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l. Ein in einer anderen Verfahrenssprache als deutsch mit Wirkung fiir die Bundesrepublik
Deutschland erteiltes europdaisches Patent, das die Patentinhaberin in einem vorangegange-
nen Patentnichtigkeitsverfahren in deutscher Sprache verteidigt hat, so dass der hunmehr
angegriffene Patentanspruch nur noch in deutscher Sprache existiert, kann in einem nachfol-
genden Patentnichtigkeitsverfahren nur noch in deutscher Sprache und nicht mehr in der
urspringlichen, der Erteilung zu Grunde liegenden Verfahrenssprache verteidigt werden.

Il. Entnimmt der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen (Anspriche, Beschrei-
bung, Zeichnungen) ein Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren in einem Kommunikati-
onssystem unter Verwendung eines geteilten Abwarts-Steuerkanals, erkennt er die bloRe
Nennung eines Abwarts-Verkehrskanals an einer einzigen Stelle der Beschreibung — ohne
weitergehende Erlauterungen oder Hinweise — nicht als mogliche Ausfuhrungsform der Erfin-
dung. Vielmehr fasst er die mit der tibrigen technischen Lehre nicht tGbereinstimmende Formu-
lierung als offensichtliche Unrichtigkeit auf, die er stillschweigend korrigiert.



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
An Verkindungs Statt

zugestellt am

6 Ni 45/16 (EP) 3. Februar 2020
verbunden mit

6 Ni 13/17 (EP)

6 Ni 28/18 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2020:030220U6Ni45.16EP.O



betreffend das européische Patent 0 847 147
(DE 697 35 459)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 13. November 2019 unter Mitwirkung der Vorsit-
zenden Richterin Friehe sowie der Richter Dipl.-Ing. Miller, Jacobi,
Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Ing. Matter

fur Recht erkannt:

Das europdische Patent 0 847 147 wird mit Wirkung fiir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang
des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Urteils des Bun-
despatentgerichts vom 9. Mai 2012 im Verfahren 5 Ni 152/09
(EV) fur nichtig erklart.

II.  Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.



lll.  Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung
in Hohe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 0 847 147 (Streitpatent),
das auf die europaische Anmeldung 97121324.4 vom 4. Dezember 1997 zurlck-
geht und am 4. Dezember 2017 durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent
nimmt die Prioritdt aus der japanischen Anmeldung JP 32649396 vom
6. Dezember 1996 in  Anspruch. Es wurde im Nichtigkeitsverfahren
5 Ni 152/09 (EU) durch Urteil vom 9. Mai 2012 teilweise fur nichtig erklart. Die ver-
bleibende Fassung wurde als DE 697 35 459 C5 verdffentlicht.

Das Streitpatent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Akten-
zeichen 697 35 459.8 gefiuihrt und tragt die Bezeichnung

,verfahren zur Steuerung der Senderleistung fur einen CDMA Nachrichtentber-
tragungssystem*
(auf Englisch laut EP 0 847 147 B1.:

»rransmission power control method for a CDMA communication system®).

Der einzig angegriffene Patentanspruch 1 lautet in der Fassung des Urteils des
Bundespatentgerichts vom 9. Mai 2012 im Verfahren 5 Ni 152/09 (EU):

1. Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren fiir ein spek-
trum-erweiterndes Kommunikationssystem, das ausfihrt
Kommunikation zwischen einer Basisstation (203) und
mehreren mobilen Geraten (204) unter Verwendung meh-

rerer Kanéle, wobei:

die mehreren Kanale



erste Kanéle (3) aufweisen, die den mobilen Geréaten zu-
geordnet sind, zum Ubertragen eines Datenpakets an die
Basisstation, und einen zweiten Kanal (140), der durch die
Basisstation verwendet wird, um ein Steuerungssignal an
die mobilen Gerate zu Ubertragen, wobei sich die mobilen
Gerate den zweiten Kanal teilen, wobei der zweite Ka-

nal (140) ein Abwarts-Verkehrskanal ist;

die Basisstation den Empfangspegel eines Signals misst,
das auf jedem der ersten Kanale empfangen wird, ein
Ubertragungsleistungssteuerungssignal nach MafRgabe
des Empfangspegels von jedem ersten Kanal erzeugt und
ein gemeinsames Ubertragungsleistungssteuerungssignal,
das die Ubertragungsleistungssteuerungssignale fiir die
jeweiligen ersten Kanale in ein fur das System vorgegebe-
nes Format hineingesammelt enthalt, in den zweiten Kanal
einfiigt und das gemeinsame Ubertragungsleistungssteue-
rungssignal, das die Ubertragungsleistungssteuerungssig-
nale fir jeden der ersten Kanéle enthélt, Gber den zweiten

Kanal Gbertragt; und

jedes mobile Gerat das ihm zugedachte Ubertragungsleis-
tungssteuerungssignal auf dem zweiten Kanal empfangt
und die Ubertragungsleistung fiir ein tiber einen entspre-
chenden der ersten Kanéle zu Ubertragendes Signal nach
MaRgabe des empfangenen Ubertragungsleistungssteue-

rungssignals steuert.

Hintergrund der am 18. April 2016 [6 Ni45/16 (EP)], am 8. Februar 2017
[6 Ni 13/17 (EP)] und am 19. April 2018 [6 Ni 28/18 (EP)] eingegangenen Nichtig-
keitsklagen sind zwischen den Parteien wegen einer Verletzung von Patentan-

spruch 1 anhangige Verletzungsverfahren, gegen die Klagerin zu 1.) vor dem



Oberlandesgericht Minchen (Az. 6 U 3789/17), gegen die Klagerin zu 2.) beim
Landgericht Minchen | (Az. 21 O 10762/16) und gegen die Klagerin zu 3.) beim
Landgericht Dusseldorf (Az. 4a O 121/17).

Die Klagerinnen machen in den durch Beschluss vom 25. Juli 2019 zum Zweck der
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung miteinander verbundenen Verfahren
die Nichtigkeitsgrinde der unzuldssigen Erweiterung, der mangelnden Aus-
fuhrbarkeit aufgrund unvollstandiger Offenbarung und der mangelnden Patentfa-
higkeit geltend. Schlielich hat die Klagerin zu 1.) im Schriftsatz vom
21. Oktober 2019 die Moglichkeit des Eingreifens des Nichtigkeitsgrunds der
Schutzbereichserweiterung erwogen und diesen in der miundlichen Verhandlung

vom 13. November 2019 ausdricklich geltend gemacht.

Den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit stiitzen die Klagerinnen u. a.
auf die folgenden Druckschriften (Kurzzeichen nach Klageschriftsatzen), wobei sie
die in Anspruch genommene Prioritat wegen mangelnder Erfindungsidentitat far

unwirksam erachten:

Bez. des Senats Veroffentlichungsnummer 45/16 13/17 28/18
ORMONDROYD WO 94/06217 Al ZP13 D3 D4
MILLER WO 93/15573 Al ZP14 D5
WALTON US 5621723 A ZP15 D2 D6
TAKESHI JP HO4 - 040024 A D4 D7

Erganzend haben die Klagerinnen u.a. auf folgende Dokumente Bezug genommen:

Bez. des Senats Veroffentlichungsnummer bzw. Titel 45/16  13/17 28/18

TIEDEMANN WO 96/03813 Al ZP11 D1 D2
CODIT CODIT Final Review Report, “UMTS ZP17 D8
Code Division Testbed (CODIT)”",
R2020/ERA/PM/DS/P/050/bl Issue
2.0, 1995-11-21, Seiten 1 — 94
IS-95-A TIA/EIA Interim Standard. Mobile ZP18 D9
Station-Base Station Compatibility
Standard for Dual-Mode Wideband
Spread Spectrum Cellular System.



TIA/EIANIS-95A. May 1995. 741

Seiten.
SCHOTTEN Prof. Dr.-Ing. Hans D. Schotten: ZP8e
Gutachten zum Patentverletzungs-
verfahren FIPA .J.Samsung
Electronics vom 8. Februar 2017, S.
1-9; Annex A
5 Ni 152/09 Urteil des Bundespatentgerichts WW6
vom 9. Mai 2012
EP 0 680 159 A2 ZP19

Die Klagerinnen beantragen,

das europdische Patent 0847 147 mit Wirkung fuar das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des
Patentanspruchs 1 fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen,

hilfsweise die Klagen abzuweisen, soweit sie sich auch gegen eine
Fassung des Streitpatents nach den Hilfsantragen ,Hauptantrag mit
Disclaimer*, 2b, 2, 2 in englischer Sprache, 2a, 3b, 3, 3 in englischer
Sprache, 3a, 4b, 4, 4 in englischer Sprache, 4a, 1, 1 in englischer

Sprache sowie 1a richten.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerinnen entgegen und halt den Ge-
genstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, wenigstens in einer der ver-
teidigten Fassungen flur schutzfahig. Die Berufung der Klagerin zu 1.) auf den
Nichtigkeitsgrund der Schutzbereichserweiterung riigt sie als verspatet. Zur Stut-

zung ihres Vorbringens hat sie sich u.a. auf folgende Druckschriften berufen:



Bez. des Senats Veroffentlichungsnummer bzw. Titel

TAKESHI_EU englische Ubersetzung von JP HO4 - 040024 A D4c

JUNG Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Jung: Gutachten zum dfmp3 = B3
Streitpatent EP 0847 147 B1 vom
5. April 2017. S.1- 34

KLEINROCK Kleinrock, Leonhard: ,Random access tech- dfmpl3

niques for data transmission over packet-
switched radio channels”, National Computer
Conference, 1975, S. 187-201

Die jeweiligen Patentanspriiche 1 gemal den 16 Hilfsantragen, aufgefuhrt in der
beantragten Reihenfolge, haben folgenden Wortlaut:
- Hauptantrag mit Disclaimer:

1. Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren fiir
ein spektrum-erweiterndes Kommunikationssystem,
das ausfiihrt Kommunikation zwischen einer Basis-
station {203) und mehreren mobilen Geraten (204)
unter Verwendung mehrerer Kanale, wobei:
die mehreren Kanale
erste Kanale (3) aufweisen, die den mobilen Gera-
ten zugeordnet sind, zum Ubertragen eines Daten-
pakets an die Basisstation, und einen zweiten Kanal
{140}, der durch die Basisstation verwendet wird, um
ein Steuerungssignal an die mobilen Gerate zu Ober-
tragen, wobei sich die mobilen Gerate den zweiten
Kanal teilen, wobei der zweite Kanal (140} sin Ab-
warts-Verkehrskanal ist;
die Basisstation den Empfangspegel eines Signals
misst, das auf jedem der ersten Kanale empfan-
gen wird, ein L:lbertragungsleistungssteuerungssi—
gnal nach Mafigabe des Empfangspegels von jedem
ersten Kanal erzeugt und ein gemeinsames Uber-
tragungsleistungssteuerungssignal, das die Ubertra-
gungsleistungssteuerungssignale fir die jeweiligen
ersten Kanale in ein fir das System vorgegebe-
nes Format hineingesammelt enthalt, in den zweiten
Kanal einfiigt und das gemeinsame Ubertragungs-
leistungssteuerungssignal, das die Ubertragungs/eis-
tungssteverungssignale fir jeden der ersten Kanale
enthalt, Ober den zweiten Kanal Obertragt; und
jedes mobile Geradt das ihm zugedachte Uber-
tragungsleistungssteusrungssignal auf dem zweiten
Kanal empféngt und die Ubertragungsleistung fiir ein
uber einen entsprechenden der ersten Kanadle zu
Ubertragendes Signal nach Mallgabe des empfange-
nen Ubertragungsleistungssteuerungssignals steu-
ert,

Mit der MaBgabe, dass aus dem Merkmal ,wobei der zweite Kanal (140) ein Abwarts-Verkehrskanal
ist” keine Rechte hergeleitet werden.



Hilfsantrag 2b vom 13. November 2019:

1. Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren fiir ein spektrum-erweiterndes
Kommunikationssystem, das ausfihrt Kommunikation zwischen einer Basisstation (203] und
mehreren mobilen Gerdten (204) unter Verwendung mehrerer Kandle, wobei:

die mehreren Kanile

erste Kanile (3) aufweisen, die den mobilen Gerdten zugeordnet sind, zum Ubertragen eines
Datenpakets an die Basisstation, und

einen zweiten Kanal [140], der durch die Basisstation verwendet wird, um ein
Steverungssignal an die mobilen Gerdte zu dbertragen,

wobei sich die mobilen Gerate den zweiten Kanal teilen,

wobei der zweite Kanal {140} ein Abwirts-Verkehrskanal ist, —

wobei der zweite Kanal fiir Ubertragungsleistungssteuerung reserviert ist;

die Basisstation

den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ersten Kandle empfangen wird,

ein Ubertragungsleistungssteuerungssignal nach MaRgabe des Empfangspegels von jedem
ersten Kanal erzeugt und

ein gemeinsames Ubertragungsleistungssteverungssignal, das die
Obertragungsleistungssteverungssignale fiir die jeweiligen ersten Kandle in ein fiir das
System vorgegebenes Format hineingesammelt enth3lt, in den zweiten Kanal einfigt wund

das gemeinsame Ubertragungsleistungssteuerungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteverungssignale fiir jeden der ersten Kandle enthlt, iiber den
rweiten Kanal Gbertrégt; und

jedes mobile Gerat

das ihm zugedachte Ubertragungsleistungssteverungssignal auf dem zweiten Kanal empfingt
und

die Dbertragungsleistung fiir ein iiber einen entsprechenden der ersten Kandle zu
dbertragendes Signal nach MaBgabe des empfangenen
Ubertragungsleistungssteverungssignals steuert.



