassung verwiesen.

Wie dem Titel der NK15 zu entnehmen ist, betrifft diese "CPCH Physical Layer
Procedures”. Unter einem CPCH-Kanal (Common Packet Channel) versteht der
zustandige Fachmann zwanglos einen Kanal der 3. Mobilfunkgeneration UMTS,
der explizit fir eine Paketubertragung optimiert und als Frequenzaufteilungs-Du-
plex Kanal ausgebildet ist. Fir den zustandigen Fachmann geht aus der NK15 so-
mit zwanglos eine Mobilstation zur Verwendung in einem UMTS Funkkommunika-
tionssystem mit einem Frequenzaufteilungs-Duplex-Kommunikationskanal zwi-
schen der Mobilstation und einer Basisstation hervor (Merkmal 1a)uy). Wie der Fi-
gur 1 und der zugehoérigen Beschreibung fur einen Verbindungsaufbau zwischen
einer Mobilstation und einer Basisstation der NK15 entnommen werden kann, wer-
den ein Uplink- und ein Downlink Steuerkanal und ein Datenkanal (PDCH
(DL/UL)) eingerichtet, nachdem eine Mobilstation eine Ressourcenanfrage ("Po-
wer Ramping RACH Preambles™) an eine Basisstation Ubermittelt und von dieser
eine Bestatigung erhalten hat ("When the preamble is detected, the base station
transmits back an acknowledgement (L1 ACK)", "The acknowledgement signifies
that a transmission of a preamble was received by the base station"; Merk-
mal 1c1)yy. Nach dem Aufbau der Kanale findet, ohne dass Nutzdaten ("Informa-
tion") Ubertragen werden, auf den Steuerkanalen eine Leistungsregelung mit ge-
schlossener Schleife statt ("Preambles for Closed Loop Power Control"). Nach ei-

ner Verzdgerung von 10 ms wird mit der Ubertragung von Nutzdaten ("Informa-
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tion") auf dem Datenkanal begonnen (vgl. 2. Absatz nach Fig. 2, "After the com-
pletion of the BS-CLPC-Preamble and UE-CLPC-Preamble, both the BS and UE
start transmission of information and other necessary control data. In case infor-
mation data is not available for transmission from either the BS or UE, only control
data is transmitted."), womit die Verzogerung der Anfangsibertragung des Daten-

kanals vorgegeben ist (Merkmal 1g).

Der Fachmann entnimmt der Druckschrift NK15 daher die Lehre, Benutzerdaten
erst nach einer bestimmten Verzdgerungszeit, wahrend der die Leistung auf
Steuerkanalen mittels eines geschlossenen Regelkreises eingestellt wird, zu tber-
tragen. Bezlglich des Merkmals 1c0)ny, wonach tUber den Datenkanal Benutzer-
verkehr Ubertragen wird, ist daher festzustellen, dass sich der Fachmann beim
Nacharbeiten der Lehre nach der Druckschrift NK15 fir einen fir ihn sinnvollen
Aufbau der einzelnen Steuer- und Datenkanéle entscheiden muss. Ihm sind dabei
verschiedenste Moglichkeiten der Kanalgestaltung bekannt. Er wird, je nach Be-
darf, entweder Kanale anlegen, tber die Steuer- und Benutzerdaten ubertragen
werden, oder er wird — zusatzlich zu Steuerkanélen — Datenkanale anlegen, Uber
die nur Benutzerdaten Ubertragen werden. In erster Linie geht es ihm hierbei um
die Lehre, die Benutzerdaten verzogert zu starten. Entscheidet sich der Fachmann
in naheliegender Weise fir einen Datenkanal, Uber den nur Nutzerdaten Ubertra-
gen werden, z. B. um eine saubere Trennung von Steuer- und Benutzerdaten zu

erreichen, ware das Merkmal 1c0Q)yy bereits realisiert.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag V verteidigten Fassung
kann das Patent somit keinen Bestand haben. Dass in dem nebengeordneten Pa-
tentanspruch 2 eigenstandig erfinderische Gegenstande enthalten seien, hat die

Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies fur den Senat ersichtlich.
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3. Hilfsantrag VI

a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag VI sieht eine
Funkstation zur Verwendung in einem Funkkommunikationssystem vor, die nach
Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Anderungen gegeniiber Haupt-

antrag unterstrichen):

la)yvi A radie mobile station (206, 110) for use in a radio com-
munication system having a communication channel bet-
ween the radie mobile station (368, 110) and a further
base station (100, 110),

