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betreffend das deutsche Patent 198 60 756

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 15. Mai 2013 durch den Vorsitzenden Richter
Gutermuth, der Richterin Puschel sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein,

Dipl.-Ing. Kleinschmidt und Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

fur Recht erkannt:

I. Das Patent 198 60 756 wird fur nichtig erklart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

[ll. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Ho-
he von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig voll-

streckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23. Dezember 1998 angemelde-
ten deutschen Patents 198 60 756 (Streitpatent), das ein Verfahren zur Ubertra-
gung von Riickkanal-Daten in einer Verbindung zwischen einem Endgerat und ei-
nem Server eines Paketvermittlungsnetzes betrifft und das zehn Patentanspriiche
aufweist, wobei Patentanspruch 1 in der im Einspruchsverfahren beschrankten

Fassung folgenden Inhalt hat:



b)

d)

Verfahren zur Ubertragung von Ruckkanal-Daten in einer Ebe-
ne-7-Verbindung gemafll dem OSI-Referenzmodell (L7-Verbin-
dung) zwischen einem Endgerat und einem Server eines Pa-
ketvermittlungsnetzes, zumindest auf einer Teilstrecke des
Ruckkanals wahlweise schmalbandig Uber das Paketvermitt-
lungsnetz und POTS/ISDN-Leitungen oder breitbandig tber
einen Breitband-Rickkanal, mit folgenden Schritten:

Aufbau einer L7-Verbindung zwischen dem Endgerat (1) und
dem Server (4) Uber das Paketvermittlungsnetz (3),
schmalbandiges Ubertragen von Riickkanal-Daten vom Ser-
ver (4) zum Endgeréat (1), wobei die Daten vom Server zu ei-
nem Switch (5), vom Switch (5) Uber das Paketvermittlungs-
netz zu einem Einwéhlknoten (31) des Endgerats (1) in das
Paketvermittlungsnetz und vom Einwéhlknoten (31) an das
Endgerat (1) Ubertragen werden, und wobei der Switch (5)
kein Einwéahlknoten in das Paketvermittlungsnetz ist,
wiederholtes Prifen beim Switch (5), der Teil des Paketver-
mittlungsnetzes (3) ist oder zu diesem Zugang hat, ob ein
durch ein Netzwerkmanagement ausgeldstes Steuersignal
zum Ubergang auf eine Riickkanal-Dateniibertragung via
Breitband-Riickkanal bis zum Endgerat vorliegt,

Zuschalten einer Ubertragung via Breitband-Riickkanal wah-
rend der bestehenden L7-Verbindung bei Vorliegen eines ent-
sprechenden Steuersignals, wobei die Ruckkanal-Daten zu-
nachst breitbandig vom Server (4) zum Switch (5) Gbertragen
und dann vom Switch (5) auf den Breitband-Ruckkanal bis
zum Endgerat gegeben werden, und ohne dass die auf den
Breitband-Rickkanal gegebene Datei auf ihrem Weg zum
Endgerat den Einwahlknoten (31) in das Paketvermittlungs-

netz durchlaufen,



e) Zurickwechseln auf eine schmalbandige Ubertragung der
Ruckkanal-Daten, sofern ein entsprechendes weiteres Steuer-
signal des Netzwerkmanagements vorliegt, wobei

f) eine L7-Verbindung zwischen dem Endgerat (1) und dem Ser-
ver (4) stets unter Zwischenschaltung des Switches (5) herge-
stellt wird, insbesondere Daten vom Endgerat zum Server und
vom Server zum Endgerat unter Zwischenschaltung des Swit-
ches Ubertragen werden,

g) allein der Switch (5) pruft, ob ein durch ein Netzwerkmanage-
ment ausgeldstes Steuersignal zum Ubergang auf eine Riick-
kanal-Datenubertragung via Breitband-Ruckkanal vorliegt, und
wobei

h) das Paketvermittlungsnetz das Internet ist.

Dieser mit der geanderten Patentschrift DE 198 60 756 C5 veroffentlichte Patent-
anspruch 1 unterscheidet sich vom im Einspruchsverfahren beschrankt aufrechter-
haltenen Patentanspruch 1 im Merkmal d). Statt dem Wortlaut ,,...die auf den Breit-
band-Rickkanal gegebenen Daten auf ihrem Weg zum Endgerét...“ (vgl. Be-
schluss in der Gerichtsakte zum Verfahren 20 W (pat) 335/03, Blatt 918; vgl. Anla-
ge NB2, S. 4, Merkmal d) wurde der Wortlaut ,....die auf den Breitband-Ruckkanal
gegebene Datei auf ihrem Weg zum Endgerat...“ verotffentlicht.

Bezuglich des Inhalts der riickbezogenen Patentanspriche 2 bis 10 wird auf die
geénderte Patentschrift (DE 198 60 756 C5) Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streit-
patents werde durch den Stand der Technik zum Anmeldezeitpunkt vorwegge-
nommen, zumindest fehle es an einer erfinderischen Tatigkeit. Zur Stltzung ihres

Vorbringens beruft sie sich auf folgende Dokumente:



K1
K2
K3
K4

K5

K6

K7

K8
K9

K10
K11

K12

DE 198 60 756 C5 - Streitpatentschrift

Merkmalsgliederung erteilter Patentanspruch 1

EP 0998 093 B1

Entscheidung der Techn. Beschwerdekammer 3.5.05 des
Europaischen  Patentamts vom 3. November 2009,
T 0865/06 - 3.5.05

DE 299 24 199 U1l

Beschluss des Bundespatentgerichts vom 20. Marz 2007
(5 W (pat) 454/05)

Beschluss des BGH vom 29. Juli 2008 (X ZB 23/07)

US 5,852,721

Yuill, S. J.; Pickholtz, R. L: ,Performance Modeling for Pa-
cket Networks with Satellite Overflow Channels.”, In: IEEE
Transactions on Communications, Vol. COM-29. Nr. 6,
Juni 1981, Seiten 808 bis 815.