Hilfsantrag 2 vom 16. September 2019:

1. Ubertragungslestungs-Steuerungswerfahren fir ein spektrum-erwelterndes
Kommunikationssystem, das ausfahrt KEommunikation pwischen einer Basisstation [203) und
mehreren mobilen Gerdten [204) unter Versendung mehrerer Kanale, wobel:

die mehreren Kanake

erste Kandle (3) aufweisen, die den mobilen Gerdten zugeordnet sind, zum Ubertragen eines
Datenpakets an die Basisstation, und

eimen 2welten Kanal (140}, der durch die Baslsstation wersendet wind, um ain
Stevernungssignal an die mobllen Gerdte zu dbertragen,

wabel sich die mobllen Gerate den pweiten Kanal teilen,
wiabel der pweite Kanal [140) ein Abwarts-Verkehrskanal ist,
wobel der zweite Kanal fir Ubertragungslelstungssteuerung reserviert Ist;
die Basisstation
den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ersten Kandle ermpfangen wird,

ein Ubertragungslelstungssteuerungssignal nach MaRgabe des Empfangspegek von jedem
ersten Kanal erzeugt und

ein gemeinsames Dbertragungsleistungssteuerungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteuerungssignale fiir die jeweiligen ersten Kanale in ein fir das
System vorgegebenas Format hineingesammelt enthalt, in den zwelten Kanal einfligt und

das gemeinsame Ubertragungskelstungssteverungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteuerungssignale fiir jeden der ersten Kandle enthalt, Gber den
zweiten Kanal dbertragt; und

jedes mobile Gerat

das ihm zugedachte Ubertragungslelstungssteuerungssignal auf dem zweiten Kanal empfiangt
wnd

die Ubertragungsleistung for ein dber einen entsprechenden der ersten Kanale zu

dbertragendes Signal nach MaBgabe des empfangenen
Ubertragungsleistungssteuerungssignals steuert.
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- Hilfsantrag 2 (englische Sprachfassung) vom 16. September 2019:

1. & transmisskon power control method for a spectrum spreading communication system whach
perfonms communecation between a base station (203} and a plurality of mobile terminals [204) by
using a plurality of channels, wherein:

said plurality of channels

includes first channelk (3) allocated to sald mobile terminals for transmitting a data packet to
sald base station and

a second channel [140) used by sald base station to transmit a control signal to sabd plurality
of mobile terminals,

sald second channel being shared by said plurality of mobile terminals,
sald second channel being a downlink traffic channel,
sald second channel being dedicated to transmission power control;
said base station
rmeasures the reception level of a signal received at each of sabd first channels,

generates a transmissbon power control signal of each channel in accordance with the
reception kevel, and

inserts into the second channel a commaon transmission power control signal, nowhich the
generated transmssion power control signals of each channel are collected together into a
format predetermined for the system, and

transmits sakd cornmon transmission power control signal, which contains the transmission
power cantrol signaks of each of sakd first channels, via said second channel; and

each of sald plurality of mobike terminals
recelves said transmission power control signal destined thereto at said second channel, and

canbrols the transmission power of a signal to be transmitted wia a corresponding one of sald
first channels In accordance with sald recelved transmission power control signal.
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Hilfsantrag 2a vom 13. November 2019 lautet:

L. Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfabren fir ein spektrum-erweiterndes
Kammunikationssystem, das ausfihrt Kommunikation awischen einer Basisstation (203} und
mehreren mobilen Gerliten (204) unter Yerwendung mehrerer Kandle, wobel:

die mehreren Kandle

erste Kanile (3] aufweizen, die den mobilen Geriten rugeordnet sind, zum Ubertragen eines
Datenpakets an die Basisstation, und

einen zweiten Kanal (140], der durch die Basisstation verwendet wird, um ein
Steuerungssignal an die mobilen Gerdte zu Obertragen,

wobei sich die mobilen Geréte den zwelten Kanal teilen,
waobei der rweite Kanal [140) ein Abwarts-Verkehrskanal ist,
wiohei i iir Ubertragungsleistungssteverung reserdert ist;
die Basisstation
den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ersten Kanile empfangen wird,

ein Ubertragungslelstungssteverungssignal nach Makgabe des Empfangspegels von jedem
ersten Kanal erzewgt und

ein gemeinsames Obertragungsleistungssteverungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteusrungssignale fiir die jewseiligen ersten KEandle in ein fir das
System vorgegebenes Format hineingesammelt enthalt, in den 2welten Kanal einfigt und

das gemeinsame Ubertragungslelstungssteusrungssignal, das die
ﬂhEr‘trmungslelstungsst!uemng;ssignale fur jeden der ersten Kandle enthalt, dher den
zweiten Kanal Ubertrégt; und

jedes mohile Gerit

das thm zugedachte Ubertragungslelstungssteverungssignal auf dem mweiten Kanal empfangt
umid

die (bertragungsieistung fir ein dber elnen entsprechenden der ersten Kandle ru
Ubertragendes Signal nach Mafigabe des empfangenen
Ubertragungslelstungssteuerungssignals stevert,

Mit der Mallgabe, dass aws dem berkmal ,wobel der zweite Kanal (140} ein Abwiirts-Verkehrskanal
ist”™ keine Rechte hergeleitet werden,
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Hilfsantrag 3b vom 13. November 2019:

1. Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfa hren fiir ein spektrum-erweiterndes
Kommunikationssystem, das ausfiihrt Kommunikation zwischen einer Basisstation (203] und
mehreren mobilen Geréten (204} unter Verwendung mehrerer Kandle, wobei:

die mehreren Kanile

erste Kanile (3) aufweisen, die den mobilen Gerdten zugeordnet sind, zum Ubertragen eines
Datenpakets an die Basisstation, wobei die ersten Kandle Aufwirts-Verkehrskandle sind, und

einen zweiten Kanal [140), der durch die Basisstation verwendet wird, um =in
Steverungssignal an die mobilen Gerdte zu Gbertragen,

wobei sich die mobilen Gerdte den zweiten Kanal teilen,

wobei der zweite Kanal {140) ein Abwirts-Verkehrskanal ist,

wobei der rweite Kanal fiir die Ubertragungsleistungssteuerung reserviert ist;

die Basisstation

den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ersten Kandle empfangen wird,

ein Ubertragungsleistungssteverungssignal nach MaRgabe des Empfangspegels von jedem
ersten Kanal erzeugt und

ein pemeinsames Ubertragungsleistungssteverungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteverungssignabe fiir die jeweiligen ersten Kanale in ein fiir das
System vorgegebenes Format hineingesammelt enthalt, in den zweiten Kanal einfigt wnd

das gemeinsame Ubertragungsleistungssteuerungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteuverungssignabe fiir jeden der ersten Kandle enthilt, dber den
weiten Kanal Gbertrégt; und

jedes mobile Gerat

das ihm zugedachte Ubertragungsleistungssteverungssignal auf dem zweiten Kanal empfingt
und

die Ubertragungsleistung fiir ein iiber einen entsprechenden der ersten Kandle zu
lbertragendes Signal nach MaBgabe des empfangenen
Ubertragungsleistungssteverungssignaks steuvert.
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- Hilfsantrag 3 vom 16. September 2019:

1. Ubertragungslestungs-Steuerungsverfahren fir ein spektrum-erwelterndes
Eommunikationssystem, das ausfihrt KEommunikation zwischen einer Basistation (203) und
mehraren mokdlen Gerdten (204) unter Verasendung mehrerer Kanake, wobei:

die mehreren Kanaks

erste Kandle (3} aufwelsen, die den mobilen Gerdten zugeordnet sind, zum Obertragen eimes
Datenpakets an die Baslsstation, wobel die ersten Kandle Aufwd ris-Verkehrskandle sind, und

einen zwelten Kanal {140}, der durch die Basisstation werwendet wind, um ein
Steverungssignal an die mobilen Gerate zu dbertragen,

wiabel ich die mobllen Gerate den pwaiten Kanal tailan,
wabel der zweite Kanal [140) ein Abwarts-Verkehrskanal kst,
wobel der zweaite Kanal for die Ubertragungslelstungssteuerung reserviert [st;
die Basisstation
den Empfangspegel einas Signals misst, das auf jedem der ersten Kandle empfangen wird,

eln Ubertragungslelstungssteuerungssignal nach Mailgabe des Empfangspegeks von jedem
ersten Kanal erzeugt und

gin gemeinsames Ubertragungslelstungssteuerungssignal, das die
Ubertragungslelstungssteuarungssignale fiir die jeweslligen ersten Kanale in ein fir das
Systemn vorgegebenes Format hinelngesammelt enthdlt, in den zwelten Kanal einfigt und

das gemeinsame Ubertragungshelstungssteverungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteuerungssignale fiir jeden der ersten Kandle enthalt, Gber den
pweiten Kanal dbertragt; und

jedes mobile Gerat

das Ihm zugedachte Ubertragungslelstungssteverungssignal auf dem zwelten Kanal empfingt
und

die Ubertragungsleistung for ein dber einen entsprechenden der ersten Kanale zu
ibertragendes Slgnal nach MaBkgabe des empfangenen
Ubertragungslelstungssteuerungssignals steuert.
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- Hilfsantrag 3 (englische Sprachfassung) vom 16. September 2019:

1. & transmisshon power control method for a spectrum spreading communication system which
performs communscation bebween 3 base station {203) and a plurality of mobidle terminals [204) by
using a plurality of channels, whersin:

sabd plurality of chanmels

imcludes first channeks (3) allocated to sald mobile terminals for transmitting a data packet to
sald base stathon, the first channels being uplink traffic channels, and

a second channel [140) used by sald base station to transmit a control signal to sakd plurality
of rmobile terminals,

sald second channel being shared by said plurality of mobile terminals,
sald second channel belng a downlink traffic channel,
sald secand channel belng dedicated to transmission power control;
sabd base station
measures the reception level of a signal received at each of said first channels,

generates a transmisskon power control signal of each channel in accordance with the
receptlon kevel, and

imserts into the second channel a common transmisskon power control signal, inowhich the
generated transmisslon power control signals of each channel are collected together into &
format predetermined for the system, and

transmits sasd common transmission power control signal, which contains the transmission
power control signaks of each of sald first channels, wia sald second channel; and

each of sald plurality of mobile terminals
recelves said transmission power control signal destined thereto at sakd secend channel, and

controls the transmission power of 3 signal to be transmitted via a corresponding ane of sald
first channels in accordance with sald recelved transmission power control signal.
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- Hilfsantrag 3a vom 13. November 2019 lautet:

1. Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfabren Tiir ¢in spektrum-erweiterndes
Eornmunikationssystermn, das ausfilihrt Kommunlkation zwischen einer Basisstation [203) und
mehreren mobilen Gerdten (204} unter Verwendung mehrerer Kanéle, wobei:

die mehreren Kandle

erste Kandle (3) aufweisen, die den mobilen Gerliten zugeardnet sind, zum Ubertragen eines

Datenpakets an die Basisstation, wobei die ersten Kandle Aufwiirts-Verkehrskangle sind, und

einen oweiten Kanal {140), der durch die Basisstation verwendet wird, wum ain
Steuerungssignal an die mobilen Gerdte zu Gbertragen,

waobei sich die mobilen Gerdte den zweiten Kanal teilen,

wobei der zweite Kanal {140 gin Abwiarts-Verkehrskanal ist,

die Bastestation
den Ermpfangspegel eines Signals misst, das auf jedern der ersten Kandle empfangen wird,

ein Ubertragungsleistungssteuerungssignal nach Maligabe des Empfangspegels von jedem
ersten Kanal erzeugt und

ein gemeinsames Ubertragungsleistungssteuerungssignal, das die
ﬂher‘tmgungsleinmgssteuerungmgnale fir die jeweiligen ersten Kandle in gin flir das
System vorgegebenes Format hineingesammelt enthalt, in den 2weiten Kanal ginfigt und

das gemeinsame Ubertragungsleistungssteuerungssignal, das die
Ubertragungsleistungsstewerungssignale fiir joeden der ersten Kanble enthalt, Ober den
rweiten Kanal dbertragt; und

jedes mobile Gerar

das ihm zugedachte Ubertragungsleistungssteuerungssignal auf dem zweiten Kanal empfangt
und

die Dbertragungsleistung fiir ein Ober einen entsprechenden der ersten Kandle z2u
Ubertragendes Signal nach Malgabe des empfangenen
Ubertragungsleistungssteuerungssignals stevert.

Mit der Malgabe, dass aus dem Merkmal (wobel dar rweite Kanal {140} ein Abwarts-Verkehrskanal
ist* keine Rechbe hergeleitet werden,
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Hilfsantrag 4b vom 13. November 2019:

1. Obertragungsleistungs-5teuerungsverfa hren fiir ein spektrum-erweiterndes
Kommunikationssystem, das ausfiihrt Kommunikation zwischen einer Basisstation (203) und
mehreren mobilen Geriten (204) unter Verwendung mehrerer Kandle, wobei:

die mehreren Kanile

erste Kandle [3) aufweisen, die den mobilen Gerdten zugeordnet sind, zum Ubertragen eines
Datenpakets an die Basisstation, wobei die ersten Kandle Aufwirts-Verkehrskangle sind, und

einen zweiten Kanal (140), der durch die Basisstation verwendet wird, um ein
Steverungssignal an die mobilen Gerdte zu dbertragen,

wobei sich die mobilen Gerate den zweiten Kanal teilen,

wobei der zweite Kanal {140) ein Abwdrts-Verkehrskanal ist,

wobei der rweite Kanal fiir Ubertragungsleistungssteuerung resersiert ist;

die Basisstation

den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ersten Kanle empfangen wird,

ein Ubertragungskeistungssteverungssignal nach MaRgabe des Empfangspegels von jedem
ersten Kanal erzeugt und

ein gemeinsames Ubertragungsleistungssteverungssignal, das die
Obertragungsleistungssteverungssignale fiir die jeweiligen ersten Kanale in ein fir das
System vorgegebenes Format hineingesammelt enth3lt, so dass die

Ubertragungskeistungssteverungssignale zeitlich unmittelbar hintereinander folgen, in den
rweiten Kanal einfigt und

das gemeinsame Ubertragungskeistungssteuerungssignal, das die
Obertragungsleistungssteverungssignale fiir jeden der ersten Kandle enthilt, dber den
rweiten Kanal Gbertrgt; und

jedes mobile Gerat

das ihm zugedachte Ubertragungsleistungssteverungssignal auf dem zweiten Kanal empfangt
und

die Ubertragungskeistung fiir ein iiber einen entsprechenden der ersten Kandle zu
libertragendes Signal nach Malgabe des empfangenen
Ubertragungsleistungssteverungssipnals stevert.
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Hilfsantrag 4 vom 16. September 2019:

1. Ubertragungslestungs-Steuerungsverfahren fiir ein spektrum-erwelterndes
Kommunikationssystem, das ausfahrt Kommunikation zwischen einer Basisstation (203) und
mehreren mobilen Gerdten (204) unter Versendung mehrerer Kanabe, wobel:

die mehreren Kanale

erste Kandle [3) aufwelsen, die den mobilen Geriten zugeordnet sind, zum Obertragen eines
Datenpakets an die Basisstation, wobel die ersten Kandle Aufwdrts-Verkehrskandle sind, und

einen zweiten Kanal {140), der durch die Basisstation versendet wird, urm ein
Steverungssignal an die mobilen Gerate zu dbertragen,

wiobel sich die mobllen Gerate den zweiten Kanal teilen,
wibel der zweilte Kanal (140) ein Abwarts-Verkehrskanal ist,

wobel der zwelte Kanal for Ubertragungslelstungssteuerung reserviert Ist;

die Basisstation

den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ersten Kandle empfamngen wird,

ein Dbertragungslelstungssteuerungssignal nach Mailgabe des Empfangspegeks von jedem
ersten Kanal erzeugt und

gin gemeinsames Obertragungsleistungssteusrungssignal, das die
Ubertragungslelstungssteuerungssignale fir die jewelligen ersten Kanale In eln fir das
System vorgegebeneas Format hinelngesammelt enthalt, so dass die
Ubertragungsleistungssteuerungssignale zeitlich unmittelbar hintereinander folgen, in den
zweiten Kanal elnfdgt und

das gemeinsame Ubertragungsheistungssteverungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteuerungssignale fir jeden der ersten Kandle enthalt, dber den
zweiten Kanal dbertragt; und

jedes mobile Gerat

das ihm zugedachte Ubertragungsleistungssteverungssignal auf dem zweiten Kanal empfangt
wnd

die Ubertragungsleistung fir ein dber einen entsprechenden der ersten Kanale zu
ibertragendes 5ignal nach MaBgabe des empfangenen
Ubertragungslelstungssteuerungssignals steuert.
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- Hilfsantrag 4 (englische Sprachfassung) vom 16. September 2019:

1. & transmisskon power control method for a spectrum spreading communication system which
performs communication between a base station (203) and a plurality of mobdle terminals (204] by
using a plurality of channels, wherein:

sald plurality of channels

imcludes first channels (3) allocated to sald mobile terminals for transmitting a data packet to
sald base stathon, the first channels being uplink traffic channels, and

a second channel [140) used by sald base station to transmit a control signal to sakd plurality
of mabile terminals,

sald second channel being shared by sakd plurality of mobile terminals,
sald second channel being a downlink traffic channel,
sald second channel being dedicated to transmission power contral;
sald base station
measures the recaption level of a signal recaived at each of sald first channels,

generates a transmissbon power control signal of each channel in accordance with the
reception kevel, and

imserts into the second channel a commaon transmission power control signal, imwhich the
genarated transmission power control signals of each channel are collectad together into &
format predetermined for the system so that the generated transmission power control
signals directly follow one another In tinme, and

transmits sabd common transmission power centrol signal, which contains the transmission
power control signalks of each of sakd first channels, via sald second channal; and

each of sald plurality of mobile terminals
receives said transmisslon power control signal destined thereto at said second channel, and

controk the transmizsion power of a signal to be transmitted via a corresponding one of said
first channels in accordance with sald received transmission power control signal.
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- Hilfsantrag 4a vom 13. November 2019 lautet:

1. Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren fiir ein spektrum-erweiterndes
Kommunikationssystem, das ausfihrt Kommunikation zwischen elner Basisstation (202) wnd
mehreren mobilen Gerdten (204) unter Verwendung mehrerer Kanale, wobel:

die mehreren Kanale

erste Kandle (3} aufweisen, die den mobilen Gerten zugeordnet sind, 2um Ubertragen eines

Datenpakets an die Basisstation, wobei die ersten Kandle Aufwirts-Verkehrskandle sind, und

elnen zweiten Kanal {140}, der durch die Basisstation verwendet wird, um «in
Steverungzssignal an die mobllen Gerdte :u dbertragen,

wobel sich die mobilen Gerdite den sweiten Kanal tellen,
wobei der oweite Kanal (140) ein Abwins-verkehrikanal ist,
i der zweite Kanal fir Obertragungsi NRsstEUErUNE reserviert kst

die Basisstation

den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ersten Kandle empfangen wird,

eln Dbertragungsheistungssteverungssignal nach MaBgabe des Empfangspegels von jedem
ersten Kanal erzeugt und

eln gemeinsames l:Ibertragungﬁleistungm-euerunﬂﬁlgnall das die
UI:IEf‘tragungsli!IENﬂgsstfuerungssignale fir die jewelligen ersten Kandle in ain fir das
System vorgegebenes Format hineingesarmmielt enthilt,so dass die

L cistungssteuerungsskznale zeitli [ilaal ar hintereinander folgen, in den
rweiten Kanal einfigt und

das gemeinsame llIJErrragungsIEisrungssteuemngssignal, das die
UbEr‘tragunsileiitungssl.tucrungssigrnale fur jeden der ersten Kandle enth3lt, Gber den
oweiten Kanal dbertridgt; und

jedes mobile Gerdt

das ihm zugedachte Ubertragungsleistungssteverungssignal auf dem zweiten Kanal empfingt
und

die Obertragungsleistung fiir ein Uber einen entsprechenden der ersten Kandle zu
Ubertragendes Signal nach MaBigabe des empfangenen
Ubertragungsleistungssteuerungssignals steuert.

Mit der MaBgabe, dass aus dem Merkmal ,wobel der zweite Kanal (140) ein Abwarts-Verkehrskanal
ist™ keine Rechie hergeleitet werden.
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Hilfsantrag 1 vom 16. September 2019 lautet:

1. Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren fir ein spektrum-erwelterndes
Kommunikationssystem, das ausfihrt Kommunikation zwischen einer Basksstation [203) und
mehreren mobilen Gerdten (204) unter Versendung mehrerer Kanale, wobel:

die mehreren Kanalke

erste Kandle (3} aufwelsen, die den mobilen Geraten zugeordnet sind, zum Obertragen eines
Datenpakets an die Baslsstation, und

einen 2welten Kanal {140}, der durch die Baslsstation versendet wird, um ein
Stewerungszignal an die mobilen Gerdte zu dbertragen,

wabel sich die mobilen Gerate den zweiten Kanal teilen,
wiabel der rweite Kanal (140) ein Abwarts-Verkehrskanal ist;
die Baslsstation
den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ersten Kandle ermnpfangen wird,

ein Ubertragungsleistungssteuerungssignal nach Malgabe des Empfangspegek von jedem
ersten Kanal erzeugt und

ein gemeinsames Ubertragungsleistungssteuerungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteusrungssignale fir die jewsiligen ersten Kanale in ein fir das

Systern worgegebenes Format hinelngesammelt enthalt, so dass die
Ubertragungsleistungssteusrungssignale zeitlich unmittelbar hintereinander folgen, in den

zweiten Kanal einfdgt und

das gemeinsame Ubertragungskeistungssteverungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteusrungssignale fir jeden der ersten Kandle enthalt, aber den
rwelten Kanal dbertragt; und

jedes mobile Gerat

das ihm zugedachte Obertragungslelstungsstevsrungssignal auf dem zweiten Kanal emgfangt
und

die Ubertragungsleistung fir ein dber einen entsprechenden der ersten Kanale zu

ibertragendes Signal nach MaBgabe des empfangenen
Ubertragungsleistungssteuerungssignals steuert.
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- Hilfsantrag 1 (englische Sprachfassung) vom 16. September 2019:

1. & transmisskon power contrel method for a spectrum spreading communication system which
performs communication between a base station (203) and a plurality of mobile terminals [204) by
using a plurality of channels, wherein:

sabd plurality of channels

includes first channels (3) allocated to sald mobile terminals for transmitting a data packet to
sald base station and

a second channel (140] used by sald base station to transmit a control signal to sakd plurality
of moblle terrinals,

sald second channel being shared by said plurality of mobile terminals,
sald second channel being a downlink traffic channel;
sahd base station
measures the reception level of & signal recelved at each of said first channels,

generates a transmisskon power contrel signal of each channel in accordance with the
reception kevel, and

inzerts into the second channel a common transmisskon power control signal, in which the
generated transmission power control signals of each channel are collected together into a
format predetermined for the system so that the generated transmission power control

signals directly follow one anather in time, and

transmits sakd common transmission power control signal, which contalns the transmission
power control signals of each of sakd first channels, via sald second channel; and

each of sald plurality of mobile terminals
receives sabd transmisslon power control signal destined thereto at sald second channel, and

cantrok the transmission power of a signal to be transmitted via a correspending one of sald
first channels in accordance with sald receised transmisshon power control signal.
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- Hilfsantrag 1a vom 13. November 2019:

1. Dbertragungsleistungs-Steverungsverfahren fir ein spektrum-erweiterndes
Kommunikationssystem, das ausflthrt Kermmunikation zwischen einer Basisstation {203) und
mehreren mobilen Gerdten (204} unter Verwendung mehrerer KEandle, wobei:

die mehreren Kandle

erste Kanale (3) aufwelsen, die den mohilen Gerdten zugeordnet sind, zum Obertragen eines
Datenpakets an die Basisstation, und

elnen rwelten Kanal {140}, der durch die Basisstatlon verwendet wird, um eln
Steverungssignal am die mobilen Gerate zu dbertragen,

wobel sich die mobilen Gerdte den rweiten Kanal teilen,
wobei der pweite Kanal (140) ein Abwirts-Verkehrskanal ist;

die Basisstation

den Empfangspegel eines Signals mizsst, das auf jedem der ersten Kandle empfangen wird,

eln Dbertragungsleistungssteuerungssignal nach Makgabe des Empfangspegels von jedem
ersten Kanal erzeugt und

ein gemeinsames Ubertragungslelstungssteuerungssignal, das dia
Ubertrapungsleistungssteuerungssignale fiir die jeweilizen ersten Kandle in ein fir das
System vorgegebenes Format hineingesarmmelt e¢nthalt, so dass die
Ubertragungsleistungssteusrungssignale zeitlich unmittelbar hintereinander folgen, in den
weiten Kanal einfiigt und

das gemelinsame Obertragungsleistungssteverungssignal, das die
(bertragungsleistungssteuerungssignale fiir jeden der ersten Kandle enthilt, Gber den
weeiben Kanal Gbertragt; und

jedes mobile Gerit

das ihm zugedachte Ubertragungslelstungssteusrungssignal auf dem zweiten Kanal empfangt
und

die Ubertragungsleistung fiir ein dber einen entsprachenden der ersten Kanéle zu
Ubertragendes Signal nach Makgabe des empfangenen
Ubertragungsisistungssteverungssignals stesert.

Mit der hMaBgabe, dass aus dem Merkmal ,wobel der zwelte Kanal {140} ein Abwarts-Verkehrskanal
ist” keine Rechte hergeleitet werden.
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Die Klagerinnen halten die Hilfsantrage fur unzulassig. Die in der mundlichen Ver-
handlung vom 13. November 2019 gestellten Hilfsantrdge seien verspatet; nichts-

destotrotz haben sie in der mindlichen Verhandlung zu diesen Stellung genommen.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 26. Juli 2019 zugeleitet
und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis bis 15. September 2019 und

auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei bis 20. Oktober 2019 gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgrinde

A.

Die Klagen sind zulassig, insbesondere fehlt ihnen nach dem Erléschen des
Streitpatents nicht das Rechtsschutzbedirfnis, da auf den angegriffenen Pa-
tentanspruch 1 gestitzte Verletzungsklagen anhangig sind. Die Klagen sind auch
begriindet. Das Streitpatent ist im Umfang des einzig angegriffenen Patentan-
spruchs 1 fir nichtig zu erklaren, weil ihm in sdmtlichen Fassungen zumindest einer
der Nichtigkeitsgrinde der unzuldssigen Erweiterung, der mangelnden Aus-
fuhrbarkeit aufgrund unzureichender Offenbarung oder der mangelnden Patentfa-

higkeit (namlich der fehlenden Neuheit) entgegensteht.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft die Regelung der Sendeleistung in einem CDMA-
Mobilfunksystem (CDMA = code division multiple access = Vielfachzugriff durch
Codemultiplex), bei dem sich mehrere mobile Endgeréate dasselbe Frequenzband
fur die Kommunikation mit einer Basisstation teilen. Wenn die Ubertragungsleistung
jedes mobilen Geréats so gesteuert werde, dass der an der Basisstation empfangene
Signalpegel auf eine minimal notwendige Empfangsleistung begrenzt werde, sei es
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maoglich, die Anzahl der (Aufwarts-)Kanale zu maximieren (EP 0 847 147 B1, Abs.
0001 - 0003).

Aus dem fur Nordamerika verabschiedeten digitalen Mobilfunkstandard 1S-95 sei
ein Verfahren zur Sendeleistungsregelung bei bidirektionaler (Sprach-) Kommuni-
kation bekannt, bei dem die Basisstation die Empfangsleistung von Daten messe,
die von einem jeweiligen mobilen Endgerat Uber einen Aufwarts-Verkehrskanal
ubertragen wiirden, und ein Ubertragungsleistungssteuerungssignal nach MaRgabe
der gemessenen Empfangsleistung erzeuge. Dieses zweiwerte (,0“ oder ,1%)
Steuersignal werde in Daten eingefligt, die von der Basisstation an das jeweilige
mobile Endgerat tber den gepaarten, d. h. dem Aufwarts-Verkehrskanal zugeord-
neten Abwarts-Verkehrskanal zu Ubertragen seien. Das mobile Endgerat wirde die
Sendeleistung auf dem Aufwarts-Verkehrskanal entsprechend dem ulber den
gepaarten Abwarts-Verkehrskanal empfangenen Steuersignal erhéhen oder ver-
ringern (EP 0 847 147 B1, Abs. 0004 - 0008).

Durch den Fortschritt mobiler Kommunikationstechniken bestiinde ein zunehmen-
des Beddrfnis nicht nur nach der bei Mobiltelefonen tblichen Sprachkommunikati-
on, sondern auch nach Datenkommunikation, welche typischerweise unidirektional
sei. Dafur seien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Kanalnutzung CDMA-
Mobilfunksysteme mit Paketdatenibertragung vorgeschlagen worden, bei denen
jedoch das bekannte Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren nicht uber-
nommen werden konne, da es ein Paar aus Aufwarts- und Abwartsverkehrs-Kanal
voraussetze (EP 0 847 147 B1, Abs. 0010 - 0012).

Ware ein gepaarter Abwartskanal ausschlieRlich fir die Ubertragungsleistungs-
steuerung des zugehorigen Aufwartsverkehrs-Kanals vorgesehen, sei die Nut-
zungseffizienz der Verkehrskandle verringert (EP 0 847 147 B1, Abs. 0013).



2. Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent nach dem Anspruch 1
in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichts vom 9. Mai 2012 im Verfahren
5 Ni 152/09 (EU) (veroffentlicht als DE 697 35 459 C5) ein Ubertragungsleistungs-
Steuerungsverfahren vor, das sich in folgende Merkmale gliedern lasst (An-

derungen gegenuber dem urspringlich erteilten Patentanspruch 1 durch Unter-
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streichung hervorgehoben):

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren fir ein spektrum-
erweiterndes Kommunikationssystem, das ausfihrt Kommuni-
kation zwischen einer Basisstation (203) und mehreren mobilen
Geraten (204) unter Verwendung mehrerer Kanale, wobei:

die mehreren Kanéle

erste Kanale (3) aufweisen, die den mobilen Geraten zuge-
ordnet sind, zum Ubertragen eines Datenpakets an die Basis-
station, und

einen zweiten Kanal (140), der durch die Basisstation verwen-
det wird, um ein Steuerungssignal an die mobilen Geréate zu
Ubertragen,

wobei sich die mobilen Gerate den zweiten Kanal teilen,

wobei der zweite Kanal (140) ein Abwarts-Verkehrskanal ist;

die Basisstation

den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der
ersten Kanale empfangen wird,

ein Ubertragungsleistungssteuerungssignal nach MaRgabe des

Empfangspegels von jedem ersten Kanal erzeugt

und ein gemeinsames Ubertragungsleistungssteuerungssignal,

das die Ubertragungsleistungssteuerungssignale fiir die

jeweiligen ersten Kanale in ein fur das System vorgegebenes

Format hineingesammelt enthalt, in den zweiten Kanal einfligt

und
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3.4 das gemeinsame Ubertragungsleistungssteuerungssignal, das
die Ubertragungsleistungssteuerungssignale fir jeden der

ersten Kanale_enthalt, tber den zweiten Kanal Ubertragt; und

4 jedes mobile Gerat das ihm zugedachte Ubertragungs-
leistungssteuerungssignal auf dem zweiten Kanal empfangt
und

5 die Ubertragungsleistung fur ein lber einen entsprechenden

der ersten Kanéle zu Ubertragendes Signal nhach Mal3gabe des

empfangenen Ubertragungsleistungssteuerungssignals
steuert.
3. Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Elektro- oder Nachrichten-

technik mit einem universitdren Diplom- bzw. Masterabschluss, der Uber eine
mehrjahrige Berufserfahrung sowie Kenntnisse auf dem Gebiet der Konzeption von
Mobilfunksystemen, insbesondere im Bereich der Leistungsregelung bei CDMA-
Systemen verfiigt. Einem solchem Fachmann sind die zum Prioritatszeitpunkt
geltenden Normen fiir Ubertragungsverfahren der mobilen Kommunikation sowie

die dafir zur Anwendung kommenden Standardgeratschaften bekannt.

4. Die Lehre des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Urteils des Bundes-
patentgerichts vom 9. Mai 2012 im Verfahren 5 Ni 152/09 (EU) ist aus Sicht des

Fachmanns wie folgt weiter zu erlautern:

a) Das Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren nach Merkmal 1 bezieht
sich auf die Regelung der Sendeleistung der mobilen Gerate auf den jeweiligen
Aufwartskanédlen in einem CDMA-Mobilfunksystem. Eine Regelung der Sende-
leistung der Basisstation auf den Abwartskanalen ist im Anspruch 1 nicht ange-

sprochen.

Nach den Angaben im Merkmal 2.1 (zum Ubertragen eines Datenpakets) ist das
CDMA-Mobilfunksystem als Paketdatenkommunikationssystem ausgebildet
(EP 0847 147 B1, Abs. 0014, 0018: packet data communication system; Fig. 2 und
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Abs. 0023: data packet 6a, time slot 7a), wie es am Prioritatstag als Weiter-
entwicklung des I1S-95-Mobilfunkstandards aus dem Stand der Technik bekannt war
(EP 0847 147 B1, Abs.0009: Verweis auf WO 96/03813 A1, im hiesigen
Nichtigkeitsverfahren als TIEDEMANN bezeichnet, dort Figuren 7 und 8;
EP 0847 147 B1, Abs. 0011: Verweis auf eine IEICE-Veroffentlichung).

b) Nach den Angaben in der Patentschrift EP 0 847 147 B1 kommuniziert die
Basisstation einer Funkzelle mit den Mobilstationen Uber Funkkanale (Abs. 0019:
radio channels), welche in einem CDMA-System zumindest durch Frequenz, Chip-
rate und Kanalisierungs-Kode (= Spreiz-Kode) gekennzeichnet sind
(EP 0 847 147 B1, Abs. 0025, plurality of multiplexed channel signals ... to be
spectrum despread”; 1S-95-A, S. 1-3, Z. 21 - 35: Code Channel; CODIT, S. 20,
Kap. 2.2.2: A physical channel is characterised by a chip rate. R¢, a RF channel

(carrier frequency f¢) and a DS spreading code.).

Der angesprochene Fachmann differenziert die in den Merkmalen 1 und 2 ge-
nannten mehreren Kanéle nicht nur nach der Kommunikationsrichtung (auf- bzw.
abwarts), sondern auch danach, ob sie eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen
der Basisstation und einem einzigen mobilen Gerét herstellen oder ob sie der
gleichzeitigen Kommunikation der Basisstation mit mehreren mobilen Geréten
dienen. Im ersten Fall ist ein Kanal nur einem mobilen Endgerét zugeordnet, es
handelt sich um einen dedizierten Kanal, wahrend im zweiten Fall von einem ge-

meinsamen oder geteilten Kanal gesprochen wird.

aa) Die nur einem mobilen Gerat zugeordneten, d. h. dedizierten Kanéle werden
im Streitpatent und im 1S-95-Standard, von dem das Streitpatent unstreitig ausgeht
(EP 0847 147 B1, Abs.0004,0034), als Verkehrskanale (traffic channel)

bezeichnet und dienen sowohl der Ubertragung der eigentlichen Nutzerdaten zwi-

schen Basisstation und einer Mobilstation als auch der fur diese Punkt-zu-Punkt-
Verbindung erforderlichen Steuersignale. Die dedizierten Kanale treten stets als
gepaarte  Aufwérts- und Abwartsverkehrskandle auf (EP 0847 147 B1,
Abs. 0005, 0007, 0012, 0013: pair of an uplink traffic channel and a downlink traffic
channel; 1S-95-A, S.1-15, Z.12-15: Traffic Channel. A communication path
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between a mobile station and a base station used for user and signaling traffic. The

term Traffic Channel implies a Forward Traffic Channel and Reverse Traffic Channel

air).

bb)

Beispiele fur die von allen oder zumindest mehreren mobilen Endgeraten in

einer Funkzelle gemeinsam genutzten, d. h. geteilten Kanéle sind

c)

abwartsqgerichtete Rundsende-Kanale, auf denen in einer Funkzelle die Ba-

sisstation Systeminformationen an die mobilen Endgerdte Ubertragt
(EP 0847 147 B1, Abs. 0021, 0039, 0040 und Fig. 2: pilot channel; IS-95-A,
S.1-11, Z. 7 - 14: pilot channel; S. 1-14, Z. 29, 30: sync channel; CODIT,
S. 20, Fig. 2.9: BCH: Broadcast channel),

aufwartsgerichtete Reservierungskanale, auf denen die mobilen Endgerate

unsynchronisierte, wahlfreie Zugriffsversuche auf die Basisstation ausfilhren
dirfen, um Verbindungswunsche zu signalisieren (EP 0 847 147 B1,
Abs. 0021, 0022 und Fig. 2: reservation channel; 1S-95-A, S. 1-1, Z. 9 - 12:
Access Channel; CODIT, S. 20, Fig. 2.9: RACH: Random Access Channel),

und

abwartsqgerichtete Anwort- bzw. Zuteilungskanéle, auf denen die Basisstation

den mobilen Endgeraten jeweils einen aufwéartsgerichteten Verkehrskanal fir
die NutzerdatenUbertragung zuteilt, wobei diese Zuteilung entweder von der
Basisstation selbst initiiert wird oder ihre Reaktion auf die Uber die
Reservierungskandale ausgefiihrten Zugriffsversuche der mobilen Endgerate
darstellt (EP 0 847 147 B1, Abs. 0021, 0022 und Fig. 2: answer channel; IS-
95-A: S. 1-10, Z. 28, 29: Paging Channel (CDMA); CODIT, S. 20, Fig. 2.9:
AGCH Access Grant Channel).

Bei der in Merkmal 2.1 genannten Zuordnung der ersten Kanale zu den

mobilen Geraten handelt es sich nach den nicht einschrdnkenden Ausfiihrungs-

beispielen insofern um eine feste Eins-zu-Eins-Zuordnung, als dass in einem ,re-

servation based access system” die Basisstation — als Reaktion auf eine Anfrage

einer Mobilstation tber den Reservierungskanal — der Mobilstation Uber den Ant-
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wortkanal einen Kode bzw. Nummer fur einen Aufwarts-Kanal und einen Zeitab-
schnitt auf diesem zuweist (EP 0 847 147 B1, Fig. 2, ; KLEINROCK, S. 198,
re. Sp., Abschnitt Reservation Techniques).

Das Merkmal 2.1 und im Ubrigen der gesamte Anspruch 1 schlieBt jedoch nicht aus,
dass die Kanalzuordnung auf andere Weise zustande gekommen ist, mithin ein
anderer Mechanismus verwendet wurde. So kann beispielsweise bei einem
sogenannten ,CSMA with busy tone“-System (CSMA = Carrier Sense Multiple Ac-
cess) eine Mobilstation tber einen (von mehreren mdglichen) wahlfreien Aufwarts-
Kanal einen Zugriffsversuch unternehmen, wobei im Erfolgsfall dieser Kanal von der
Basisstation durch Aussenden eines Besetzt-Zeichens als belegt markiert wird.
Dadurch werden Zugriffsversuche anderer Mobilstationen verhindert, so dass
dieser Aufwarts-Kanal der einen erfolgreichen Mobilstation, jedenfalls fir eine be-
stimmte Zeit, im Sinne des Merkmals 2.1 fest zugeordnet ist (KLEINROCK, S. 195,
li. Sp., Abschnitt Carrier Sense Multiple Access With a Busy Tone).

Bei den von den Mobilstationen an die Basisstation zu Gibertragenden Datenpaketen
handelt es sich um Nutzerdaten, weshalb die ersten Kanédle nach Merkmal 2.1 als
Aufwarts-Verkehrskanale ausgestaltet sind (EP 0 847 147 B1, Abs. 0005: The
uplink traffic channel is a channel for transmitting data from a mobile terminal to the
base station; Abs. 0016, 0022: uplink traffic channels).

d) Bei dem zweiten Kanal handelt es sich nach den Angaben in den Merkmalen
2.2 und 2.3 um einen geteilten Abwarts-Kanal, den die Basisstation gemal} den

Merkmalen 3, 3.2, 3.3 und 3.4 jedenfalls dazu verwendet, Ubertragungsleis-
tungssteuerungssignale an die Mobilstationen zu tbertragen. Dem Fachmann ist
bewusst, dass die Zuordnung der jeweiligen Leistungssteuerungssignale zu den
einzelnen mobilen Geréaten zuséatzliche Maflinahmen erfordert, etwa eine Adressie-
rung und/oder eine bestimmte zeitliche Anordnung der einzelnen Leistungssteue-

rungssignale.

aa) Nach dem ersten Ausfuhrungsbeispiel (Fig.3-9) der Patentschrift
EP 0847 147 B1 ist der zweite Kanal der vorstehend erlauterte Antwort-/ Zuwei-

sungs-Kanal (answer channel), der so verandert wird, dass er zusatzlich zu seiner

origindren Aufgabe, der Ubertragung der Zuweisungsbefehle (answer packets) an
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die Mobilstationen (Fig. 4), auch noch die an die einzelnen Mobilstationen gerich-
teten Leistungssteuerungsbefehle (transmission power control signal) transportiert.
Diese werden in zwischen den Zuweisungspaketen (answer packets) vorhandene
zeitliche Lucken eingefligt, wobei die die einzelnen Mobilstationen betreffenden
Leistungssteuerungssignale (111a, 111b, ..., 111n) aufeinander folgend Ubertragen

werden.

bb) In dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel (Fig. 10, 11) ist zusatzlich die Moglich-
keit vorgesehen, zwischen der aus dem Stand der Technik (IS-95) bekannten Nut-
zung der jeweiligen dedizierten Abwarts-Verkehrskanale zur Ubertragung der Leis-
tungssteuerungsbefehle  bei  bidirektionaler = Kommunikation und  der
(Doppel-)Nutzung des Antwortkanals bei unidirektionaler Kommunikation (vgl.
erstes Ausfuihrungsbeispiel) umzuschalten.

cc) Nach den Angaben in den Merkmalen 2.3 und 2.4 ist der zweite Kanal ab-
weichend von den Ausfiihrungsbeispielen weder als modifizierter Antwortkanal
noch als (wie aus dem Stand der Technik bekannt) dedizierter Verkehrskanal,
sondern als von den Mobilstationen geteilter Abwarts-Verkehrskanal ausgebildet. In
der Patentschrift EP 0 847 147 B1 wird diese Ausgestaltung nur einmal (Abs. 0014)

— ohne irgendwelche Erlduterungen — genannt.

Mangels anderslautender Erlauterungen im Streitpatent geht der Fachmann davon
aus, dass der beanspruchte Abwarts-Verkehrskanal, wie der Antwortkanal nach
dem Ausfiihrungsbeispiel, seine originare Funktion beibehalt, d. h. nach wie vor

Nutzerdaten an eine einzige Mobilstation Ubertragt und insofern modifiziert wird, als

dass er zusatzlich die Ubertragungsleistungssteuerungssignale fiir mehrere
Mobilstationen enthélt. Dieses Verstandnis des beanspruchten geteilten Abwaérts-
Verkehrskanals — Beibehaltung der originaren Funktion — hat auch der 5. Senat des
Bundespatentgerichts seinem  Urteil 5 Ni 152/09 (EU) zugrunde gelegt
(5 Ni 152/09 (EU), die Seiten 38 und 39 Ubergreifender Absatz).

dd) Nach Auffassung der Beklagten ist insbesondere der im Folgenden wieder-
gegebene letzte Absatz der Beschreibung der Patentschrift EP 0 847 147 B1 flr
das fachménnische Verstandnis des Merkmals 2.4 beachtlich:
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[0062] In the above embodiments, the invention has
been applied to a mobile communication system of ares-
ervation based access control scheme in which a base
station transmits a transmission power control signal to
each mobile terminal by using an answer channel. The
invention is also applicable to a channel other than the
answer channel if it is a common channel shared by mo-
bile terminals. Namely, if a system uses a common chan-
nel shared by mobile terminals, the base station can per-
form transmission power control of a plurality of mobile
terminals by transmitting transmission power control sig-
nals via the single common channel. Obviously, a chan-
nel dedicated to transmission power control may be pro-
vided to perform transmission power control of mobile
terminals by transmitting transmission power control sig-
nals from the base station by using this dedicated chan-
nel.