Funk—Mobilstation (366, 110) zur Verwendung in einem
Funkkommunikationssystem mit einem Kommunikations-
kanal zwischen der Funk-Mobilstation (266, 110) und einer

weiteren Basisstation (100, 410),

1b) the channel comprising an uplink and a downlink control

channel for transmission of control information, and

wobei der Kanal einen Uplink- und einen Downlink-Steuer-

kanal zur Ubertragung von Steuerinformationen und

1c) a data channel for the transmission of data,

einen Datenkanal zur Ubertragung von Daten umfasst,
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wherein closed loop power control means (6%, 118) are
provided for adjusting the power of the control and data

channels,

wobei geschlossene Leistungsregelkreismittel (367, 118)
vorgesehen sind, um die Leistung der Steuer- und der Da-

tenkandale zu regeln,

characterized by

gekennzeichnet durch

le)

1f)

means (202, 112) for delaying the initial transmission of
the data channel until after the initial transmission of the

control channels,

Mittel (262, 112) zum Verzégern der Anfangsiubertragung
des Datenkanals, bis die Anfangsubertragung der Steuer-

kanéle stattgefunden hat,

during which delay the closed loop power control
means (104, 118) is operable to adjust the control channel

power

wobei die geschlossenen Leistungsregelkreismittel (107,
118) wahrend dieser Verzbégerung so funktionieren, dass

sie die Leistung des Steuerkanals justieren.
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1h1)y, wherein the power control means (118) is further adapted

to adjust, in response to a sequence of received power

control commands, the power of the control and data

channels in a series of steps of variable size,

wobei die Leistungssteuerungsmittel (118) weiter dazu ge-

eignet sind, als Antwort auf eine Anzahl von empfangenen

Leistungssteuerungsbefehlen, die Leistung der Steuer-

und Datenkandle in einer Reihe von Schritten mit verdn-

derlicher GroéRe zu verandern,

1h2)v;__wherein each step is made in response to the receipt of a

corresponding power control command in the sequence,

wobei jeder Schritt als Reaktion auf den Empfang eines

entsprechenden Leistungssteuerungsbefehls in der Abfol-

ge vorgenommen wird,

1h3)vi_wherein the power control means (118) is adapted to re-

duce the step size from an initial step size at a predeter-

mined time after the start or resumption of transmission.

wobei das Leistungssteuerungsmittel (118) dazu geeignet

ist, die SchrittgréRe zu einer vorbestimmten Zeit nach dem

Beginn oder der Wiederaufnahme der Ubertragung von ei-

ner anfanglichen SchrittqréRe zu verringern.

b) Der Gegenstand der im Rahmen des Hilfsantrages VI verteidigten Fassung des
Patentanspruchs 1 ist in den urspringlich eingereichten Unterlagen nicht als zur
Erfindung gehorig offenbart, denn diese offenbaren einen solchen Gegenstand
nicht als mdgliche Ausgestaltung der Erfindung. Der Patentanspruch 1 gemali

Hilfsantrag VI ist daher nicht zulassig.
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Der Gegenstand mit den neu aufgenommenen Merkmalen 1h1)y, bis 1h3)y, betrifft
eine Ausfuhrungsform, welche den urspringlichen Unterlagen nicht als zur Erfin-
dung gehdrig entnommen werden kann. Zur Offenbarung der neuen Merkmale
verweist die Beklagte zwar auf das Ausfuhrungsbeispiel gemaf der Figur 4 in den
ursprunglichen Unterlagen (NB5, S. 6, Z. 12 bis S. 7, Z. 11), jedoch entnimmt der
zustandige Fachmann bereits aus der Formulierung zu Beginn der Beschreibung
des Ausfuhrungsbeispiels, dass es sich hierbei um eine komplett andere Lésungs-
maoglichkeit fur das in der Anmeldung genannte Problem handelt (S. 6, Z. 12, "Fi-
gure 4 is a flow chart of another solution of the problem..."). Er wiirde eine Kombi-
nation dieser beiden L&sungsmadglichkeiten bei der Durchsicht der Anmeldung
auch nicht in Betracht ziehen, da das Verfahren der zweiten Losungsmaoglichkei-
ten gemal den Merkmalen 1h1)y, bis 1h3)y, erst dann startet, wenn nach einer Un-
terbrechung die DatenlUbertragung auf den Steuerkanalen und den Datenkanélen
bereits begonnen hat (S. 6, Z. 17 bis 19, "The method starts 402 with the begin-
ning of the transmissions of the control channels 206, 208 and the data chan-
nel 210 (or the beginning of their retransmission after an interruption).”, Hervorhe-
bung hinzugeflgt). Zu diesem Zeitpunkt wirde es fur den Fachmann aber keinen
Sinn machen, die beanspruchte Losungsmdoglichkeit anzuwenden, da bei der Ver-
wendung der Losungsmaoglichkeit gemald den Merkmalen 1e) und 1f) die Leistung
bereits eingeregelt ware.