US 5,732,078

Beschluss des Bundespatentgerichts vom
9. November 2011 (35 W (pat) 415/09)

DE 198 60 756 Al.

Die Klagerin beantragt,

das Streitpatent fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in den Fassungen des Hilfsantrags 1 vom
11. Juli 2012 (Anl. NB 1) und des Hilfsantrags 2 vom 11. Januar 2013 (Anl. NB 3).

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Sie legt
den Beschluss des 20. Senats des Bundespatentgerichts vom 1. Dezember 2004
aus dem Einspruchsverfahren 20 W (pat) 335/03 vor (Anl. NB 2).

Die Klagerin ist der Auffassung, die Gegenstande der Fassungen der Hilfsantrage
seien den urspringlich eingereichten Unterlagen nicht zu entnehmen bzw. stellten
ein unzulassiges Aliud zur geltenden Fassung dar. Patentfahigkeit (erfinderische
Tatigkeit) werde durch sie auch nicht erreicht, wenn man die Zulassigkeit unter-

stelle.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG n. F. zugeleitet,
auf dessen Inhalt ebenso Bezug genommen wird wie auf den aller eingereichten

Schriftsétze und Unterlagen der Parteien.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage erweist sich als begrindet, weil der Patentgegenstand in kei-
ner der verteidigten Fassungen auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht und die
Patentfahigkeit nach 8 1 Abs. 1i. V. m. § 4 PatG somit nicht gegeben ist.

I. Zur geltenden Fassung des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Ubertragung von Riickkanal-Daten in
einer Verbindung zwischen einem Endgerat und einem Server eines Paketvermitt-
lungsnetzes (vgl. K1, Abs. [0001]). Wie in der Beschreibungseinleitung des Streit-
patents weiter ausgefuhrt wird, wirden bei Kommunikationsmedien zunehmend
breitbandige Ubertragungen an Bedeutung gewinnen, z. B. mittels Satelliten oder
ADSL-Technik. Fur Teilnehmer-Anschluss-Leitungen wirden Realisierungen mit-
tels Fernsehkabel-Technik, Stromkabel-Technik und Mobilfunkstrecken diskutiert



(vgl. K1, Abs. [0002] bis [0004]). Es bestehe ein Bedurfnis nach Telekommunika-
tionsanordnungen, die die bestehenden breitbandigen Techniken flexibel und an
die Bedirfnisse eines Nutzers angepasst zur Verfliigung stellen (vgl. K1,
Abs. [0013]).

Als die dem Gegenstand des Streitpatents zugrunde liegende Aufgabe wird daher
genannt, ein Verfahren zur Ubertragung von Riickkanal-Daten in einer Verbindung
zwischen einem Endgerat und einem Server eines Paketvermittlungsnetzes zur
Verfigung zu stellen, das ein hohes Mal} an Flexibilitat ermdglicht (vgl. K1,
Abs. [0014]).

Zur Losung schlagt das Streitpatent ein Verfahren zur Ubertragung von Ruickka-
nal-Daten nach dem verteidigten Patentanspruch 1 vor, welches sich in folgende
Merkmale gliedern lasst (in Anlehnung an die Merkmalsanalyse der Klagerin, vgl.
Anlage K2):

M1.1 Verfahren zur Ubertragung von Riickkanal-Daten in ei-
ner Ebenen-Verbindung gemalRl dem OSI-Referenzmo-
dell (L7-Verbindung) zwischen einem Endgeréat und ei-

nem Server eines Paketvermittlungsnetzes,

M1.2 zumindest auf einer Teilstrecke des Rickkanals wahl-
weise schmalbandig Uber das Paketvermittlungsnetz
und POTS/ISDN-Leitungen oder breitbandig Uber einen
Breitband-Rickkanal,

mit folgenden Schritten:
M1.3.a Aufbau einer L7-Verbindung zwischen dem Endge-

rat (1) und dem Server (4) Uber das Paketvermittlungs-
netz (3),



M1.3.b.1

M1.3.b.2

M1.3.b.3

M1.3.b.4

M1.3.b.5

M1.3.c.1

M1.3.c.2

M1.3.c.3

M1.3.d.1

M1.3.d.2

schmalbandiges Ubertragen von Riickkanal-Daten vom
Server (4) zum Endgeréat (1), wobei

die Daten vom Server zu einem Switch (5) Ubertragen

werden,

die Daten vom Switch (5) Uber das Paketvermittlungs-
netz zu einem Einwahlknoten (31) des Endgerats (1) in

das Paketvermittlungsnetz tbertragen werden und

die Daten vom Einwahlknoten (31) an das Endgerat (1)

Ubertragen werden, und

wobei der Switch (5) kein Einwahlknoten in das Paket-

vermittlungsnetz ist,

wiederholtes Prufen beim Switch (5), ob ein Steuersig-
nal zum Ubergang auf eine Riickkanal-Dateniibertra-
gung via Breitband-Rickkanal bis zum Endgerat vor-

liegt,

das genannte Steuersignal muss durch ein Netzwerk-

management ausgeldst sein,

der Switch ist Teil des Paketvermittiungsnetzes (3) ist

oder hat zu diesem Zugang,

Zuschalten einer Ubertragung via Breitband-Riickkanal

bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals,

das genannte Zuschalten erfolgt wéhrend der beste-
henden L7-Verbindung, wobei



M1.3.d.3

M1.3.d.4

M1.3.d.5

M1.3.e

M1.3.f

M1.3.g

M1.3.h

die Ruckkanal-Daten zun&chst breitbandig vom Ser-
ver (4) zum Switch (5) Ubertragen werden,

und die Ruckkanal-Daten dann vom Switch (5) auf den
Breitband-Ruckkanal bis zum Endgerat gegeben wer-
den,

und ohne dass die auf den Breitband-Ruckkanal gege-
benen Daten auf ihrem Weg zum Endgeréat den Ein-
wahlknoten (31) in das Paketvermittlungsnetz durchlau-

fen,

Zuriickwechseln auf eine schmalbandige Ubertragung
der Ruckkanal-Daten, sofern ein entsprechendes weite-
res Steuersignal des Netzwerkmanagements vorliegt,

wobei

eine L7-Verbindung zwischen dem Endgerat (1) und
dem Server (4) stets unter Zwischenschaltung des Swit-
ches (5) hergestellt wird, insbesondere Daten vom End-
gerat zum Server und vom Server zum Endgerat unter