Hier komme zum Ausdruck, dass abweichend von den Ausfiihrungsbeispielen nicht
nur der Antwortkanal (answer channel), sondern auch ein anderer von den
Mobilstationen geteilter Kanal, insbesondere ein fiir die Ubertragungsleistungs-
steuerung bestimmter (dedizierter) Kanal (a channel dedicated to transmission
power control), verwendet werden kdnne. Dem Fachmann drange sich auf, dass es
sich bei dem im letzten Satz des Absatzes 0062 genannten dedizierten Kanal um
einen Abwarts-Verkehrskanal ,sui generis“ handele, der im Gegensatz zu einem
.kanonischen®, also herkdmmlichen Verkehrskanal keine Nutzerdaten, sondern nur

noch die Ubertragungsleistungssteuerungsbefehle fiir die Mobilstationen tibertrage.

ee) Diese Auslegung der Patentschrift halt einer Uberpriifung nicht stand. Denn
im ersten Satz des Absatzes 0062 ist ausgefuhrt, dass die Erfindung gemaf den
Ausfuihrungsbeispielen auf ein Mobilkommunikationssystem mit einem reservie-
rungsbasierten Zugriffssteuerungsschema angewendet werde, bei dem eine Ba-
sisstation ein Sendeleistungssteuerungssignal an jede Mobilstation unter Verwen-

dung eines im System vorhandenen, nun modifizierten Antwortkanals sendet.

In den nachsten beiden Satzen ist davon die Rede, dass bei einem (anderen oder
demselben) Kommunikationssystem anstelle des Antwortkanals ein anderer Kanal

verwendet werden kénne (channel other than the answer channel), solange es sich
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um einen gemeinsamen Kanal handelt, der von den Mobilstationen geteilt wird (if it
is a common channel shared by mobile terminals. ... if a system uses a common
channel shared by mobile terminals). Dem entnimmt der Fachmann, dass ein im
System bereits vorhandener geteilter Kanal, der nicht der Antwortkanal ist,
zusatzlich fur die Ubertragung der Leistungssteuerungsbefehle genutzt werden
kann. Da ein Verkehrskanal nicht zu den geteilten Kandlen gehort, entnimmt der

Fachmann diesen Satzen gerade keinen Verkehrskanal, sondern einen vom
Antwortkanal abweichenden, geteilten Abwarts-Steuerkanal, wie etwa den
Pilotkanal oder den Synchronisierungskanal bei 1S-95 (1S-95-A, S. 1-11, Z. 7 - 14:
pilot channel; S. 1-14, Z. 29, 30: sync channel) oder den Rundfunkkanal geman der
UMTS-Studie Codit (CODIT, S. 20, Fig. 2.9: BCH: Broadcast channel).

In dem letzten Satz des Absatzes 0062 fuhrt das Streitpatent abschlieRend aus,
dass es offensichtlich auch moéglich ware, in einem Mobilkommunikationssystem
einen neuen dedizierten Abwarts-(Steuer)Kanal (dedicated to transmission power
control) fiir die Ubertragung der Sendeleistungssteuerungsbefehle von der Basis-
an die Mobilstationen vorzusehen. Auch hier liest der Fachmann keinen Verkehrs-
kanal mit, denn ein solcher dient bestimmungsgemaR der Ubertragung von Nut-
zerdaten und ist auch nicht geteilt, sondern realisiert eine Punkt-zu-Punkt-

Verbindung.

ff) Die Beklagte begrindet ihre Auffassung, ein Fachmann verstehe unter dem
im Absatz 0062 der Patentschrift EP 0 847 147 B1 genannten dedizierten Kanal
einen als Steuerkanal ausgebildeten Verkehrskanal, u. a. damit, dass in den USA
und in Japan am Prioritatstag ein von Europa abweichendes Sprachverstandnis des
Begriffs ,traffic* (Verkehr) bestanden habe. Der Fachmann habe im Zusammenhang
mit dem US-amerikanischen Mobilfunkstandard 1S-95 das Wort ,traffic* als eine Art
Oberbegriff verstanden, das sowohl Nutzerdaten (primary traffic) als auch

Steuerdaten (signalling traffic) umfasse.

Gemal 1S-95 kdnne ein Verkehrskanal auch ausschliel3lich Steuerdaten tbertra-
gen. In den nachfolgend wiedergegebenen und vom Senat kolorierten Tabellen
7.1.3.5.11-1 und 7.1.3.5.11.1-1 zeige der 1S-95-Standard, dass im sogenannten
.Blank and Burst with Signaling Traffic Only“-Betrieb der ,Mulitplex Option 1* tber
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einen Verkehrskanal ausschliel3lich Steuerdaten (168 bits/frame) und keine Nut-
zerdaten (O bits/frame) Ubertragen wirden:

Table 7.1.8.5.11-1, Forward Traffic Channel Information Bits for Multiplex Option 1

Primary Signaling | Secondary
Format Bits Traffic Teaffic "
Trans: Mirxed | Traffic | Traffic
g.t:m Mode | Type | Mode bits/ bits/ bits/
(bits/sec) | (MM) | (TT) | (T™) frame- frame frame
o - - 171 0 0
T v 00 80 88 0
T o or 40 128 0
T 1) ‘10 16 152 0
9600 o o a7 0 168
* T 1 ‘00 80 0 88
= 0T T ) or 40 o 128
*| T oy 10 16 0 152
* 7 " 1 0 0 168
4800 - - - 80 0 0
2400 - - - 40 0 0
1200 - - - 16 0 0

Note: Secondary traffic structures, marked with *, are optional.
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|47 172 bits -—Jl
9600 bps -
Primary l 1 ’ 171 l
Traffic Only vy
=0 Primary Traffic
Dim and Burst fe 172 bits———————~]
with Rate 1/2
Primary and [t 2] 80 | 88 ]
Signaling
Traffic MM T I PrimaryTraffic SigralingTrafic
Dini and Burst I-c 172 bits— ---JI
with Rate 1/4 .
Primary and EERE 128 ]
Signaling
Traffic MM TP M Prmary Signaling Traflc
Dim and Burst | 172 bits -
with Rate 1/8
Primary end I_l rl rz B 152 |
s‘ﬂ?’é’é‘ MM TT  TM  Prmaly  gionaing Traffic
=] =0 =10 Tmffic gnaling
}4 172 bit -_JI
Blank and Burst
with Signaling EEREN 168 |
Traffic Only MM TT TM
=1 =0 =11 Signaling Traffic
Notation
MM - Mixed Mode Bit T™ - Traffic Mode Bits
0 - Primary Traffic Only 00- 80 Primary Traffic Bits and cither
1 - Primary Traffic and /or 88 Signaling Traflic or
Signaling Traflic or 88 Secondary Traffic Bits
Seco! Traffic 01- 40 Primary Traflic Bits and either
T - Traffic Type Bit 128 Signaling Traffic Bits or
0 - Signaling Traffic 128 Secondary Traffic Bits
1 - Secondary Traffic 10- 16 Primary Traffic Bits and either
152 Signaling Traffic Bits or
152 Sccondary Traffic Bits
11- 168 Signalng Traffic Bitsor
168 Sccondary Traffic Bits

Figure 7.1.8.5.11.1-1. Information Bits for Primary Traffic and Signaling Traffic

[l_‘u-t 1o0f2)
I - 80 bits :i
4800 bps
Primary | 80 ]
Traffic Only
Primary Traffic
i—‘ 40 bits -—i
2400 bps
Primary r 40 ‘!
Traffic Only
Primary Traffic
i‘ 16 bits “i
1200 bps
Primary L 16 . 1
Trmaffic Only
Primary Traflic

Figure 7.1.3.5.11.1—1. Information Bits for Primary Traffic and Signaling Traffle
(Part 2 of 2)
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gg) Der Beklagten ist zwar darin zuzustimmen, dass nach dem [S-95-
Mobilfunkstandard ein Verkehrskanal in der Betriebsart ,Multiplex Option 1%, Un-
terbetriebsart ,blank and burst“, keine Steuerdaten tbertragt. Wie dem ersten Teil
der Tabelle 7.1.3.5.11.1-1 zu entnehmen ist, wird in der Betriebsart ,Multiplex Op-
tion 1“ fir jeden Rahmen (frame), also einem Zeitabschnitt von 10 ms Dauer (1S-95-
A, S. 1-6, Z. 1-3) mittels der Bits MM, TT und TM signalisiert, ob die restlichen Bits
dieses Rahmens Nutzerdaten, Steuerdaten oder beides umfassen. Die aus-
schlieRliche Ubertragung von Steuerdaten (blank and burst) ist nur fiir die Datenrate
9600 Bits/s madglich.

Der Mobilfunkstandard IS-95 zeigt somit fur die Betriebsart ,Multiplex Option 1“ eine
zeitlich variable Unterteilung der Verkehrskanéle in Abschnitte mit mehr oder
weniger Nutzer- bzw. Steuerdaten, wobei auch der Grenzfall der ausschlief3lichen

Steuerdatenibertragung umfasst ist.

Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, dass die Ubertragung von Nutzerdaten (in-
formation bits) der primare Zweck eines Verkehrskanals in 1S-95 ist, wie sich aus
dem einleitenden Kapitel 7.1.3.5 zum Abwarts-Verkehrskanal (forward traffic
channel) ergibt, das nachfolgend auszugsweise wiedergeben ist (IS-95A, S. 7-27,
Z.13-15;S.7-28,Z.12 - 15; S. 7-29, oberster Teil der Fig. 7.1.3.5.2-1):

s  7.1.3.5 Forward Traffic Channel

w  The Forward Traffic Channel is used for the transmission of user and signaling information
s to a specific mobile station during a call. The maximum number of Forward Traffic

e 7.1.3.5.2 Forward Traffic Channel Frame Structure

w  Forward Traffic Channel frames sent at the 9600 bps transmission rate shall consist of 192
u  bits. These 192 bits shall be composed of 172 information bits followed by 12 frame quality
s indicator (CRC) bits and eight Encoder Tail Bits as shown in Figure 7.1.3.5.2-1.

- 192 bits {20 ms) =

9600 bps 172 12| 8
Frame )

Information Bits F T
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Notation
F - Frame Quality Indicator (CRC)
T - Encoder Tail Bits

Figure 7.1.3.5.2-1. Forward Traffic Channel Frame Structure

Mithin entnimmt der Fachmann auch dem 1S-95-Standard, dass ein Verkehrskanal
primar zur Ubertragung von Nutzerdaten (information bits) zwischen Basisstation
und einer Mobilstation dient. Nur fir einzelne Rahmen (blank and burst) einer be-
sonderen Betriebsart (Multiplex Option 1) besteht die Moglichkeit, ausnahmsweise

ausschliel3lich Steuerdaten zu tbertragen.

hh)  Nach alledem ist nicht ersichtlich, inwiefern der Fachmann — vor dem Hin-
tergrund des IS-95-Mobilfunkstandards — aus dem Streitpatent ein abweichendes
Verstandnis des Begriffs ,Verkehrskanal® entwickeln sollte. Vielmehr versteht er
unter einem geteilten Abwarts-Verkehrskanal nach den Merkmalen 2.3 und 2.4
einen Kanal zur Nutzerdatenubertragung von der Basisstation an eine Mobilstation,

der zusatzlich die Leistungssteuerungsbefehle fiir weitere Mobilstationen tGbertragt.

e) Der Fachmann entnimmt den Merkmalen 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 und 5,
dass in der Aufwartsrichtung (uplink) jede Mobilstation auf einem anderen CMDA-
Kanal Datenpakete an die Basisstation sendet, dass die Basisstation die Em-
pfangsleistung fir jeden der Aufwarts-Kanéle gesondert misst und entsprechende,
den einzelnen Mobilstationen zugeordnete Ubertragungsleistungssteuerungsignale

erzeugt.

f) Ein Ubertragungsleistungssteuerungssignal nach Merkmal 3.2 kann mittels
mehrerer Bits einen absoluten Leistungspegel fir das mobile Gerat anweisen oder
— wie aus 1S-95 bekannt und in der Patentschrift EP 0 847 147 B1 fur den Fall des
Antwortkanals beschrieben — als differentiell wirkendes 1-Bit-Steuersignal ausge-
bildet sein, welches das mobile Gerat gemall Merkmal 4 auf dem zweiten Kanal
empfangt und seine Ubertragungsleistung gemar Merkmal 5 um einen bestimmten
Betrag, z. B. 1 dB, erhoht oder verringert (EP 0 847 147 B1,
Abs. 0006, 0033, 0034).
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Fur einen erfolgreichen Empfang des ihm zugedachten Ubertragungsleistungs-
steuerungssignals nach Merkmal 4 muss dem mobilen Gerat zumindest Frequenz,

Datenrate und Kanalisierungskode des zweiten Kanals bekannt sein.

s)] Das im Merkmal 3.3 genannte Einflgen eines ,gemeinsamen” Signals in den
zweiten Kanal, das die einzelnen Steuersignale ,in ein fir das System vorge-
gebenes Format hineingesammelt enthalt* bringt zum einen zum Ausdruck, dass
die Werte der einzelnen Steuersignale unverandert bleiben. Zum anderen stehen
die einzelnen Steuersignale in einer gewissen zeitlichen Nachbarschaft, wie dies
auch die Figur 7 der Patentschrift EP 0 847 147 B1 zum Ausdruck bringt. Dabei
miissen jedoch die Leistungssteuerungsbits eines einzelnen Ubertragungsleis-
tungssteuerungssignals nicht unmittelbar an die entsprechenden Bits benachbarter
Ubertragungsleistungssteuerungssignale angrenzen, denn der Fachmann zieht
eine moglicherweise erforderliche Adressierung der einzelnen mobilen Geréte in
Betracht, wie dies auch bei der herkémmlichen Nutzung des Antwortkanals bei den
Zuweisungsbefehlen der Fall ist (EP 0 847 147 B1, Fig. 4. MOBILE TERMINAL ID

in jedem Antwortpaket).