Der mit Hilfsantrag VI verteidigte Patentanspruch kombiniert damit verschiedene
Offenbarungsstellen, die fir den Fachmann, der sich um ein sinnvolles Verstand-
nis der Beschreibung bemiht, in keinem erkennbaren kausalen Zusammenhang
miteinander stehen. Die Merkmale 1e, 1f und 1h1)\, bis 1h3)y, definieren in ihrer
Kombination eine Ausfuhrungsform, die in den Anmeldeunterlagen nicht unmittel-
bar und eindeutig als mogliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist. Diese
stellt sich vielmehr gegeniber den urspriinglichen Unterlagen als nicht offenbartes
"Aliud" dar (BGH Urteil vom 14. Mai 2009 — Xa ZR 148/05 - Heizer).
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c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag VI verteidigten Fassung
kann das Patent somit keinen Bestand haben. Der Gegenstand des nebengeord-
neten Patentanspruchs 4 in der Fassung des Hilfsantrags VI verlasst aus den zum
Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags VI ausgefthrten Griinden eben-

falls den Rahmen der urspringlichen Offenbarung.

4. Hilfsantrage VIl bis XI

a) Die hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 gemaf den Hilfs-
antragen VII bis XI enthalten neben weiteren Anderungen, die bereits Gegenstand
der Hilfsantrage | bis V sind, die bereits zum Patentanspruch 1 gemaf Hilfsan-
trag VI fir nicht zulassig erachtete Ausfuhrungsform, wonach die beanspruchte

mobile Station gekennzeichnet sei, durch

le) means (362, 112) for delaying the initial transmission of
the data channel until after the initial transmission of the

control channels,

Mittel (262,112) zum Verzogern der Anfangsibertragung
des Datenkanals, bis die Anfangsubertragung der Steuer-

kanéle stattgefunden hat,

1f) during which delay the closed loop power control
means (204, 118) is operable to adjust the control channel

power

wobei die geschlossenen Leistungsregelkreismittel (107,
118) wahrend dieser Verzogerung so funktionieren, dass

sie die Leistung des Steuerkanals justieren.
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1h1)y; wherein the power control means (118) is further adapted
to adjust, in response to a sequence of received power
control commands, the power of the control and data
channels in a series of steps of variable size,

wobei die Leistungssteuerungsmittel (118) weiter dazu ge-
eignet sind, als Antwort auf eine Anzahl von empfangenen
Leistungssteuerungsbefehlen, die Leistung der Steuer-
und Datenkanéle in einer Reihe von Schritten mit veran-

derlicher Grol3e zu verandern,

1h2)y, wherein each step is made in response to the receipt of a

corresponding power control command in the sequence,

wobei jeder Schritt als Reaktion auf den Empfang eines
entsprechenden Leistungssteuerungsbefehls in der Abfol-

ge vorgenommen wird,

1h3)\; wherein the power control means (118) is adapted to redu-
ce the step size from an initial step size at a predeter-

mined time after the start or resumption of transmission.

wobei das Leistungssteuerungsmittel (118) dazu geeignet
ist, die SchrittgréRe zu einer vorbestimmten Zeit nach dem
Beginn oder der Wiederaufnahme der Ubertragung von ei-

ner anfanglichen Schrittgréf3e zu verringern.

b) Auch die jeweiligen Patentanspriiche 1 der Hilfsantrage VIl bis Xl beanspru-
chen somit eine Kombination unterschiedlicher Ausfihrungsbeispiele, die fur den
Fachmann in keinem erkennbaren Zusammenhang stehen und sind aus densel-
ben Griinden wie der Hilfsantrag VI unzulassig. Es wird hierzu auf die Ausfiuhrun-

gen zum Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag VI verwiesen.
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Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob die weiteren zusatzlichen
Merkmale dieser Patentanspriche aus den urspringlichen Unterlagen hervorge-

hen.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit den Hilfsantragen VIl bis XI verteidigten
Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben. Der Gegenstand des ne-
bengeordneten Patentanspruchs 4 in den Fassungen der Hilfsantrage VIl bis VI
und des nebengeordneten Patentanspruchs 2 in den Fassungen der Hilfsantra-
ge IX bis XI verlasst aus den zum Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsan-
trags VI ausgefuhrten Griinden ebenfalls den Rahmen der urspringlichen Offen-

barung.