Zwischenschaltung des Switches Ubertragen werden,

allein der Switch (5) prift, ob ein durch ein Netzwerk-
management ausgeldstes Steuersignal zum Ubergang
auf eine Ruckkanal-Datenlibertragung via Breitband-

Ruckkanal vorliegt, und wobei

das Paketvermittlungsnetz das Internet ist.
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2. Als Fachmann, auf dessen Kenntnisse vorliegend abzustellen ist, sieht der Se-
nat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik, der tber mehr-
jahrige Erfahrungen auf dem Gebiet der Ubertragung von Daten in Telekommuni-
kationsnetzen, insbesondere im Internet, verflugt. Das OSI-Referenzmodell gehort

zum Basiswissen dieses Fachmannes.

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

inhalten aus:

Unter einer ,Ubertragung von Riickkanal-Daten in einer Ebene-7-Verbindung ge-
mafl dem OSI-Referenzmodell (L7-Verbindung)“ versteht dieser Fachmann die
Ubertragung von Riickkanal-Daten der Ebenen 7, die eine bestimmte Anwendung
(-Application®) betreffen, z. B. eine Anwendung gemafl3 dem http-Protokoll, eine
Datenubertragung gemafld dem ftp-Protokoll oder auch eine Streaming-Anwen-
dung. Uber welchen Weg die Daten (ibertragen, werden, wird gemaR dem OSI-
Referenzmodell in den Ebenen 3 und 4, also unabh&ngig von der L7-Verbindung,
festgelegt. Ein Umschalten zwischen verschiedenen Ubertragungstechniken tan-
giert daher die L7-Verbindung nicht (vgl. K1, Abs. [0017]).

Der Begriff ,Netzwerkmanagement® wird in der Patentschrift nicht n&her erlautert.
Der Fachmann versteht darunter jedwedes Kontroll- oder Steuersystem, das Ele-

mente eines Netzwerks Uiberwacht und/oder steuert.

Beim ,Zuschalten® erfolgt die Ubertragung im zugeschalteten Kanal parallel zur
weiter bestehenden Ubertragung im schon vor dem Zuschalten benutzten Kanal.
Das ,Zuschalten® erfolgt wahrend einer bestehenden Verbindung und bei Vorlie-

gen eines entsprechenden Steuersignals des Netzwerkmanagement.
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LZurickwechseln® im Sinne des Streitpatents bedeutet fir den Fachmann das Ab-
schalten der Ubertragung auf dem parallel zugeschalteten Kanal und den Weiter-
betrieb der Ubertragung allein auf dem vor dem Zuschalten bestehenden (alten)
Kanal. Das ,Zurtickwechseln“ erfolgt wahrend einer bestehenden Verbindung und

bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals des Netzwerkmanagements.

4. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung gemaf
Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, weil es sich fur den zu-
standigen Fachmann in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik nach
den Druckschriften K8 und K9 ergeben hat.

Die Druckschrift K8 (US 5,852,721) beschreibt ein Verfahren zur Ubertragung von
Ruckkanal-Daten (vgl. Spalte 5, Zeilen 14 bis 18 und 42 bis 47 i. V. m. Fig. 1). Die-
se Riuckkanal-Daten werden infolge einer Datenanforderung (,request®) Ubertra-
gen, die von einer Anwendung ausgesandt wird (vgl. BZ 112 in Fig. 1 bzw. die
konkrete Ausgestaltung von Anwendungen als die Programme ,Mosaic“ bzw.
,Gopher, wie sie in Fig. 2 gezeigt ist), welche in einem Benutzerterminal (vgl. ,hy-
brid terminal 110“ in Fig. 1) betrieben wird. Infolge dieses Requests antwortet eine
Anwendung in einem (Anwendungs-)Server (vgl. ,application Server 140“ in Fig. 1)
mit der Ubersendung der gewiinschten Riickkanal-Daten (vgl. Spalte 5, Zeile 48
bis Spalte 6, Zeile 23 und Spalte 9, Zeilen 44 bis 48). Es findet somit ein Daten-
austausch zwischen Anwendungen statt (eben beispielsweise den Anwendungen
,Mosaic“ bzw. ,Gopher im ,hybrid terminal 110“ und einer Anwendung im ,appli-
cation server 140“). Die Ubertragung der Riickkanal-Daten erfolgt somit im Rah-
men einer Ebene-7-Verbindung gemall dem OSI-Referenzmodell (L7-Verbindung)
zwischen einem Endgerét (hybrid terminal 110) und einem Server eines Paketver-
mittlungsnetzes (vgl. Fig. 1, application server 140 am Internet 128; Merk-
mal M1.1).
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Das Verfahren nach der Druckschrift K8 ist gemafd dem zweiten Ausfuhrungsbei-
spiel auch daflur vorgesehen, zumindest auf einer Teilstrecke des Rickkanals die
Ruckkanal-Daten wahlweise (vgl. Spalte 13, Zeilen 25 bis 34) schmalbandig Uber
das Paketvermittlungsnetz und POTS/ISDN-Leitungen (vgl. Spalte 14, Zeile 66 bis
Spalte 15, Zeile 9 sowie den Pfad ,D“ in Fig. 15 mit der zugehorigen Erlauterung in
Spalte 15, Zeilen 43 bis 50) oder breitbandig Uber einen Breitband-Rickkanal zu
Ubertragen (vgl. Spalte 6, Zeilen 21 bis 52 sowie den Pfad ,B“ in Fig. 15 mit der
zugehorigen Erlauterung in Spalte 15, Zeilen 24 bis 31; Merkmal M1.2).