Zudem impliziert das ,Einfugen des gemeinsamen Ubertragungsleistungssteue-
rungssignals in den zweiten Kanal, also den anspruchsgemaf3en Abwaérts-

Verkehrskanal, dass dieser nicht vollstandiqg fur diesen Zweck zur Verfiigung steht,

sondern — wie zur Auslegung der Merkmale 2.3 und 2.4 dargelegt — auch noch
solche zeitlichen Abschnitte umfasst, die zur Erflllung seiner origindren Funktion,

der Ubertragung von Nutzerdaten von der Basisstation an eine Mobilstation, erfor-

derlich sind.

II. Zur geltenden Fassung von Patentanspruch 1 (Hauptantrag)

1. Der allein angegriffene Patentanspruch 1 in der Fassung des Urteils des
Bundespatentgerichts vom 9. Mai 2012 im Verfahren 5 Ni 152/09 (EU) ist fir nichtig

zu erklaren, weil er tGber den Inhalt der beim europaischen Patentamt urspriinglich
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eingereichten Fassung hinausgeht, Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 Buchst. ¢) EPU.

Der Senat bezieht sich im Folgenden auf die im Verfahren ausschlief3lich diskutierte
Offenlegungsschrift EP 0 847 147 A2, die gegeniuber den ursprunglich beim

europaischen Patentamt eingereichten Unterlagen Anderungen aufweist.

Der Fachmann konnte die Ausgestaltung des zweiten Kanals als Abwaérts-
Verkehrskanal (Merkmal 2.4) den urspriinglichen Unterlagen (mit Anderungen
veroffentlicht als EP 0 847 147 A2) nicht unmittelbar und eindeutig als mégliche

Ausfuhrungsform der Erfindung entnehmen.

a) Der Begriff ,Abwarts-Verkehrskanal® ist nur einmal in der EP 0 847 147 A2

genannt, Spalte 3, Zeilen 1 — 4 (Kolorierung vom Senat hinzugeftigt):

To solve this problem, the invention provides a
CDMA packet data communication system in which a
base station controls the transmission power of each of
a plurality of mobile terminals by using a single downlink
traffic channel common for all mobile stations.

Auch sonst findet sich in der EP 0 847 147 A2 keine Stltze flur die Ausbildung des
zweiten Kanals als Abwarts-Verkehrskanal.

b) In dem sich an die einmalige Nennung des Abwarts-Verkehrskanals unmit-
telbar anschlieRenden Beschreibungsteil wird dieser Sprachgebrauch nicht wei-
tergefuhrt, sondern es ist lediglich von einem gemeinsamen Kanal die Rede
(EP 0 847 147 A2, Sp. 5, Z. 6 - 14: using the common channel shared by the mobile

terminals; nicht etwa ,the common traffic channel“ oder ,the single traffic channel®).

In einem ersten Ausfuhrungsbeispiel ist dies der Antwort-/Zuweisungskanal, ein

Abwarts-Steuerkanal, der nicht langer nur die Kanal- und Zeitschlitz-
Zuweisungsbefehle flr die einzelnen Mobilstationen, sondern zusatzlich die ent-
sprechenden Leistungssteuerungsbefehle beinhalten soll (EP 0 847 147 A2, Sp. 4,
Z.53-Sp. 9, Z. 28; Fig. 3-9).
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In einem zweiten Ausfihrungsbeispiel wird der modifizierte Antwortkanal des ersten
Ausfuhrungsbeispiels mit dem aus IS-95 bekannten Einfiigen der Leistungs-
steuerungsbefehle in die jeweiligen dedizierten Abwarts-Verkehrskanale kombiniert
(EP 0847 147 A2, Sp. 9, Z. 28 - Sp. 10, Z. 57; Fig. 10, 11).

In dem sich an die beiden Ausfiihrungsbeispiele anschlieRenden, letzten Teil der
Beschreibung fuhrt die Anmeldung — wie zur Auslegung des Anspruchs 1 dargelegt
— aus, dass die Erfindung auch auf einen anderen gemeinsamen Abwartskanal
angewendet werden konne, also nicht auf den Antwortkanal beschrénkt sei
(EP 0847 147 A2, Sp. 11, Z. 4 - 11: The invention is also appicable to a channel
other than the answer channel if it is a common channel shared by mobile terminals).

Offensichtlich kénne auch ein der Ubertragungsleistungssteuerung gewidmeter
Kanal vorgesehen werden (EP 0847 147 A2, Sp.11, Z.11-16). Hatte die
Anmeldung tatsachlich die Nutzung eines Abwarts-Verkehrskanals fiir die Uber-
tragung des gemeinsamen Ubertragungsleistungssteuerungsbefehls fir den
Fachmann erkennbar im Blick gehabt, so hatte dies — wenn schon nicht in den
Ausfuihrungsbeispielen — zumindest in dem verallgemeinernden, abschlielRenden
Teil der Beschreibung erwahnt sein mussen. Dies ist nicht der Fall.

C) Eine Ausgestaltung des gemeinsamen Abwartskanals als Verkehrskanal
entnimmt der Fachmann auch deshalb nicht der urspringlichen Anmeldung als
maogliche Ausfuihrungsform der Erfindung, weil in der Beschreibungseinleitung die
Leistungsregelung nach dem 1S-95-Standard mit Einfligung der Leistungs-
steuerungsbefehle in die Nutzerdaten der gepaarten Aufwarts- und Abwarts-
Verkehrskandle ausfiihrlich dargelegt wird und sich die Erfindung gerade von der
Nutzung der Verkehrskanale zur Ubertragung der Leistungssteuerungsbefehle

absetzen will.

d) Nach alledem hat der Fachmann die einmalige bloRe Nennung des Abwarts-
Verkehrskanals in der urspringlichen Anmeldung als ,Fremdkd&rper”im Sinne einer
offensichtlichen Unrichtigkeit wahrgenommen, die er im Lichte dessen, was er der
Gesamtheit der Anmeldeunterlagen (Beschreibung, Anspriche, Zeichnungen) an

technischer Lehre entnimmt, zu einem Abwartssteuerkanal korrigiert hat.
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e) Damit stellt die Ausgestaltung des gemeinsamen Abwarts-Kanals als Ver-
kehrskanal im Anspruch 1 in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichts
vom 9. Mai 2012 im Verfahren 5 Ni 152/09 (EU) keine Einschrankung, sondern ein
Aliud dar. Somit liegt der Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung gegen-

Uber den urspriinglich beim Européaischen Patentamt eingereichten Unterlagen vor.

Ein bloRes Nicht-Herleiten von Rechten aus dem Merkmal 2.4 (BGH, Urteil vom
17. Februar 2015 - X ZR 161/12, GRUR 2015, 573 — Wundbehandlungsvorrichtung;
BGH, Urteii vom 21.Juni2011 - XZR43/09, GRUR 2011, 1003 -
Integrationselement; BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 — Xa ZB 14/09, GRUR

2011, 40 - Winkelmesseinrichtung) kommt somit nicht in Betracht.

2. Den Klagen ist auch deshalb statt zu geben, weil die im angegriffenen An-
spruch 1 angegebene Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass
ein Fachmann sie ausfiihren kann, Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 Buchst. b) EPU.

Die Streitpatentschrift EP 0 847 147 B1 enthalt, wie im Zusammenhang mit der
Auslegung und dem Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung bereits aus-
gefuhrt, keinerlei Erlauterungen dazu, wie der beanspruchte geteilte Abwarts-
Verkehrskanal ausgebildet sein muss, um anspruchsgemall das gemeinsame
Ubertragungsleistungssteuerungssignal von der Basisstation an die mehreren
mobilen Geréate zu Ubertragen und zugleich bestimmungsgemal eine Punkt-zu-
Punkt-Verbindung zwischen der Basisstation und einer Mobilstation zur Ubertra-

gung von Nutzerdaten zu realisieren.

a) Aus dem im Streitpatent mehrfach zitierten 1S-95-Mobilfunkstandard ist be-
kannt, dass sich die Abwarts-Steuerkanale (pilot, sync, paging channel) von den
Abwarts-Verkehrskanalen (forward traffic channel) nicht nur in den Schichten
2 und 3 des ISO/OSI-Schichtenmodells voneinander unterscheiden (IS-95-A, S. C-
1, Fig. C-1), sondern auch in der Schicht 1, dem ,physical layer” (IS-95-A, S. 7-2,
Fig. 7.1.3.1-1):
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Figure C-1. Mobile Station and Base Station Layers
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Figure 7.1.3.1-1, Forward CDMA Channel Structure

Auch wenn einige Parameter der physikalischen Schicht fir die Antwortkanale
(paging channel) und die Abwarts-Verkehrskanéle (traffic channel) gleich sein mo-
gen (z. B. Frequenz, Rahmenlange 20 ms, Abfolge der Schritte convolutional en-
coding, symbol repetition, block interleaving, spreading with Walsh function), gibt es

dennoch signifikante Unterschiede. So umfassen nur die Abwarts-Verkehrskanéle
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eingefligte Leistungssteuerungsbefehle (power control bits) und sind als dedizierte
Kanéle selbst leistungsgeregelt (1S-95-A, S. 6-132, Z.4ff; S.7-55, Z.12, 13),
wahrend die Antwortkanale als gemeinsame Steuerkanéle mit fester Leistung von
der Basisstation ausgesendet werden, um von allen Mobilstationen empfangbar zu
sein (IS-95-A, S. 7-27, Z. 4, 5).

Der Fachmann kann dem Streitpatent nicht entnehmen, wie ein leistungsgeregelter
dedizierter, d. h. einer Mobilstation zugeordneter Abwarts-Verkehrskanal zugleich
als gemeinsamer Abwarts-(Steuer)Kanal mit fester Leistung ausgestrahlt werden
soll. Denn das gemeinsame Ubertragungsleistungssteuerungssignal nach Merkmal
3.3 muss mit hoher Sendeleistung ausgestrahlt werden, um alle angesprochenen
Mobilstationen sicher zu erreichen. Demgegenuber erfordert ein sich in der Nahe
einer Basisstation befindliches mobiles Gerat eine ggfs. sehr geringe Sendeleistung
der Basisstation, um Interferenzen zu vermeiden. Zwar erlautert das Streitpatent im
Zusammenhang mit dem ersten Ausfuhrungsbeispiel, dass die Sendeleistung auf
dem Antwortkanal fir das gemeinsame Ubertragungsleistungssteuerungssignal
groRer als fir die Antwortpakete sein kann (EP 0 847 147 B1, Abs. 0035). Die dabei
auftretende Leistungsdifferenz schatzt der Fachmann jedoch als wesentlich
geringer ein als diejenige, die zwischen den gemeinsamen Signalanteilen und dem
an nur eine Mobilstation gerichteten Signalanteil auftreten kann, wobei letztere

Leistungsdifferenz erhebliche Umsetzungsprobleme zur Folge hat.

b) Nach Auffassung der Beklagten unterscheidet sich im 1S-95-Standard ein
Antwortkanal (paging channel) auf der physikalischen Schicht von einem Ver-
kehrskanal (traffic channel) (nur) durch einen anderen Kanalisierungs-Kode (1S-95-
A, S. 7-3, Fig. 7.1.3.1-2: Kodes WO ... W7 flr paging channel, Kodes W8 ... W63
fur traffic channel). Zudem halte der IS-95-Standard fiir beide Kanaltypen gleiche
Nachrichtenarten bereit (1S-95-A, S. 7-121: Order Message fir paging channel,
S. 7-166: Order Message fur traffic channel), so dass der Fachmann ohne grél3ere
Schwierigkeiten das gemeinsame Ubertragungsleistungssteuerungssignal in die

Struktur eines Verkehrskanals habe einbetten kdnnen.
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Dies mag so sein, andert jedoch nichts an den zuvor genannten Schwierigkeiten
hinsichtlich der erforderlichen Leistungsregelung in der Basisstation fur die dedi-
zierte Punkt-zu-Punkt-Verbindung (Aspekt: Verkehrskanal) in Kombination mit der
notwendigen konstanten (hohen) Sendeleistung flr die Punkt-zu-Multipunkt-
Ubertragung des gemeinsamen Ubertragungsleistungssteuerungssignals an meh-
rere Mobilstationen (Aspekt: geteilter Kanal).

Zudem bleibt offen, wie der geteilte Abwarts-Verkehrskanal im Vergleich zu den aus
IS-95 bekannten Kanélen in den héheren Ubertragungsschichten (layer 2 aufwarts)

Zu realisieren ist.

C) Nach alledem war der Fachmann aufgrund der Gesamtoffenbarung der Pa-
tentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Prioritats- bzw.
Anmeldetag nicht in der Lage, ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare
Schwierigkeiten die Lehre des Patentanspruchs 1 so zu verwirklichen, dass der

angestrebte Erfolg erreicht wird.

3. Daruber hinaus besteht auch der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patent-
fahigkeit, Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52
bis 57 EPU.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag ist nicht neu gegentber der
Lehre der Druckschrift US 5 621 723 A (WALTON).

a) Der Inhalt dieser am 15. April 1997 veroffentlichten Druckschrift zahlt zum
Stand der Technik. Die Veroffentlichung fallt zwar in den Prioritatszwischenzeit-
raum. Das Streitpatent hat allerdings die Prioritat aus der japanischen Anmeldung
JP 32649396 vom 6. Dezember 1996 zu Unrecht in Anspruch genommen, so dass
an die Stelle des Anmeldetages 4. Dezember 1997 nicht der Prioritatstag nach
Art. 89 EPU tritt. Denn das Prioritatsrecht kann nur fur dieselbe Erfindung nach
Art. 87 Abs. 1 EPU beansprucht werden. Bei der Priorititsanmeldung handelt es

sich jedoch nicht um dieselbe Erfindung.
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Denn wie sowohl der Ubersetzung der japanischen Prioritatsanmeldung durch die
RWS Group in die englische Sprache (Anlage ZP3c) als auch der Ubersetzung
durch die 6ffentlich bestellte und beeidigte Ubersetzerin Frau C... in die

deutsche Sprache entnommen werden kann, ist im Absatz 0012 der japanischen
Prioritditsanmeldung nicht von einem gemeinsamen Abwarts-Verkehrskanal, son-

dern lediglich von einem gemeinsamen Abwarts-Kanal die Rede. Die am

17. Februar 1998 beim europaischen Patentamt eingereichte Ubersetzung der
japanischen Prioritatsanmeldung in die englische Sprache (Anlage ZP3a), die im

streitigen Absatz 0012 einen Abwarts-Verkehrskanal nennt, ist somit fehlerhatft.

