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Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik  Deutschland erteilten europaischen Patents 1 956 806
(Streitpatent), das aus der europadischen Patentanmeldung EP 06 819 634.4
hervorgeht. Diese wurde am 20. November 2006 als internationale Anmeldung
PCT/EP2006/068684 — wunter Beanspruchung einer US-Prioritat vom
28. November 2005 angemeldet und in Form der PCT-Veroffentlichung
WO 2007/060147 Al (K3) veroffentlicht.

Das Streitpatent ist in Kraft. Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter
dem Aktenzeichen 60 2006 048 489.5 gefuhrt und tragt die Bezeichnung:

,Method and device for communication channel selection®
(auf Deutsch laut Streitpatentschrift:

.verfahren und Vorrichtung zur Kommunikationskanalauswahl®)

Es umfasst in der erteilten Fassung vierzehn Patentanspriiche, die mit der am

1. Mérz 2018 eingereichten Nichtigkeitsklage in vollem Umfang angegriffen sind.

Die angegriffenen unabhangigen Patentanspriiche 1 und 8 lauten nach der

Streitpatentschrift:



in der Verfahrenssprache:

auf Deutsch:

1. A methad for initiating a communication link from a
first communication terminal {10} to a second com-
munication terminal, comprising the steps of:

sensing inpul of letlers by a user in a standby
screen in the first communication terminal (10},
representing a title for the second communica-
tion terminal;

retrieving information associated with the title of
the second communication terminal;
presenting the retrieved information on adisplay
af the first cammunication terminal {10);
retrieving informaltion related to selectable com-
munication channels usable for communication
with the second communication terminal; and
presenting, on the display of the first communi-
cation terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable
communication channels, responsive to sens-
ing input of a fitle;

wherein once the user starts to type letters, the
different usable communication channels are
presented for selection.

Verfahren zum Initiieren einer Kommunikationsver-
bindung von einem ersten Kommunikationsendge-
rat(10) zu einem zweiten Kommunikationsendgerat,
umfassend die folgenden Schritte:

Detektieren einer Eingabe von Buchstaben
durch einen Benutzer in einer Standby-Anzeige
in dem ersten Kommunikationsendgerat (10),
welche einen Titel fur das zweite Kommunikati-
onsendgerat reprasentieren;

Abfragen van Information, die mit dem Titel des
zweiten Kommunikationsendgerats assoziiert
ist;

Darstellen der abgefragenen Information auf ei-
ner Anzeige des ersten Kommunikationsendge-
rats (10);

Abfragen von Information, die sich auf auswahl-
bare Kommunikationskanéle bezieht, die fir
Kommunikation mit dem zweiten Kommunikati-
onsendgerat verwendbar sind; und

Darstellen, auf der Anzeige des ersten Kommu-
nikationsendgerats (10), einer Mehrzahl von
auswahlbaren Punkten (152-157), die lediglich
die verwendbaren Kommunikationskanale re-
prasentieren, als Antwortauf ein Detektierender
Eingabe eines Titels;

wobei die verschiedenen verwendbaren Kom-
munikationskanale am Anfang der Eingabe von
Buchstaben durch den Benutzer zur Auswahl
dargestellt werden.

8. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a
transceiver device for transmitting signals over

a communication link;

a user interface including a display and an input
interface;

an input detection device (61) configured to
sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second com-
munication terminal;

a title memory;

8. Kommunikationsendgerat umfassend:

eine Kommunikationssteuervorrichtung (63)
umfassend eine Transceivervorrichtung zur
Ubertragung von Signalen tiber eine Kommuni-
kationsverbindung;

eine Benutzerschnittstelle umfassend eine An-
zeige und eine Eingabeschnittstelle;

eine Eingabedetektionsvorrichtung (61), die da-
zu ausgebildet ist, die Eingabe von Buchstaben
durch einen Benutzer in einer Standby-Anzeige
Zu detektieren, die einen Titel fr ein zweites
Kommunikationsendgerat reprasentieren;
einen Titelspeicher;