Bei dem in Druckschrift K8 beschriebenen Verfahren wird eine L7-Verbindung zwi-
schen dem Endgeréat (hybrid terminal 110) und dem Server (application ser-
ver 140) Uber das Paketvermittlungsnetz (Internet 128) aufgebaut (vgl. Spalte 5,
Zeilen 42 bis 47 und Spalte 5, Zeile 53 bis Spalte 6, Zeile 24, sowie den Pfad ,A"
in Fig. 15 mit der zugehdrigen Erlauterung in Spalte 15, Zeilen 13 bis 23; Merk-
mal M1.3a).

Das von der Druckschrift K8 gelehrte Verfahren kann so ausgebildet sein, dass
die Rickkanal-Daten, die im Rahmen einer Streaming-Verbindung, also Rickka-
nal-Daten einer bestimmten Anwendung (,streaming application®) im Kontext einer
L7-Verbindung, vom Server zum Endgerat Ubertragen werden, als solche erkannt
werden und der Ubertragungsweg entsprechend gewahlit wird (vgl. Spalte 17, Zei-
len 15 bis 18). Konkret wird ausgefuhrt, dass die Erkennung darauf basieren kann,
dass im Rahmen einer Streaming-Verbindung bereits eine Datenmenge von
12 Megabytes Ubertragen wurde und der Switch (hier der hybrid gateway 150) da-
raufhin von der Ubertragung Uber den breitbandigen Satellitenkanal auf eine
schmalbandige terrestrische Ubertragung umschaltet. Damit ist bei dem Verfahren
nach der Druckschrift K8 ein schmalbandiges Ubertragen von Riickkanal-Daten
vom Server (application server 140) zum Endgerat (hybrid terminal 110) vorgese-
hen (Merkmal M1.3.b.1), wobei die Daten vom Server zu einem Switch (hybrid
gateway 150) ubertragen werden (Merkmal M1.3.b.2), dieser die Daten Uber das
Paketvermittlungsnetz (internet 128) zu einem Einwé&hlknoten (SLIP provider 130)
schickt, Uber den das Endgerat in das Paketvermittlungsnetz eingewahlt ist (vgl.
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Spalte 17, Zeilen 36 bis 43; Spalte 9, Zeilen 27 und 28; Merkmal M1.3.b.3). Letzt-
endlich werden die Daten dann vom Einwahlknoten an das Endgerat (hybrid termi-
nal 110) Ubertragen (vgl. Spalte 17, Zeilen 43 bis 45; Merkmal M1.3.b.4). Gemalf
der Figur 15 der K8 ist der Switch (hybrid gateway 150) kein Einwahlknoten in das
Paketvermittlungsnetz (internet 128) (Merkmal M1.3.b.5).

Gemal der Lehre der Druckschrift K8 ist weiter vorgesehen, dass die breitbandige
Satellitenverbindung und die schmalbandige terrestrische Verbindung einander als
Ausweichmaoglichkeiten dienen kénnen (vgl. Spalte 14, Zeilen 60 bis 64, ,The sa-
tellite link may serve as a back-up if the terrestrial link fails, and vice versa.”). Die
Druckschrift K8 beschreibt aber auch, dass diese Ausweichmdglichkeit nicht not-
wendigerweise als ,entweder-oder“-Wahl eines Ubertragungskanals ausgebildet
ist, sondern vielmehr der Switch bei Uberlastung (vgl. Spalte 14, Zeile 54, ,if the
hybrid gateway 150 detects that the satellite link is congested or overloaded’) des
breitbandigen Satelliten-Kanals, z. B. den schmalbandigen terrestrischen Kanal
(dynamisch) zuschalten kann (vgl. Spalte 14, Zeilen 53 bis 65; ,....it coud route a
portion of the data...”). Der Fachmann versteht dies im Kontext der K8 als ein Zu-
schalten wahrend einer L7-Verbindung, da diese Verbindung - wovon auch das
Streitpatent ausgeht - von einem Umschalten auf der Netzebene (was einem Um-
schalten einer L3- bzw. L4-Verbindung entspricht) nicht tangiert ist (vgl. K1, Sei-
te 3, Absatz [0017]). Zudem entspricht es fachmannischem Bestreben, eine beste-
hende Verbindung nach Mdglichkeit nicht zu unterbrechen.

Den vorbeschriebenen Fall der terrestrischen Ubertragung von Streaming-Daten
im Blick, welche den Switch (hybrid gateway 150) passieren (vgl. wiederum Spal-
te 17, Zeilen 24 bis 35), ist fur den Fachmann somit funktionsnotwendig, dass
beim Switch, der - wie unmittelbar aus Fig. 1 hervorgeht - Zugang zum Paketver-
mittlungsnetz (internet 28) hat (Merkmal M.1.3.c.3), wiederholt geprift werden
muss, ob - als Folge einer Uberlastung des terrestrischen Ubertragungskanals -
ein Steuersignal zum Ubergang auf eine Riickkanal-Dateniibertragung via Breit-
band-Ruckkanal bis zum Endgerat vorliegt (Merkmal M1.3.c.1). Denn es wéa-
re - gerade vor dem mit der K8 gelehrten Hintergrund der gegenseitigen back-up-
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Fahigkeit von terrestrischer wie Satelliten-Verbindung - unfachménnisch, zwar ein
Zuschalten des schmalbandigen Kanals im Falle einer Uberlastung des breitbandi-
gen Kanals vorzusehen (wie dies die K8 in Sp. 14, Z. 53 bis 59 lehrt), im umge-
kehrten Fall einer Uberlastung des schmalbandigen Kanals ein Zuschalten des
breitbandigen Kanals jedoch zu unterlassen und somit das Abbrechen der Verbin-
dung in Kauf zu nehmen. Das oben genannte Steuersignal durfte fur den Fach-
mann zwanglos ersichtlich durch ein Netzwerkmanagement ausgelost werden, da
nur dieses den Uberblick Uiber die Kanalzustande und -belastungen hat (Merk-
mal M1.3.c.2).