Fur die Beurteilung der identischen Offenbarung von Prioritditsanmeldung und
Nachanmeldung gelten die Prinzipien der Neuheitsprifung. Danach ist erforderlich,
dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Prio-
ritatsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mégliche Ausfuhrungsform der Er-
findung entnehmen kann. Bei der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts sind
zwar auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausflihrungsbeispiele zu-
lassig (vgl. BGH, Urteil vom 7. November 2017, X ZR 63/15 — Digitales Buch,
Rn. 30; Urteil vom 11. Februar 2014, X ZR 107/12 — Kommunikationskanal). Ein
solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Der Fachmann hat die Ausgestaltung des
gemeinsamen Kanals als Verkehrskanal den Prioritéatsunterlagen nicht unmittelbar
und eindeutig als mdgliche Ausfihrungsform der Erfindung entnommen. Vielmehr
hat er der Gesamtheit der Unterlagen der Prioritatsanmeldung entnommen, dass
der Abwarts-Kanal als gemeinsamer Abwarts-Steuerkanal ausgebildet ist (ZP3c,
Anspr. 1, 2: common control channel; Anspr. 4, 5: same channel as a channel for
transmitting another control channel; Abs. 0052), insbesondere als Antwort-/ Zu-
weisungskanal eines Mobilkommunikationssystem mit einem reservierungsbasier-
ten Zugriffssteuerungsschema (ZP3c, Anspr. 12, Abs. 0042; Fig. 2, 4, 7).

Nach Auffassung der Beklagten hat der Ubersetzer, der die beim europiischen
Patentamt eingereichte Ubersetzung (ZP3a) angefertigt hat, den Begriff ,Abwarts-
Verkehrskanal* im Absatz 0012 verwendet, weil sich dies aus dem technischen
Sinnzusammenhang ergabe. Diese Behauptung héalt, wie vorstehend dargelegt, der
Uberprifung durch den Fachmann nicht stand.
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Da ein Abwarts-Verkehrskanal ein Aliud zu einem Abwarts-Steuerkanal darstellt,
kommt eine, bei einer Nicht-Herleitung von Rechten aus einem einschrankenden
Merkmal mdoglicherweise zulassige, Inanspruchnahme der Prioritat nicht in Be-
tracht.

b) Aus WALTON st ein Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren fir ein
spektrumerweiterndes System zur Kommunikation zwischen einer Basisstation und
mehreren mobilen Geraten unter Verwendung mehrerer Kanale gemald den
Merkmalen 1, 2 und 3 bekannt (Sp. 12, Z. 14 — 17: CDMA packet data service ...
employs closed loop power control for reverse link traffic; Sp. 4, Z. 48 — 51: forward
packet data channels are used to carry outbound traffic. Associated with each
forward packet data channel are one or more reverse packet data channels; Sp. 5,

Z. 13 - 15: base station ... mobiles).

WALTON modchte, auf dem 1S-95-Standard basierend, die Paketdatenibertragung
in Aufwarts-Richtung verbessern (Sp. 1, Z. 11 — 16: 1S-95 based CDMA currently
has very limited packet-switched data capabilities as disclosed in TIA/EIA/IS-95 ...
The primary limitation is imposed by the reverse link) und fuhrt hierzu neue Auf- und
Abwarts-Kanéle ein (Sp. 3, Z. 7 - 14: Several new channel types are defined herein
... a forward and reverse packet data channel, forward packet data control channel

and associated forward power control and channel status subchannels.).

Die neu geschaffenen Aufwarts-Paketdatenkanéle (reverse packet data channels)
sind in Abhangigkeit ihrer Datenrate jeweiligen Empfangern in der Basisstation
zugeordnet (Sp. 3, Z. 18 — 30: Several such receivers may exist within a cell, each
serving a potentially different group of users), wobei ggfs. mehrere mobile Gerate
die gleiche Uplink-Datenrate nutzen mdchten und sich damit um einen bestimmten
Aufwarts-Paketdatenkanal bewerben missen (Sp. 3. Z. 40 — 43: two or more users
attempting to simultaneously use the reverse packet data channel; Sp. 3, Z. 47 —
56: ,Contention resolution ... random access control). WALTON nutzt hierzu, wie
auch die Beklagte mit Verweis auf KLEINROCK zutreffend ausgefiihrt hat,
(KLEINROCK, S. 195, li. Sp., Abs. 2 ff.) ein ,CSMA-Verfahren mit Besetzt-Zeichen*,
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um anderen mobilen Geraten zu signalisieren, dass (weitere) Zugriffsversuche nicht
erfolgreich sein werden. In diesem Fall ist, wie zur Auslegung dargelegt, ein
Aufwarts-Paketdatenkanal im Sinne des Merkmals 2.1 einer Mobilstation fest
zugeordnet (Sp. 4, Z. 42 — 44: status of acquisition can be conveyed to the mobile
quickly, allowing mobiles to exit the channel rapidly if acquisition fails; Sp. 7, Z. 23
— 31: busyl/idle status; Sp. 8, Z. 35 — 38: status bits; Sp. 9, Z. 66 — Sp. 10, Z. 1:
busyl/idle status flags conveyed on the forward packet data control channel). Die
Aufwarts-Paketdatenkandéle tbertragen Nutzerdaten (Sp. 9, Z. 32 — 36: voice and

data users), so dass es sich um Verkehrskanale handelt.

Somit handelt es sich bei den aus WALTON bekannten Aufwarts-
Paketdatenkanélen (reverse packet data channels) um erste Kanédle gemafl
Merkmal 2.1.

Einem Abwarts-Paketdatenkanal sind mehrere Aufwarts-Paketdatenkanale zuge-
ordnet (Sp. 4, Z. 63 — 67: multiple reverse packet data channels per forward packet
data channel). Ein Abwarts-Paketdatenkanal wird von einem Steuerkanal begleitet
(Sp. 5, Z. 64, 65: In conjunction with the forward packet data channel, a forward

packet data control channel is also used. Mobiles are required to monitor both the

forward packet data channel and the forward packet data control channel
simultaneously.), der Leistungssteuerungssignale und Status-Kontrollbits von der
Basisstation an mehrere mobile Gerate ubertragt (Sp. 6, Z. 1 — 6: The forward

packet data control channel is used to convey timely information to mobiles. This

information consists of ... reverse packet data channel status (i. e. busy/idle) and

closed loop power control bits for all mobiles actively transmitting on the associated

set of reverse packet data channels; Sp. 6, Z. 17 — 19: multiple reverse packet data
channels to be supported simultaneously by a single forward packet data control
channel). Die Abwarts-Nutzerdaten werden als Inphase-Komponente und die
Abwarts-Steuerdaten als Quadratur-Komponente des Quadratur-Kanals des
Abwarts-Paketdatenkanals Ubertragen, womit beide Kanalanteile der selben Ka-

nalcodierung unterliegen und somit einen_einzigen CDMA-Abwarts-Kanal bilden
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(Sp. 6, Z. 20 — 27: ,utilize the quadrature channel of the forward packet data chan-

nel. That is, the in-phase component would carry the forward packet data and the
quadrature channel would carry the forward packet data control information. The
combination of the forward packet data and forward packet data control channels

would share a common Walsh code channel and be modulated using QPSK").

Danach bildet der Quadratur-Kanal des Abwarts-Paketdatenkanals (forward packet
data channel) einen zweiten Kanal gemafR Merkmal 2.2, den sich entsprechend

Merkmal 2.3 mehrere mobile Gerate teilen.

Der Abwarts-Paketdatenkanal Ubertragt sowohl Nutzer- als auch Steuerdaten,
womit der zweite Kanal, wie von Merkmal 2.4 gefordert, als Verkehrskanal ausge-
bildet ist (Sp. 4, Z. 48 — 51: forward packet data channels are used to carry outbound
traffic; Sp. 5, Z. 29 — 33: Information carried on the forward packet data channel
consists of global system parameters messages and data addressed to specific
mobiles. This may include user data as well as status/control information ... follow

... traffic channel operation).

Die Sendeleistungssteuerung der mobilen Gerate auf den Aufwarts-
Paketdatenkanalen wird — wie bei CDMA Ublich — mittels einer Uber die Basisstation
geschlossenen Regelschleife durchgefuhrt (Sp. 4, Z. 36, 37: ,closed loop power
control”). Hierzu misst die Basisstation gemafR Merkmal 3.1 den Empfangspegel
(received power) eines jeweiligen Signals, das auf jedem der ersten Kanéle (reverse
packet data channels) empfangen wird (Sp. 6, Z. 50 — 52: , The base station forms
an estimate of the received power by averaging over this interval®; Sp. 6, Z. 58 — 60:
same step size and power control rate; Fig. 1. “Base acquires/interprets mobile
transmission”) und erzeugt entsprechend Merkmal 3.2 ein
Ubertragungsleistungssteuerungssignal (power control bit) nach MaRgabe des von
jedem ersten Kanal gemessenen Empfangspegels (Sp. 6, Z. 4 - 6: “closed loop
power control bits for all mobiles actively transmitting on the associated set of re-
verse packet data channels”; Sp. 7, Z. 9 - 12: ,Dividing the 20 msec frame into 16

PCG slots gives a total of 12 control bits/PCG slot. Each of the 6 power control
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subchannels is then assigned one of the available bits within the PCG slot “; Fig. 1:

“Base prepares/transmits power control bits”).

Jedes mobile Gerat (mobile) empfangt entsprechend Merkmal 4 das ihm zuge-
dachte Ubertragungsleistungssteuerungssignal (power control bit) auf dem zweiten
Kanal (forward packet data channel mit forward packet data control channel) und
steuert die Ubertragungsleistung (mobile transmit power) fiir ein lber einen
entsprechenden der ersten Kanale (reverse packet data channel) zu Ubertragendes
Signal gemaR Merkmal 5 nach MaRgabe des empfangenen Ubertragungs-
leistungssteuerungssignals (power control bit) (Sp. 7, Z. 15 - 17: ,When a mobile is
transmitting, the power control subchannel assigned is used to drive the mobile

transmit power®).

Die Basisstation fugt entsprechend Merkmal 3.3 in den zweiten Kanal ein ge-
meinsames Ubertragungsleistungssteuerungssignal ein (12 control bits/PCG slot).
Dieses enthélt hineingesammelt in ein fir das System vorgegebenes Format (12
control bits/PCG slot; 16 PCG slots je frame) die Ubertragungsleistungssteue-
rungssignale (power control bits) fur die jeweiligen ersten Kanéle (uplink traffic
channels). Von den 12 Kontrollbits stehen 6 fiir die Leistungssteuerung zur Verfi-
gung (6 forward power control subchannels). Weiter Ubertragt die Basisstation,
entsprechend Merkmal 3.4, das gemeinsame Ubertragungsleistungssteuerungs-
signal, das die Ubertragungsleistungssteuerungssignale fir jeden der ersten Kanale
enthalt, Gber den zweiten Kanal (Sp. 6, Z. 57: use the power control subchannels
on the forward packet data control channels ... power control rate ... 800 bps; Sp. 7,
Z.5 - 18: forward packet data channel is operating at 9600 bps ... 6 forward power
control subchannels are supported and the remaining capacity is used to convey
reverse packet data channel status. ... Dividing the 20 msec frame into 16 PCG
slots gives a total of 12 control bits/PCG slot. Each of the 6 power control
subchannels is then assigned one of the available bits within the PCG slot. The
assignment is fixed and known to all mobiles monitoring the forward packet

data/control channels.)



-850 -

Damit sind alle Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag aus der Druckschrift
WALTON bekannt.

4. Bei dieser Sachlage war auf den von der der Klagerin zu 1.) geltend ge-
machten Nichtigkeitsgrund der Schutzbereichserweiterung (Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr. 4
IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. d) EPU) nicht mehr einzugehen. Damit
kann offenbleiben, ob dieser erst in der muindlichen Verhandlung am
13. November 2019 geltend gemachte Einwand verspéatet und/oder nicht begrindet

ist.

lll. Zu den Hilfsantragen

Die Nichtigkeitsklage war auch nicht nach Maf3gabe eines der Hilfsantrage abzu-

weisen.

Die erst in der mundlichen Verhandlung eingefiihrten Hilfsantrage ,Hauptantrag mit
Disclaimer”, 2b, 2a, 3b, 3a, 4b, 4a und 1a, waren nicht als verspatet zuriickzu-
weisen. Die Klagerinnen haben die Verspatung zwar gerigt, sich jedoch inhaltlich
auf jeden dieser Hilfsantrage eingelassen Das Vorbringen konnte deshalb ohne
Weiteres in die mundliche Verhandlung einbezogen werden, zumal das Streitpatent
auch in den beschréankt verteidigten Anspruchsfassungen nach diesen Hilfs-
antragen fur nichtig zu erklaren war und eine Vertagung nicht notwendig wurde
(BPatG, Urteil vom 15. November 2011, Az. 3 Ni 27/10 (EP) - Process for the

manufacturing of a decorative thermo-setting plastic laminate).

1. Hilfsantrag ,Hauptantrag mit Disclaimer” vom 13. November 2019

Der Disclaimer ,mit der Mal3gabe, dass aus dem Merkmal ,wobei der zweite Kanal
(140) ein Abwarts-Verkehrskanal ist” keine Rechte hergeleitet werden.” fihrt schon
deshalb nicht aus dem Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung heraus, weil
das genannte Merkmal nicht zu einer Einschradnkung, sondern zu einem Aliud im

Vergleich zu der urspriinglichen Anmeldung (EP 0 847 147 A2) fuhrt. Denn wie zum
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Hauptantrag dargelegt, konkretisiert dieses Merkmal nicht lediglich eine Anweisung
zum technischen Handeln, die in den urspriinglich eingereichten Unterlagen als zur
Erfindung gehoérend offenbart ist (BGH, a.a.O. — Winkelmesseinrichtung, Rn. 21,
22), sondern der Abwarts-Verkehrskanal ist etwas Anderes als ein gemeinsamer

Abwarts-Steuer-Kanal.