einen Datenabfragemechanismus (65), der da-
zu ausgebildet ist, Information abzufragen, die
mitdem Titel des zweiten Kommunikationsend-
geréts assoziiert ist und mit einer Anzeigesteu-
ervorrichtung (62) fur die Darstellung der abge-
fragenen Information auf der Anzeige verbun-
den ist; und




a data retrieving mechanism (65), configured to
retrieve information associated with the title of
the second communication terminal and con-
nected to a display control device (62) for pre-
senting the retrieved information on the display
and

the data retrieving mechanism (65) is configured
toretrieve information related to selectable com-

der Datenabfragemechanismus (65) dazu aus-
gebildetist, Information abzufragen, die sich auf
auswahlbare Kommunikationskanzle bezieht,
die fir das Kommuniziieren mit dem zweiten
Kommunikationsendgerat verwendbar sind;

dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeige-
steuervorrichtung (62) dazu ausgebildet ist, eine
Mehrzahl von auswahlbaren Punkten (152-157)

auf der Anzeige darzustellen, die lediglich die
verwendbaren Kommunikationskanile repra-
sentieren, die auf das Detektieren der Eingabe
des Titels ansprechbar sind; wobei die Anzei-
gesteuervorrichtung (62) dazu ausgebildet ist,
am Anfang der Eingabe von Buchstaben durch
den Benutzer die verschiedenen verwendbaren
Kommunikationskanale zur Auswahl darzustel-
len.

munication channels usable for communicating
with the second communication terminal;
charachterised in that the display control device
(62) is configured to present, on the display, a
plurality of selectable items (152-157) only rep-
resenting the usable communicaticn channels,
responsive to sensing of input of the title; where-
in once the user starts to type letters, the display
contral device (62) is configured to present the
different usable communication channels for se-
lection.

Die ebenfalls angegriffenen Patentanspriche 2 bis 7 und 9 bis 14 sind auf die
Patentanspriiche 1 bzw. 8 unmittelbar oder mittelbar riickbezogen. Wegen ihres

Wortlauts wird auf die Akte verwiesen.

Die Klagerinnen wenden zu dem Streitpatent ein, sein Gegenstand ginge tber den
Inhalt der européaischen Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinaus, und sind dariber hinaus der Ansicht, das Streitpatent sei mangels
Patentfahigkeit fur nichtig zu erklaren. Dies stitzen sie unter anderem auf die

Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klagervortrag):

Kurzzeichen Datum

K3 WO 2007/060147 Al 31. Mai 2007

K5 US 6 950 988 B1 (,Hawkins®) 27. September 2005

K8 US 2005/0171933 Al (,Stepanich®) 4. August 2005

K14 JP 2005-244468 A (,Babasaki®) 8. September 2005
K14a | englische Ubersetzung der K14




K16 EP 1 104 151 A2 (,Pirskanen®) 30. Mai 2001
K20a Kurzanleitung ,Getting Started“ 2003
Blackberry Wireless Handheld

Die Klagerinnen beantragen,

das Europdische Patent 1956806 mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang

fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen eine
der Fassungen des Streitpatents nach Hilfsantrag 1 aus dem
Schriftsatz vom 10. August 2018, Hilfsantrag 2 aus dem Schriftsatz
vom 26. November 2020, den Hilfsantragen 1A und 2A aus dem
Schriftsatz vom 7. Januar 2021 und den Hilfsantragen 3, 3A bis 3D
und 4, 4A bis 4D aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 richtet,

wobei die Hilfsantrage in der Reihenfolge ihrer Nummerierung 1,
1A, 2, 2A, 3, 3A bis 3D, 4 und 4A bis 4D und als geschlossene

Anspruchsatze gestellt werden.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und halt den
Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung oder wenigstens in einer der

verteidigten Fassungen fur schutzfahig.