Wird demgemaf im Fall einer Uberlastung des schmalbandigen Kanals ein breit-
bandiger Kanal zugeschaltet (im betrachteten Fall dann, wenn der terrestrische
Kanal gestort oder Uberlastet ist; vgl. wiederum Spalte 14, Zeilen 53 bis 59 i. V. m.
Zeilen 63 bis 65), wozu - wie oben dargelegt - zwangslaufig ein entsprechendes
Steuersignal vorliegen muss (Merkmal M1.3.d.1), so werden in diesem back-up-
Fall die Ruckkanal-Daten zunéchst breitbandig vom Server 140 zum Switch 150
Ubertragen (vgl. Spalte 9, Zeilen 64 bis 67; Merkmal M1.3.d.3) und dann vom
Switch 150 auf den Breitband-Ruckkanal (Satellitenkanal) bis zum Endgerat 110
gegeben (vgl. Fig. 1, BZ 140, 128, 150, 160, 170, 175, 180 und 110; Merk-
mal M1.3.d.4). Es ist unmittelbar ersichtlich, dass die auf den Breitband-Ruckkanal
gegebenen Daten auf ihrem Weg zum Endgerat den Einwahlknoten (SLIP provi-
der 130) in das Paketvermittlungsnetz nicht durchlaufen (Merkmal M1.3.d.5). In ei-
ner dem Fachmann selbstverstandlichen Weise wird hierbei eine L7-Verbindung
nicht unterbrochen, denn die Zuschaltung im Uberlastfall soll ja gerade eine solche

Unterbrechung der Verbindung verhindern (Merkmal M1.3.d.2).

Auch das Zuriickwechseln auf eine schmalbandige Ubertragung der Riickkanal-
Daten wahrend einer L7-Verbindung ist in der K8 offenbart, sofern ein entspre-
chendes Steuersignal des Netzwerkmanagements vorliegt, da der Switch - wie be-
reits ausgefuhrt - ausgestattet ist, um bezuglich einer Streaming-Anwendung, die
Uber den Satelliten-Ruckkanal geleitet wird, zu erkennen, dass bereits mehr als
12 Megabytes an Daten transportiert wurden und die weitere Ubertragung dann
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auf den schmalbandigen terrestrischen Kanal umzuleiten (vgl. Spalte 17, Zeilen 26
bis 35; Merkmal M1.3.e). Das Zuriickwechseln auf eine schmalbandige Ubertra-
gung der Ruckkanal-Daten wahrend einer L7-Verbindung, sofern ein entsprechen-
des Steuersignal des Netzwerkmanagements vorliegt, ergibt sich fir den Fach-
mann aber auch zwanglos aus der Notwendigkeit, eine Verbindung, die wegen
Uberlast des terrestrischen Kanals auf dem Satellitenkanal zugeschaltet worden
war (siehe oben), nach Wegfall der Uberlast wieder zu beenden und die Ubertra-
gung der Daten allein auf dem gunstigeren terrestrischen Kanal fortzusetzen (vgl.
auch Spalte 13, Zeilen 47 bis 53).

Im Falle einer Satellitentbertragung der Ruckkanal-Daten sieht die Druck-
schrift K8 vor, dass eine Verbindung zwischen dem Endgeréat 110 und dem Ser-
ver 140 stets unter Zwischenschaltung des Switches 150 hergestellt wird, insbe-
sondere Daten vom Endgerat 110 zum Server 140 und vom Server 140 zum End-
gerat 110 unter Zwischenschaltung des Switches 150 Ubertragen werden (vgl.
Fig. 15, die Pfade ,A“ und ,B“ mit der zugehérigen Beschreibung in Spalte 15, Zei-
len 10 bis 31; Merkmal M1.3.fiiw). Das Paketvermittlungsnetz ist das Internet (vgl.
Spalte 4, Zeilen 32 bis 36 i. V. mit Fig. 1; Merkmal 1.3.h).

Aus der K8 ist damit ein Verfahren als vorbekannt entnehmbar, welches, aul3er
dass die Daten bei einer (geplanten) terrestrischen Ubertragung zwingend den
Switch passieren (M1.3.fest) und allein der Switch prift, ob ein durch ein Netz-
werkmanagement ausgelostes Steuersignal zum Ubergang auf eine Ruckkanal-
Datentbertragung via Breitband-Ruckkanal vorliegt (Merkmal 1.3.9), alle Merkma-

le des verteidigten Patentanspruchs 1 aufweist.

In der Praxis stellt sich unter diesen Umstanden dem Fachmann die Aufgabe, das
mit der Druckschrift K8 gelehrte Verfahren hinsichtlich der zeitlichen Ablaufe und