5. Hilfsantrag XII

a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag XIl sieht eine
Funkstation zur Verwendung in einem Funkkommunikationssystem vor, die nach
Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Anderungen gegeniiber dem

Hauptantrag hervorgehoben):

la)xy A radie mobile station (206, 110) for use in a radio com-
munication system having a communication channel bet-
ween the radie mobile station (368, 110) and a further
base station (100, 110),

Funk—Mobilstation (366, 110) zur Verwendung in einem
Funkkommunikationssystem mit einem Kommunikations-
kanal zwischen der Funk-Mobilstation (266, 110) und einer
weiteren Basisstation (100, 410),
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1c)

1d)

le)
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the channel comprising an uplink and a downlink control

channel for transmission of control information, and

wobei der Kanal einen Uplink- und einen Downlink-Steuer-

kanal zur Ubertragung von Steuerinformationen und

a data channel for the transmission of data,

einen Datenkanal zur Ubertragung von Daten umfasst,

wherein closed loop power control means (6%, 118) are
provided for adjusting the power of the control and data

channels,

wobei geschlossene Leistungsregelkreismittel (267, 118)
vorgesehen sind, um die Leistung der Steuer- und der Da-

tenkanale zu regeln,

characterized by

means (202, 112) for delaying the initial transmission of
the data channel until after the initial transmission of the

control channels,

Mittel (262, 112) zum Verzégern der Anfangsiubertragung
des Datenkanals, bis die Anfangstbertragung der Steuer-

kanéle stattgefunden hat,
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during which delay the closed loop power control
means (264, 118) is operable to adjust the control channel

power
wobei die geschlossenen Leistungsregelkreismittel (0%,
118) wahrend dieser Verzégerung so funktionieren, dass

sie die Leistung des Steuerkanals justieren.

wherein  the mobile station (110) further contains

1i2)xu

means (118) for setting an initial transmission power after

a pause in transmission to that before the pause adjusted

by an offset,

wobei die Mobilstation weiter Mittel (118) aufweist, um ei-

ne Anfangssendeleistung nach einer Pause in der Uber-

tragung auf die vor der Pause einzustellen, um einen Ver-

satz angepasst,

wherein said mobile station (110) further comprises means

for determining the offset from a weighted sum of power

control commands applied before the pause in transmis-

sion_in_accordance with the equation AP(t) = P +
K1(AP(t-1)) - Ko PC(H)PS(t),

wobei die Mobilstation au3erdem Mittel umfasst, um den

Versatz aus einer gewichteteten Summe der Leistungs-

steuerbefehle, die vor der Pause in der Ubertragung ange-
legt wurden, der Gleichung AP(f) = Py + Ki(AP(t-1)) - K,
PC(t)PS(t) entsprechend zu bestimmen
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1i3)x__where AP(t) is the offset which would be applied after the

pause, computed at the time t of the last power control

command before the pause, AP(t-1) is the previously de-

termined offset, Py is an additional power offset, PC(t) is

the power control command applied at time t, PS(t) is the

size of the power control step applied at time t, K; and K>

are constants, and AP(0Q) is set to zero at the start of a

transmission or immediately after a pause, and

wobei AP(t) der nach Pause anzulegende Versatz ist, der

am Zeitpunkt t des letzten Leistungssteuerbefehls vor der

Pause berechnet wurde, AP(t-1) der vorher bestimmte

Versatz ist, Py ein zusatzlicher Leistungsversatz ist, PC(t)

ein Leistungssteuerbefehl ist, der am Zeitpunkt t angeleqt

wird, PS(t) die Schrittweite der Leistungsregelung ist, die

am Zeitpunkt t angelegt wird, K; und K, Konstanten sind,

und AP(0) am Start der Ubertragung oder direkt nach ei-

ner Pause auf null gesetzt wird, und

1i4)x;__means (118) for quantising the offset AP(t) to an available

power control step size supported by the mobile sta-

tion (110).