Die jeweiligen unabhangigen Patentanspriche, vormals 1 und 8, nach den

Hilfsantragen, aufgefiihrt in der beantragten Reihenfolge, haben folgenden Inhalt



(jeweils mit unterstrichenen Hinzufiigungen und durchgestrichenen Auslassungen

gegenuber den entsprechenden Ansprichen in der erteilten Fassung nach

Hauptantrag):

Die Patentanspriche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom
10. August 2018 lauten:

1y

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title; wherein once the user starts to type letters, the different usable
communication channels are presented for selection; and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons.

8.7. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;



a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title; wherein once the user starts to type letters, the
display control device (62) is configured to present the different usable communication

channels for selection,_and wherein the display con;rgl geggg {62) is configured fo present
the plurality of selectable items (152-15

Die Patentanspriche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1A aus dem Schriftsatz vom

7. Januar 2021 lauten:

1.

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title; wherein once the user starts to type letters, the different usable
communication channels are presented for selection: and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wi

separate 1cons are designed to v isually indicate the communication chann ney

&.7. A communication terminal (10) comprising:



a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title; wherein once the user starts to type letters, the
display control device (62) is configured to present the different usable communication
channels for selection; and wherein the display control device (62) is configured to present

the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are

designed to visually indicate the communication channel they represent.

Die Patentanspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2 aus dem Schriftsatz vom
26. November 2020 lauten:

l.

8-6.

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title; wherein once the user starts to type letters, the different usable
communication channels are presented for selection; and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons: and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:

voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.

A communication terminal (10) comprising:



a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised 1n that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title; wherein once the user starts to type letters, the
display control device (62) is configured to present the different usable communication
channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable
items (152-157) as separate icons: and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:

voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Patentanspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2A aus dem Schriftsatz vom

7. Januar 2021 lauten:

1.

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving intormation related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title; wherein once the user starts to type letters, the different usable
communication channels are presented for selection; and



0.

-10 -

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the
separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent;

and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:

voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.

A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal,

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title; wherein once the user starts to type letters, the
display control device (62) is configured to present the different usable communication

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable
items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually

indicate the communication channel they represent; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:

voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Patentanspriiche 1 und 8 nach Hilfsantrag 3 aus dem Schriftsatz vom
9. Februar 2021 lauten:

1.

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;
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retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal; and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second
communication terminal starting with those letters the different usable communication

channels are-presented-for selection.

8. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;
a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal:

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to
present for the title of the second communication terminal starting with those letters the
different usable communication channels for selection.

Die Patentanspriche 1 und 7 nach Hilfsantrag 3A aus dem Schriftsatz vom
9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;
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retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second
communication terminal starting with those letters the different usable communication

channels are-presented-for selection; and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons.

8-7. A communication terminal (10) comprising:
a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to
present for the title of the second communication terminal starting with those letters the
different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable

items (152-157) as separate icons.
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Die Patentanspriche 1 und 7 nach Hilfsantrag 3B aus dem Schriftsatz vom
9. Februar 2021 lauten:

1.

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal,

presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second
communication terminal starting with those letters the different usable communication

channels are-presented-for selection; and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the
separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent.

&7. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to
present for the title of the second communication terminal starting with those letters the
different usable communication channels for selection; and
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wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable
items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually
indicate the communication channel they represent.

Die Patentanspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag 3C aus dem Schriftsatz vom
9. Februar 2021 lauten:

1.

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;

presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second
communication terminal starting with those letters the different usable communication
channels are-presented-for selection; and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:
voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.

8:6. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;



- 15 -

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to

present for the title of the second communication terminal starting with those letters the
different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of sclectable
items (152-157) as separate icons; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:
voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Patentanspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag 3D aus dem Schriftsatz vom
9. Februar 2021 lauten:

1.

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable tor
communication with the second communication terminal:-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second

communication terminal starting with those letters the different usable communication

channels are-presented-for selection; and

resenting the plurality of selectable items (152-157

as separate icons, wherein the
separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent;

and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:
voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.
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&.6. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to

present for the title of the second communication terminal starting with those letters the
different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable
items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually
indicate the communication channel they represent; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:
voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Patentanspriche 1 und 8 nach Hilfsantrag 4 aus dem Schriftsatz vom
9. Februar 2021 lauten:

I

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal; and
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presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of
the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title

of the second communication terminal presenting the different usable communication
channels are-presented-for selection.