der bei der Ubertragung entstehenden Kosten zu optimieren.
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Hierzu entnimmt er bereits der Druckschrift K8 die Anregung, mit der Ubertragung
der Ruckkanal-Daten statt Uber den ,teuren“ Satellitenkanal Uber den ,gunstige-
ren” terrestrischen Kanal zu beginnen, um so die Kosten besser zu kontrollieren
(vgl. Spalte 13, Zeilen 47 bis 53), oder wegen der hoheren Antwortzeiten des Sa-
tellitenkanals einen terrestrischen Kanal zu bevorzugen (vgl. Spalte 13, Zeilen 41
bis 46). Zudem gibt ihm die Druckschrift K9, die dasselbe technische Gebiet der
,hybriden Netzwerke“ betrifft wie das Streitpatent, hierzu eine Anregung. Denn der
Fachmann entnimmt auch der K9 die Lehre, dass im Allgemeinen Satellitenkanale
zwar breitbandig, aber mit hohen Verzdgerungszeiten behaftet sind, terrestrische
Kanale dagegen zwar schmalbandiger arbeiten, jedoch wesentlich kiirzere Verzo-
gerungszeiten aufweisen kénnen (vgl. Seite 808, linke Spalte, zweitletzter Absatz).
Fur viele (gerade zeitkritische) Anwendungen sei daher (gentigende Bandbreite
vorausgesetzt) ein terrestrischer Kanal gunstiger (vgl. Seite 808, linke Spalte, die
zwei letzten Zeilen und rechte Spalte, die zwei ersten Zeilen). Der Fachmann ent-
nimmt der K9 weiter unmittelbar und eindeutig, dass man entweder einen breit-
bandigen Satelliten-Kanal als primaren Kanal und einen schmalbandigen terrestri-
schen Kanal als sekundaren Uberlaufkanal benutzen kann (vgl. Seite 808, FuRRno-
te 1) oder eben das umgekehrte (duale) Szenario wahlen kann, namlich zunachst
nur einen schmalbandigen terrestrischen Kanal als primaren Kanal zu nutzen und
im Verlauf der Ubertragung einen breitbandigen Satelliten-Kanal als sekundaren
Uberlaufkanal zuzuschalten (vgl. insb. Seite 808, linke Spalte, beginnend mit dem
letzten Absatz, ,... if a terrestrial channel has sufficient capacity and speed of pro-
pagation to transmit packets in less time than required for satellite transmission, it
is preferable to transmit packets via the terrestrial channel. However, when traffic
temporarily exceeds terrestrial channel capacity, queues develop such that the sa-
tellite propagation delay will be less than the time spent waiting for terrestrial trans-
mission. A wide-band satellite overflow channel should enhance Overall network

Performance.”).
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Diese Anregung veranlasst den Fachmann, beide derartigen Zuschaltungsmog-
lichkeiten auch bei der Telekommunikationsanordnung nach der Druckschrift K8 in
Betracht zu ziehen, insbesondere nachdem die K8 bereits lehrt, dass die breitban-
dige Satellitenverbindung und die schmalbandige terrestrische Verbindung einan-
der als Ausweichmadglichkeiten dienen konnen (vgl. K8, Spalte 14, Zeilen 63 bis
64) und es aus Kostengriinden giinstiger sein kann, die Ubertragung auf dem
schmalbandigeren Kanal zu beginnen (vgl. Spalte 13, Zeilen 47 bis 53). Um die
Zeiteffizienz zu steigern und die Kosten zu reduzieren, wird der Fachmann also
den Verkehr zum und vom Server generell Gber den netztechnisch gut eingebun-
denen (vgl. K8, Spalte 9, Zeilen 64 bis 67) und gemal} der Lehre der K8 bereits
mit ,Intelligenz® ausgestatteten (vgl. dort Spalte 17, Zeilen 5 bis 48) Breitband-Zu-
gangsswitch lenken und diesen mit der Funktionalitdt des Queuing-Switches ge-
malf der K9 ausgestalten (vgl. dort Fig. 1) und somit, bei Ubersehbarem Erfolg und
ohne sonst in den Aufbau nach der K8 eingreifen zu miussen, den Breitband-Zu-
gangsswitch als ,zentrale Verteilstelle* des Hin- wie Rickkanals nutzen. Da bei ei-
nem - wie geschildert - fortgebildeten Verfahren gemald der Druckschrift K8 jede
Verbindung zwischen Endgerat und Server stets unter Zwischenschaltung des
Breitband-Zugangsswitches hergestellt wird, ist auch der Rest des Merkmals 1.3.f

erfullt.

Der Auffassung der Beklagten, dass in der K9 nur Datenpakete und nicht eine L7-
Verbindung (Anwendung) betrachtet wird und er dieser Druckschrift deshalb keine
Anregung entnehmen konne, um das Verfahren nach der K8 anzupassen, kann
sich der Senat nicht anschliel3en, denn es ergibt sich fur den Fachmann aus der
K9 zwanglos, dass das Zuschalten des Uberlaufkanals auch wahrend einer beste-
henden L7-Verbindung, d. h. wahrend einer laufenden Anwendung, erfolgen kann,
da insbesondere auf der S. 808 und in der Fig. 1 immer nur allgemein von ,Pake-
ten“ die Rede ist. Ob diese Pakete nun zu einer einzigen Anwendung oder zu ver-
schiedenen Anwendungen gehoren, ist fur die Zwecke der in der K9 offenbarten
Darlegungen in dem Fachmann offensichtlicher Weise vollig unerheblich. Im ein-
fachsten Fall wirde der Fachmann annehmen, dass die in Fig. 1 der K9 gezeigten
Pakete alle zu einer Anwendung gehdren. Letztlich kann dies aber dahinstehen,
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denn ein Umschalten (Wechsel bzw. Zuschalten) einer Verbindung erfolgt in der
L3- oder L4-Ebene des OSI-Referenzmodells, wie dies auch in der Streit-Patent-
schrift beschrieben ist (vgl. dort Seite 3, Abs. [0017]).

Wie oben dargelegt, muss bei dem Verfahren nach der K8 beim Switch ein wie-
derholtes Prifen auf ein Steuersignal stattfinden, ob z. B. eine Uberlastung eines
Kanals stattfindet und ggfls. ein weiterer Kanal zugeschaltet werden muss. Es ist
deshalb fur den Fachmann das Einfachste und auch Naheliegendste, die Prifung,
ob ein durch ein Netzwerkmanagement ausgelostes Steuersignal zum Ubergang
auf eine Ruckkanal-Datenubertragung via Breitband-Rickkanal vorliegt, allein
beim Switch, der bereits mit ,Intelligenz” ausgestattet ist (vgl. Spalte 14, Zeilen 53
bis 59 und Spalte 17, Zeilen 5 bis 35), durchzuflihren, da sich ansonsten das gan-

ze Verfahren komplizierter wirde (Merkmal 1.3.9).