2. Hilfsantrag 2b vom 13. November 2019

Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2b weist im Vergleich zum An-
spruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag das folgende, hinter das Merkmal 2.4

eingefluigte Merkmal auf:

2.5Hi2b  \wobei der zweite Kanal fiir Ubertragungsleistungssteuerung

dediziert ist

a) Der Fachmann versteht die Angabe ,dediziert* so, dass der zweite Kanal
ausschlieRlich der Ubertragung von Leistungsteuerungsinformationen dient, d. h.
entsprechende Steuerbits, ggfs. erganzt um notwendige Adressdaten o. &., um-
fasst. Eine Ubertragung von Nutzerdaten, selbst wenn sie nur zeitweise auftreten
wurde, ist jedenfalls ausgeschlossen. Denn ,dediziert” hat in der Technik die Be-
deutung einer Zuweisung — im Sinne einer Limitierung — einer Sache (hier des

zweiten Kanals) zu einer bestimmten Anwendung.

b) Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2b ist unzulassig, weil er die
Anforderungen des Art. 84 EPU nicht erfillt. Denn die aus Merkmal 2.4 resul-
tierende Ubertragung von Nutzerdaten (Verkehrskanal) steht im Widerspruch zu

dem Merkmal 2.5120 wonach Nutzerdaten ausgeschlossen sind.

C) Auch ein ausschlie3lich zur Steuerdatentbertragung genutzter (Merkmal
2.5H120) Verkehrskanal (Merkmal 2.4) muss in den hoheren Schichten des ISO/OSI-
Schichtenmodells (layer 2 aufwarts) so eingerichtet sein, dass er grundsatzlich zur

Ubertragung von Nutzerdaten an eine einzige Mobilstation geeignet ist. Daher
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bestehen die zum Anspruch 1 nach Hauptantrag dargelegten diesbezuglichen
Realisierungsschwierigkeiten auch fir den Anspruch 1 in der Fassung nach
Hilfsantrag 2b, so dass das Streitpatent auch in dieser Fassung die Erfindung nicht

so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfuihren kann.

d) Dariiber hinaus ist der Anspruch 1 in dieser Fassung unzulassig, weil er den
Gegenstand der Anmeldung erweitert. Denn der Fachmann entnimmt, wie zum
Hauptantrag dargelegt, der urspringlichen Anmeldung schon nicht die Aus-
gestaltung des zweiten Kanals als Abwarts-Verkehrskanal nach Merkmal 2.4 als
eine mogliche Ausfuihrungsform der Erfindung. Das gleiche gilt fir die Kombination
der Merkmale 2.4 und 2.5"2, denn der Wortlaut des Merkmals 2.5 20 ist zwar als
solcher urspriinglich offenbart (EP 0 847 147 A2, Sp. 11, Z. 11 — 16), jedoch am
Ende der Beschreibung und damit vollstéandig isoliert von der einmal am Anfang der
Beschreibung genannten Ausgestaltung des zweiten Kanals als Abwaérts-
Verkehrskanal (EP 0 847 147 A2, Sp. 3, Z. 1 —5). Auch aus diesem Grund hat der
Fachmann eine Kombination der beiden — wie dargelegt — sich inhaltlich ohnehin

ausschliel3enden Ausgestaltungen als nicht zur Erfindung gehtérend angesehen.

3. Hilfsantrag 2 vom 16. September 2019

Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch
1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2b durch das Wort ,reserviert* statt ,dediziert":

2.5H2  wobei der zweite Kanal fiir Ubertragungsleistungssteuerung

reserviert ist

Der Fachmann misst dem Begriff ,reserviert” in diesem Zusammenhang keine an-
dere Bedeutung als dem Begriff ,dediziert” bei. Insofern gelten die vorstehenden

Ausfuhrungen zum Hilfsantrag 2b in gleicher Weise fur den Hilfsantrag 2.
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4. Hilfsantrag 2 (englische Sprachfassung) vom 16. September 2019

Hilfsantrag 2 in englischer Sprachfassung ist unzuléssig, da der angegriffene Pa-
tentanspruch 1 des Streitpatents aus einer Verteidigung des zunachst in englischer
Verfahrenssprache erteilten Patentanspruchs in deutscher und nicht in englischer
Sprache resultiert und eine weitere Einschrankung dieses Patentanspruchs nur in

deutscher Sprache erfolgen kann.

Fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist das Streitpatent in der
ursprunglich erteilten Fassung durch das mit Urteil des Bundespatentgerichts vom
9. Mai 2012 abgeschlossene Verfahren 5 Ni 152/09 (EU) in der Weise teilweise fur
nichtig erklart worden, dass an die Stelle der Patentanspriche 1 bis 21 in der eng-
lischen Fassung des ursprunglich erteilten Streitpatents, veroffentlicht als
EP 0847 147 B1, die neu gefassten Patentanspriche 1, 13, und 16 bis 18 in
deutscher Sprache getreten sind, wobei Patentanspriiche 7 bis 9 und 19 bis 21
unverandert in der englischen Fassung des urspringlich erteilten Streitpatents
erhalten geblieben sind. Die seinerzeitige beschrénkte Verteidigung in teilweise
deutscher Sprache war zuldssig, da nach dem maf3geblichen nationalen deutschen
Prozessrecht flr das gerichtliche Verfahren die deutsche Sprache vorgesehen ist
(8 184 GVG) und fur das Nichtigkeitsverfahren nichts Anderes gilt (Art. 2 Abs. 2
EPU, §126 Satz 1 PatG). Zwar ist nach Art. 70 EPU die bei der Anmeldung
gewahlte Amtssprache im Sinne des Art. 14 Abs. 3 EPU, vorliegend also die eng-
lische Sprache als Verfahrenssprache des Streitpatents, auch in Deutschland die
verbindliche Fassung. Das betrifft das Nichtigkeitsverfahren jedoch nur einge-
schrankt. Wie aus Art. 138 EPU folgt, ist dessen Regelung im Wesentlichen dem
nationalen Gesetzgeber Uberlassen worden; das gilt gemaR Art. 138 Abs. 2 EPU
insbesondere fur die Form einer teilweisen Nichtigerklarung. Vor diesem Hinter-
grund ist Art. 70 EPU nur eine Regelung fir das Erteilungsverfahren und dazu,
welche Fassung als Grundlage eines etwa spéater folgenden weiteren Verfahrens
auch im nationalen Bereich maRgebend ist. Art. 70 EPU enthalt keine Regelung
dazu, welche Sprache fir Durchfiihrung und Ergebnis eines das européische Patent
betreffenden nationalen Verfahrens gelten soll. Auch die Regelung in Art. 70 Abs. 3
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EPU zeigt, dass die grundsatzliche Verbindlichkeit des Wortlauts in der
Verfahrenssprache vor dem Europaischen Patentamt nicht der Moglichkeit wider-
spricht, dass das europaische Patent flr einen nationalen Bereich durch eine ab-
weichende Fassung in der nationalen Amtssprache eingeschrankt sein kann
(standige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs: Urteil vom 12. Mai 1992,
X ZR 109/90 - Linsenschleifmaschine; Urteil vom 7. Februar 1995 — X ZR 58/93;
Urteil vom 16. Juni 2009, X ZR 61/05; Busse, PatG, 8. Aufl., Art. Il § 6 IntPatUG Rn.
7).

Vor diesem Hintergrund liegt der angegriffenen Patentanspruch 1 des Streitpatents
aufgrund der von der Beklagten im Verfahren 5 Ni152/09 (EU) getroffenen
Entscheidung in seiner geanderten Fassung fur das Hoheitsgebiet der Bundesre-
publik Deutschland nur auf Deutsch vor. Die Frage, in welcher Sprache eine weitere
Einschrankung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgen
kann, ist gesetzlich nicht geregelt und soweit ersichtlich bislang auch nicht ent-

schieden worden.

Fir eine Wahlmagglichkeit der Patentinhaberin, entweder die Verfahrenssprache zu
verwenden oder die deutsche Prozesssprache, kénnte sprechen, dass die Patent-
inhaberin ungeachtet der Bestimmung des § 184 GVG Uber die Gerichtssprache
das Patent auch in der anderslautenden Verfahrenssprache verteidigen kann, also
ein Wahlrecht hat (BGH, Urteil vom 8. Juni 1993, X ZR 121/90, - Schliel3vorrich-
tung/locking device; Urteil vom 16. Dezember 2003, X ZR 206/98 - Fahrzeugleit-
system; a.A. noch BPatG Munchen, Urteil vom 2. Oktober 1991 — 2 Ni 40/90 (EU)).

Die besseren Griinde sprechen allerdings fur die Annahme, dass es bei der einmal
ausgeutbten Wahl der deutschen Prozesssprache sein Bewenden haben muss und
eine weitere Einschrdnkung in der Sprache zu erfolgen hat, in der die Ein-
schrankung formuliert ist, vorliegend also in der deutschen Sprache. Der nochma-
lige Wechsel der Sprache fuhrte namlich in die Rechtsunsicherheit und triige ins-
besondere das Risiko in sich, dass die Prifung der Zulassigkeit der beschréankten
Verteidigung im Hinblick auf die Nichtigkeitsgriinde der unzuldssigen Erweiterung
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und der Schutzbereichserweiterung aufgrund von mit der Ruckubertragung in die
Verfahrenssprache nicht zu vermeidenden Ubersetzungsunscharfen mit nicht un-
erheblichen Schwierigkeiten behaftet ware. Es erscheint auch nicht unbillig, die
Beklagte an der deutschen Sprache festzuhalten; denn sie hat im Vorverfahren die

deutsche Sprache gewabhit.

5. Hilfsantrag 2a vom 13. November 2019

Der Hilfsantrag 2a unterscheidet sich vom Hilfsantrag 2 durch die MalRgabe, dass
aus Merkmal 2.4 keine Rechte hergeleitet werden sollen. Zum Hilfsantrag 2a gelten
die obigen Ausfiihrungen zum Hilfsantrag ,Hauptantrag mit Disclaimer” in ent-

sprechender Weise, d. h. Hilfsantrag 2a ist unzulassig.

6. Hilfsantrag 3b vom 13. November 2019

Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3b unterscheidet sich vom An-

spruch 1 nach Hilfsantrag 2b durch eine Ergdnzung in dem Merkmal 2.1:

2.1M3 erste Kanale (3) aufweisen, die den mobilen Geraten zugeordnet
sind, zum Ubertragen eines Datenpakets an die Basisstation, wobei

die ersten Kanale Aufwérts-Verkehrskandle sind, und;

Wie zur Auslegung des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag dargelegt,
versteht der Fachmann bereits die im Merkmal 2.1 genannten ersten Kandle als
Aufwarts-Verkehrskanale, so dass das Merkmal 2.1H2 das Merkmal 2.1 nicht ein-

schrankt.

Damit ist der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3b inhaltlich identisch mit dem An-
spruch 1 nach Hilfsantrag 2b, so dass die dort getroffenen Aussagen auch fur den
Hilfsantrag 3b gelten.
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7. Hilfsantrag 3 vom 16. September 2019

Die Ausfuhrungen zum Hilfsantrag 2 gelten auch fur den Hilfsantrag 3. Deshalb ist

auch dieser Hilfsantrag unzulassig.

8. Hilfsantrag 3 (englische Sprachfassung) vom 16. September 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulassig. Es gelten die obigen Ausfuihrungen zu Hilfsantrag

2 in englischer Sprachfassung.

9. Hilfsantrag 3a vom 13. November 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzuléssig. Es gelten die obigen Ausfuhrungen zu Hilfsantrag

2a in entsprechender Weise.

10.  Hilfsantrag 4b vom 13. November 2019

Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4b unterscheidet sich vom An-
spruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag durch die Merkmale 2.173 (wie Hilfs-
antrag 3), 2.520 (wie Hilfsantrage 2b und 3b) und das modifizierte Merkmal 3.3,

welches lautet:

3.3"M1 ein gemeinsames Ubertragungsleistungssteuerungssignal, das die
Ubertragungsleistungssteuerungssignale fur die jeweiligen ersten
Kanale in ein fir das System vorgegebenes Format hineingesammelt

enthalt, so dass die Ubertragungsleistungssteuerungssignale zeitlich

unmittelbar hintereinander folgen, in den zweiten Kanal einfligt und

a) Der Fachmann versteht dieses Merkmal in der Weise, dass zwischen den

einzelnen Ubertragungsleistungssteuerungssignalen keine anderen Steuerdaten
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oder Nutzerdaten eingefligt sind. Jedoch kénnen die einzelnen Leistungssteue-
rungssignale auf3er den Leistungssteuerungsbits noch weitere Bits umfassen, die

z. B. der Adressierung dienen.

b) Das Merkmal 3.3%11 geht in zulassiger Weise auf die urspriingliche Anmel-
dung zuruck (EP 0 847 147 A2, Fig. 7; Sp. 6, 2. 31 - Sp. 7, Z. 1).

Jedoch ist der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4b aus den zu Hilfsan-
trag 2b genannten Grinden unzulassig, da auch er die Merkmale 2.4 und 2.52b
umfasst.

11. Hilfsantrag 4 vom 16. September 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzuldssig. Es gelten die Ausfihrungen zu den Hilfsantragen

2 und 3 in entsprechender Weise.

12. Hilfsantrag 4 (englische Sprachfassung) vom 16. September 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulassig. Es gelten die obigen Ausfuihrungen zu Hilfsantrag

2 in englischer Sprachfassung.

13.  Hilfsantrag 4a vom 13. November 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzuléssig. Es gelten die obigen Ausfuihrungen zu Hilfsantrag

2a in entsprechender Weise.
14. Hilfsantrag 1 vom 16. September 2019
Der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch

1 in der Fassung nach Hauptantrag durch das bereits zum Hilfsantrag 4b diskutierte
Merkmal 3.3H11,
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Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 ist aus den zu Hauptantrag genann-
ten Grinden unzuldssig, da auch er das Merkmal 2.4 umfasst.

15. Hilfsantrag 1 (englische Sprachfassung) vom 16. September 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulassig. Es gelten die obigen Ausfiihrungen zu Hilfsantrag

2 in englischer Sprachfassung.

16. Hilfsantrag 1a vom 13. November 2019

Dieser Hilfsantrag ist unzulassig. Es gelten die obigen Ausfuihrungen zu Hilfsantrag

2a in entsprechender Weise.

B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i.V.m. 8§ 709 ZPO.

C.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Mal3gabe der
Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zu-
gelassenen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundes-
republik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unter-
zeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elekt-

ronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
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elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erkla-
rung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Beru-
fungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen

Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftich beim Bundesge-
richtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) Ubertragen werden. Die Berufungsfrist be-
ginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens
aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkiindung. Die Frist ist nur ge-

wabhrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe Miller Jacobi Arnoldi Matter
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