A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for
titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title

of the second communication terminal the display control device (62) is configured to
present the different usable communication channels for selection.

Die Patentanspriche 1 und 7 nach Hilfsantrag 4A aus dem Schriftsatz vom
9. Februar 2021 lauten:

1.

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
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presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of

the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title
of the second communication terminal presenting the different usable communication

channels are-presented-for selection; and
presenting the p ectable items (152-157) as separate icons.

lurality of sel

8-7. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), contigured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for
titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title
of the second communication terminal the display control device (62) is configured to
present the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable
items (152-157) as separate icons.

Die Patentanspriche 1 und 7 nach Hilfsantrag 4B aus dem Schriftsatz vom
9. Februar 2021 lauten:
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1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of

the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title

of the second communication terminal presenting the different usable communication
channels are-presented-for selection; and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the
separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent.

&7. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for
titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title
of the second communication terminal the display control device (62) is configured to
present the different usable communication channels for selection; and




-20 -

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable
items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually

indicate the communication channel they represent.

Die Patentanspriuche 1 und 6 nach Hilfsantrag 4C aus dem Schriftsatz vom
9. Februar 2021 lauten:

1.

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of

the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title
of the second communication terminal presenting the different usable communication

channels are-presented-for selection; and

resenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:
voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.

£.6. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and
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the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for

titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title
of the second communication terminal the display control device (62) is configured to
present the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable
items (152-157) as separate icons; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:

voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Patentanspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag 4D aus dem Schriftsatz vom

9. Februar 2021 lauten:

1.

A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to
a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal
(10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10)

retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal;-and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of
the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title

of the second communication terminal presenting the different usable communication

channels are-presented-for selection; and

£:6. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;
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a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;

charachterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for
titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title
of the second communication terminal the display control device (62) is configured to
present the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable
items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually
indicate the communication channel they represent; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of:

voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Klagerinnen riigen Verspatung hinsichtlich der Hilfsantrage aus dem Schriftsatz

vom 9. Februar 2021, halten sowohl den Hauptantrag als auch die Hilfsantrage

bereits fur unzulassig hinsichtlich einer Erweiterung des Gegenstands der

Anmeldung und des Schutzbereichs der erteilten Fassung im Falle des

Hilfsantrags 4 und im Ubrigen jedenfalls fiir nicht patentfahig.

Der Senat hat am 16. Oktober 2020 einen Hinweis an die Parteien versandt und

hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges Vorbringen der

jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
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Entscheidungsgrinde

A.

Auf die zulassige Klage ist das Streitpatent fur nichtig zu erklaren, weil den
Gegenstéanden der Patentanspriche 1 und 8 nach Hauptantrag und den jeweiligen
unabhangigen Patentanspriichen nach allen Hilfsantrdgen der Nichtigkeitsgrund
der mangelnden Patentfahigkeit entgegensteht (Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob die Anspriiche nach Haupt- und
Hilfsantragen tber die urspringlich eingereichte Fassung hinausgehen und somit
auf einer unzulassigen Erweiterung beruhen (Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. ¢) EPU) oder den Schutzbereich des erteilten Patents
erweitern wirden (Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. d)
EPU).

Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung betrifit Kommunikationsendgeréte, die in der Lage sind,
verschiedene Kommunikationskanéle mit entfernten, durch eine Kommunikations-
adresse definierten Teilnehmern zu nutzen und ein Verfahren, eine derartige
Kommunikationsverbindung zu einem Teilnehmer zu initiieren. Die Erfindung
ermdogliche eine vorteilhafte Bedienung fir mehr oder weniger haufig genutzte
verschiedene Kommunikationsverbindungen mit bestimmten Teilnehmern wie

beispielsweise Sprachwahl und Textnachrichten (Absatz 0001).