Der Auffassung der Beklagten, dass gemalR dem Wortlaut des Patentanspruchs 1
nur genau eine Level-7-Verbindung betrachtet wird und dass - unter Hinweis auf
das Ausfuhrungsbeispiel in Absatz [0038] der Beschreibung der Streitpatent-
schrift - ein Zuschalten nur fur die Rickkanal-Daten dieser einen Verbindung auf
Grund eines Netzwerkmanagementsignals erfolge, welches tber das Internet und
somit vom Benutzer komme, der so die Bandbreite der Datentbertragung zu je-
dem beliebigen Zeitpunkt individuell festlegen konne, kann sich der Senat nicht
anschlielBen. Das zitierte Ausflhrungsbeispiel fur das ,Wechseln® fallt geman der
Beschreibung nicht unter die patentgeschitzte Erfindung (vgl. Streitpatent,
Abs. [0031]). Aber selbst wenn man diese Stelle in der Beschreibung in Betracht
ziehen wirde, so spielt dies fir die Beurteilung der Patentfahigkeit keine Rolle,
denn die Anspruchsfassung ist in diesem Punkt klar und eindeutig. Diese lasst in
Folge der gewahlten Formulierung, dass das Zuschalten und das Zurtickwechseln
bei Vorliegen eines vom Netzwerkmanagement ausgelosten Steuersignals erfolgt
(Merkmal M1.3.c.2 und M1.3.e), fir den Fachmann offen, woher das vom Netz-
werkmanagement ausgeldste Steuersignal kommt. Auch die Ubrigen Merkmale
des erteilten Patentanspruchs 1 definieren keine diesbezigliche Regel. Im vorlie-
genden Zusammenhang erscheint es aber aus fachmannischer Sicht nicht abwe-
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gig sondern naheliegend, dass das Steuersignal vom Netzwerkmanagement - wie
oben dargelegt, z. B. auf Grund einer Uberlastung eines Kanals - erzeugt wird und
ein Zuschalten eines weiteren Kanals bewirkt. Zudem sagt der erteilte Patentan-
spruch 1 nichts dazu aus, dass dann, wenn mehrere L7-Verbindungen gleichzeitig
aktiv sein sollten, nur fir exakt und ausschliel3lich eine L7-Verbindung die Zu-
schaltung der Breitband-Ruckkanaldatenubertragung erfolgt und fiir die anderen

L7-Verbindungen ein solches Zuschalten aber nicht erfolgen darf.

Fur eine Auslegung der Anspruchsfassung im Sinne der Ausfihrungsbeispiele be-
stand zur Uberzeugung des Senats daher kein Anlass, da der Anspruchswortlaut
das Verfahren in eindeutiger und klarer Weise wiedergibt und in diesem Zusam-
menhang es nach héchstrichterlicher Rechtsprechung unzulassig ist, den Sinnge-
halt des Patentanspruchs 1 auf die in der Beschreibung enthaltenen Ausfihrungs-
formen einzuschréanken (vgl. BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 - X ZR 131/02,
GRUR 2007, 309, Rn. 17 — Schussfadentransport).

Der Fachmann ist damit zur Uberzeugung des Senats, ohne selbst erfinderisch té-
tig werden zu mussen, bei einem Verfahren gemafl dem verteidigten Patentan-

spruch 1 angelangt.

5. Mit dem Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung nach Hauptantrag kann
das Patent somit keinen Bestand haben. Dass in den riickbezogenen Unteran-
sprichen eigenstandig erfinderische Gegenstdnde enthalten seien, hat die Be-
klagte weder geltend gemacht, noch ist dies fur den Senat ersichtlich. Vielmehr
hat die Beklagte im Rahmen ihrer Hilfsantrage versucht, zur Patentfahigkeit der

dort beanspruchten Gegenstande zu gelangen.
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II. Zu den hilfsweise verteidigten Fassungen des Streitpatents

1. Mit Hilfsantrag 1 gemal Schriftsatz vom 11. Juli 2012 gelangt die Beklagte nicht

zu einem patentfahigen Gegenstand.

a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 sieht ein Ver-
fahren vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Anderun-

gen gegenuber der erteilten Fassung unterstrichen):

M1.1 Verfahren zur Ubertragung von Riickkanal-Daten in ei-
ner Ebene-7-Verbindung gemaf dem OSI-Referenzmo-
dell (L7-Verbindung) zwischen einem Endgeréat und ei-

nem Server eines Paketvermittlungsnetzes,

Ml.1l.a die zu Ubertragenden Riickkanal-Daten der Ebene-7-

Verbindung sind die Daten einer bestimmten Anwen-

dung

M1.2 zumindest auf einer Teilstrecke des Rickkanals wahl-
weise schmalbandig Uber das Paketvermittlungsnetz
und POTS/ISDN-Leitungen oder breitbandig tber einen
Breitband-Rickkanal,

mit folgenden Schritten:
M1.3.a Aufbau einer L7-Verbindung zwischen dem Endge-
rat (1) und dem Server (4) Uber das Paketvermittlungs-

netz (3),

M1.3.b.1yschmalbandiges Ubertragen von Rickkanal-Daten der

bestimmten Anwendung vom Server (4) zum Endge-

rat (1), wobei



M1.3.b.2

M1.3.b.3

M1.3.b.4

M1.3.b.5

M1.3.c.1

M1.3.c.2

M1.3.c.3
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die Daten vom Server zu einem Switch (5) Ubertragen

werden,

die Daten vom Switch (5) Uber das Paketvermittlungs-
netz zu einem Einwahlknoten (31) des Endgerats (1) in

das Paketvermittlungsnetz tbertragen werden und

die Daten vom Einwahlknoten (31) an das Endgerat (1)