Mittel (118), um den Versatz AP(t) zu einer Leistungsreqge-

lungsschrittweite zu guantisieren, die von der Mobilstation

unterstutzt wird.

b) Der Gegenstand der im Rahmen des Hilfsantrages Xll verteidigten Fassung
des Patentanspruchs 1 ist in den urspringlich eingereichten Unterlagen nicht als
zur Erfindung gehdrig offenbart, denn diese offenbaren einen solchen Gegenstand

nicht als mogliche Ausgestaltung der Erfindung.
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Die neu aufgenommene Merkmale 1il)x, bis 1i4)x; betreffen eine Ausflihrungs-
form, welche gemald den urspringlichen Unterlagen nicht als zur Erfindung geho-
rig entnommen werden kann. Es kann dahingestellt bleiben, ob sich alle Merkmale
des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag Xl fur sich aus den urspringlichen Unter-
lagen entnehmen lassen, denn es fehlt auch hier an jedem Hinweis daflr, diese
Merkmale zu kombinieren. Den Ausfuhrungen zu den Merkmalen il)y, bis 1id)x,
entnimmt der zustandige Fachmann den urspringlichen Unterlagen (S. 8. Z. 16
bis S. 9, Z. 3), dass es sich um eine Loésungsmaoglichkeit fir die Einstellung der
Anfangsubertragungsleistung handelt (S. 8, Z. 16, "In an alternative arrangement
the initial power ..."). Er erkennt dabei zwanglos, dass durch das Ausflhrungsbei-
spiel mit den Merkmalen 1il)x, bis 1i4)x, das Ziel erreicht werden soll, nach einer
Unterbrechung in der Ubertragung die Differenz zwischen dem Anfangswert und
dem optimalen Wert fur die Ubertragungsleistung zu minimieren (S. 8, Z. 3 bis 9;
"This will then minimise the difference between the initial value and the optimum
instantaneous value due to channel fluctuations."). Damit wird ihm eine Mdglich-
keit aufgezeigt, mit der die Anfangstbertragungsleistung sofort auf einem mag-
lichst optimalen Wert eingestellt ist. Er wirde deshalb nicht in Betracht ziehen, in
diesem Fall zusatzlich eine Verzogerung der Anfangsibertragung auf den Daten-

kanalen gemafl den Merkmalen 1e und 1f durchzufthren.

Auch der mit Hilfsantrag XII verteidigte Patentanspruch 1 kombiniert damit ver-
schiedene Offenbarungsstellen, die fir den Fachmann, der sich um ein sinnvolles
Verstandnis der Beschreibung bemiuht, in keinem erkennbaren kausalen Zusam-
menhang miteinander stehen. Die Merkmale 1e, 1f und 1il)x; bis 1i4)y; definieren
in ihrer Kombination eine Ausfuhrungsform, die in den Anmeldeunterlagen nicht
unmittelbar und eindeutig als moégliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist.
Diese stellt sich vielmehr gegentber den urspringlichen Unterlagen als nicht of-
fenbartes "Aliud" dar (BGH Urteil vom 14. Mai 2009 — Xa ZR 148/05 - Heizer).
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c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag XlI verteidigten Fassung
kann das Patent somit keinen Bestand haben. Der Gegenstand des nebengeord-
neten Patentanspruchs 4 in der Fassung des Hilfsantrags Xl verlasst aus den
zum Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags Xll ausgefiihrten Griinden

ebenfalls den Rahmen der urspriinglichen Offenbarung.

6. Hilfsantrage XlII bis XVII

a) Die hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 gemaf den Hilfs-
antragen XlIl bis XVII enthalten neben weiteren Anderungen die bereits zum Pa-
tentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag XIl fir nicht zulassig erachtete Ausfihrungs-
form mit den Merkmalen 1le, 1f, 1i1, 1il)xy, 1i2)xi, 1i3)x; und 1i4)y;,.

b) Auch die jeweiligen Patentanspriche 1 der Hilfsantrage XlII bis XVII beanspru-
chen somit eine Kombination unterschiedlicher Ausfiihrungsbeispiele, die in kei-
nem erkennbaren kausalen Zusammenhang stehen und sind daher aus denselben
Grinden wie der Hilfsantrag XII unzulassig. Es wird hierzu auf die Ausfiihrungen

zum Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag XlI verwiesen.

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob die zusatzlichen Merkmale der
Patentansprtiche XllI bis XVII gegenuber dem Patentanspruch Xl aus den ur-

sprunglichen Unterlagen hervorgehen.

¢) Mit dem Patentanspruch 1 in den mit den Hilfsantragen Xlll bis XVII verteidigten
Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben. Der Gegenstand des ne-
bengeordneten Patentanspruchs 4 in der Fassung des Hilfsantrags Xlll, sowie des
nebengeordneten Patentanspruchs 2 in den Fassungen der Hilfsantrage XIV bis
XVII verlasst aus den zum Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags XlI

ausgefuhrten Grunden ebenfalls den Rahmen der urspriinglichen Offenbarung.
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V.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemal3 § 84 Abs. 2
PatGi. V. m. 8 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Gber die vorlau-
fige Vollstreckbarkeit beruht auf 8 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.

Gutermuth Martens Gottstein Musiol Albertshofer

Pl