Zum technischen Hintergrund ist in der Streitpatentschrift erlautert, dass frihere
Kommunikationsendgerate und -verfahren nur fir einen einzigen Typ von

Kommunikationskanalen bestimmt waren. So waren Mobiltelefone etwa nur zur
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Sprachtelefonie ausgebildet gewesen. Mobiltelefone der zweiten Generation waren
zudem zur Ubertragung kurzer Textnachrichten mittels SMS (Short Message
Service) eingerichtet gewesen. Spater sei der weiterentwickelte Ubertragungsdienst

MMS (Multimedia Messaging Service) hinzugekommen (Absatz 0002).

Das Streitpatent stellt fest, dass Mobiltelefone zum Prioritatszeitpunkt mit
derartigem Funktionsumfang gleichermal3en fir Sprachtelefonie wie zur
Ubertragung von Textnachrichten verwendet wirden, jedoch die Benutzer-
schnittstellen weiterhin in erster Linie zur Nutzung der Sprachtelefonie ausgebildet
seien. Wenn sich das Mobiltelefon in einem Standby-Modus befinde, bedurfe es
einiger Navigation, um eine Textnachricht zu initiieren. Wahrend bei Eingabe einer
Telefonnummer ein Anruf unmittelbar aufgebaut werden kdonne, musse fir das
Versenden einer Textnachricht erst der entsprechende Kommunikationskanal
ausgewahlt werden (Absatz 0003).

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, eine effizientere
Losung fur das Initieren eines Kommunikationsvorgangs mit einem
Kommunikationsgerat, das uber mehrere verschiedene Kommunikationskanéle

kommunizieren kann, bereitzustellen (Absatz 0005).

2. Als zustandigen Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der
Fachrichtung Nachrichtentechnik mit mehrj&hriger Erfahrung in der Konzeption von
Kommunikationsendgeréaten, der insbesondere die zum Prioritatszeitpunkt des
Streitpatents géangigen Benutzerschnittstellen und Bedienfunktionen der Ublichen
Kommunikationsendgerate wie Festnetz- und Mobiltelefone, PDAs (Personal Digital
Assistants) und PCs (Personal-Computer) kennt.

3. Die Aufgabe soll erfindungsgemald mit einem Verfahren sowie einem
Kommunikationsendgerat nach den einander nebengeordneten Patentanspriichen

1 und 8 geldst werden.
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4. In der Fassung des Hauptantrags konnen diese wie folgt gegliedert werden:

Anspruch 1

1. A method for initiating a communication link from a first
communication terminal (10) to a second communication
terminal, comprising the steps of:

1.1 sensing input of letters by a user in a standby screen in the first
communication terminal (10), representing a title for the second
communication terminal;

1.2 retrieving information associated with the title of the second
communication terminal;

1.3 presenting the retrieved information on a display of the first
communication terminal (10);

1.4 retrieving information related to selectable communication
channels usable for communication with the second
communication terminal; and

15 presenting, on the display of the first communication terminal
(10), a plurality of selectable items (152-157) only representing
the usable communication channels, responsive to sensing input
of a title;

1.5.1 wherein once the user starts to type letters, the different usable

communication channels are presented for selection.

Anspruch 8
8. A communication terminal (10) comprising:
8.1 a communication controller (63) including a transceiver device
for transmitting signals over a communication link;
8.2 a user interface including a display and an input interface;
8.3 an input detection device (61) configured to sense input of

letters by a user in a standby screen, representing a title for a

second communication terminal;
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8.4 a titte memory;
8.5 a data retrieving mechanism (65),
8.5.1 configured to retrieve information associated with the title of

the second communication terminal and connected to a
display control device (62) for presenting the retrieved
information on the display and

8.5.2 the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve
information related to selectable communication channels
usable for communicating with the second communication
terminal;

charachterised [sic!] in that

8.6 the display control device (62) is configured to present, on the
display, a plurality of selectable items (152-157) only
representing the usable communication channels, responsive
to sensing of input of the title;

8.6.1 wherein once the user starts to type letters, the display control
device (62) is configured to present the different usable

communication channels for selection.