Ubertragen werden, und

wobei der Switch (5) kein Einwahlknoten in das Paket-

vermittlungsnetz ist,

wiederholtes Prufen beim Switch (5), ob ein Steuersig-
nal zum Ubergang auf eine Riickkanal-Dateniibertra-
gung via Breitband-Rickkanal bis zum Endgerat vor-

liegt,

das genannte Steuersignal muss durch ein Netzwerk-

management ausgeldst sein,

der Switch ist Teil des Paketvermittlungsnetzes (3) ist

oder hat zu diesem Zugang,

M1.3.d.1y Zuschalten einer Ubertragung der Riickkanal-Daten der

M1.3.d.2

bestimmten Anwendung via Breitband-Rickkanal bei

Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals,

das genannte Zuschalten erfolgt wahrend der beste-

henden L7-Verbindung, wobei



M1.3.d.3

M1.3.d.4

M1.3.d.5

M1.3.e

M1.3.f

M1.3.g

M1.3.h
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die Ruckkanal-Daten zunachst breitbandig vom Ser-
ver (4) zum Switch (5) Ubertragen werden,

und die Ruckkanal-Daten dann vom Switch (5) auf den
Breitband-Ruckkanal bis zum Endgerat gegeben wer-
den,

und ohne dass die auf den Breitband-Ruckkanal gege-
benen Daten auf ihrem Weg zum Endgerat den Ein-
wahlknoten (31) in das Paketvermittlungsnetz durchlau-

fen,

Zuriickwechseln auf eine schmalbandige Ubertragung
der Ruckkanal-Daten, sofern ein entsprechendes weite-
res Steuersignal des Netzwerkmanagements vorliegt,

wobei

eine L7-Verbindung zwischen dem Endgerét (1) und
dem Server (4) stets unter Zwischenschaltung des Swit-
ches (5) hergestellt wird, insbesondere Daten vom End-
gerat zum Server und vom Server zum Endgerat unter

Zwischenschaltung des Switches Ubertragen werden,

allein der Switch (5) prift, ob ein durch ein Netzwerk-
management ausgeldstes Steuersignal zum Ubergang
auf eine Ruckkanal-Datenlibertragung via Breitband-

Ruckkanal vorliegt, und wobei

das Paketvermittlungsnetz das Internet ist.
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b) Das geanderte Merkmal ,die zu Ubertragenden Ruckkanal-Daten der Ebene-7-
Verbindung sind die Daten einer bestimmten Anwendung“ sagt nach Ansicht des
Senats nichts anderes aus, als dass mit einer L-7-Verbindung eine bestimmte An-
wendung verknupft ist, deren Daten zwischen zwei Servern ausgetauscht werden,
was dem fachméannischen Verstandnis einer L-7-Verbindung entspricht (vgl. auch
Ausfuhrungen zur Auslegung unter I., Punkt 3), wonach jeder L-7-Verbindung eine
bestimmte Anwendung zugeordnet ist. Somit wird dadurch das Verfahren nach
Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 gegentber dem erteilten Patentanspruch 1
nicht weiter konkretisiert und eingeschrankt. Die Anspruchsfassung ist nach An-
sicht des Senats zulassig.

Der Meinung der Beklagten, dass dadurch verdeutlicht werde, dass das Steuersig-
nal nur fir eine einzelne L7-Verbindung und somit eine einzelne Anwendung gel-
ten soll, kann sich der Senat jedoch nicht anschlie3en, da die gewahlte Formulie-
rung, die zu Ubertragenden Rickkanal-Daten der Ebene-7-Verbindung seien die
Daten einer bestimmten Anwendung, tatséchlich keine Einschrankung darstellt.
Schon dem Anspruch 1 der erteilten Fassung liegt dieses Verstandnis zugrunde.
Bezlglich der Patentfahigkeit gelten deshalb fur den Hilfsantrag die gleichen Er-
wagungen wie fur den Hauptantrag, auf die insoweit Bezug genommen wird. Auch
das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 be-

ruht daher nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung

kann das Patent somit keinen Bestand haben.

2. Auch mit dem Hilfsantrag 2 gemal3 Schriftsatz vom 11. Januar 2013 erreicht die

Beklagte keinen gewahrbaren Patentgegenstand.
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a) Die hilfsweise verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 gemaf3 dem Hilfsan-
trag 2 unterscheidet sich von der Fassung nach Hilfsantrag 1 durch die zusatzli-

chen Merkmale aus dem erteilten Patentanspruch 4:

M1.3.i wobei der Breitband-Ruckkanal durch eine Satelliten-
Ubertragungsstrecke realisiert wird, wobei ein Ubertra-
gen der Daten vom Switch zum Endgerat via Satellit die

folgenden Schritte beinhaltet:

M1.3j Breitbandiges Ubertragen der Rickkanal-Daten vom
Switch (5) zu einem Satelliten-Uplink (6) bei Vorliegen

des entsprechenden Steuersignals,

M1.3.k Senden der Daten vom Satelliten-Uplink (6) zu einem
Satellit (8),

M1.3.I  Ausstrahlung der Daten vom Satelliten (8) und

M1.3.m Empfang der Daten und Ubertragen der Daten zum End-
gerat (1).

b) Auch gemall dem Verfahren nach der Druckschrift K8 ist der Breitband-Ruck-
kanal durch eine Satelliten-Ubertragungsstrecke realisiert (vgl. Fig. 1, Spalte 13,
Zeilen 29 bis 30, Merkmal M1.3.i). Dabei werden die Daten vom Switch (hybrid
gateway 150) zu einem Satelliten-Uplink (satellite transmitter 170) bei Vorliegen
des entsprechenden Steuersignals breitbandig tbertragen, vom Satelliten-Uplink
werden die Daten zu einem Satelliten gesendet, von dort ausgestrahlt (Merk-
mal M1.3.1) und von einem Satelliten-Receiver 180 empfangen und zum Endge-
rat 110 Ubertragen (vgl. Fig. 15, BZ 150, 170, 175, 180, 110; Spalte 10, Zeile 61
bis Spalte 11, Zeile 4; Merkmale M1.3j, k, |, m). Bezuglich der Ubrigen Merkmale
gilt das zum Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 Gesagte entsprechend.
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c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung kann
das Patent somit keinen Bestand haben.

[l
Der Ausspruch zur Kostenfolge beruht auf § 84 Abs. 2, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, der zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG
i.V.m. 8§ 709 ZPO.

Gutermuth Pischel Gottstein Kleinschmidt Albertshofer

P