5. Der vorstehend definierte zustandige Fachmann versteht die Gegenstande

dieser Anspriche sowie deren Merkmale und Begriffe wie folgt:

a) communication terminal

Ein Kommunikationsendgerat gemal3 Streitpatentschrift ist nicht auf mobile bzw.
portable und kabellose Geréte, wie die beispielhaft in der Figur 1 dargestellten
Mobiltelefone, Smartphones, Organizer, PDAs, fahrzeuggebundene Funkgerate
oder Laptops mit WLAN-Verbindung beschrankt, sondern umfasst auch stationare
und kabelgebundene Kommunikationsendgerate. Dabei ist das erste
Kommunikationsendgerat in der Lage, Uber mindestens zwei verschiedene Arten

von Kommunikationskanélen zu kommunizieren (Absatz 0015).



-27 -

b) address ... title

Der Fachmann versteht unter Titel (,title*) im Sinne des Streitpatents jede
Bezeichnung des zweiten Kommunikationsendgerats, welche diesem in eindeutiger
Weise zugeordnet ist, in einem sog. Titelspeicher abgespeichert werden kann,
beispielsweise dem Namen eines Kontakts bzw. einer Kontaktperson entspricht und
der insbesondere durch Eingabe von Buchstaben (,letters®) durch einen Benutzer
in dem ersten Kommunikationsendgerat auffindbar ist. Nach Uberzeugung des
Senats ist eine geeignete Ubersetzung von ,title* auch der Begriff ,Adresse®, der im
Folgenden synonym zu Titel verwendet wird. Der Fachmann liest mit, dass die
Kommunikation mit dem zu kontaktierenden Nutzer Uber eines von mehreren

unterschiedlichen zweiten Kommunikationsendgeréaten stattfinden kénnte.

c) standby screen

Allgemein wird unter einem Standby-Betrieb (stand-by mode, auch als idle mode
bezeichnet) der Zustand eines technischen Gerates verstanden, in dem die
eigentliche Nutzfunktion temporar deaktiviert ist, aber jederzeit und ohne
Vorbereitungen bzw. nennenswerte Wartezeit wieder aktiviert werden kann. Fur das
Halten dieses Zustands liegt in der Regel ein bestimmter, gegeniber dem
Normalbetrieb reduzierter Energieverbrauch vor. Bei einem Mobiltelefon versteht
der Fachmann daher unter dem Standby-Betrieb einen Zustand, bei dem das
Mobiltelefon zwar eingeschaltet und im Netzwerk registriert ist, der Nutzer jedoch
keine aktive Kommunikationsverbindung betreibt, also insbesondere weder
telefoniert noch eine andere Funktion des Mobiltelefons nutzt (Absatz 0003). Da in
diesem Betriebszustand das Mobiltelefon nur gelegentlich senden bzw. empfangen

muss, ist der Energieverbrauch im Vergleich zum Normalbetrieb erheblich reduziert.

Da dariber hinausgehend im Streitpatent keine positive Definition einer Standby-
Anzeige angegeben wird, erkennt der Fachmann, dass ein initialer Zustand des
Kommunikationsgerates gemeint ist, in dem direkt Eingaben getatigt und detektiert

werden konnen, ohne dass dafur zuvor ein Menu geo6ffnet werden muss;
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insbesondere soll weder ein Kontakt noch ein Kommunikationskanal ausgewahlt

sein.

d) selectable items; separate icons

Die Mehrzahl von auswahlbaren Punkten (,items (152-157)") auf der Anzeige des
ersten Kommunikationsendgerats reprasentieren die verwendbaren
Kommunikationskanale, vgl. insbesondere Figur 1. Dies erfolgt bei den
Ausfuhrungsbeispielen des Streitpatents als separate Textteile oder, bevorzugt und
bei den nebengeordneten Ansprichen nach den Hilfsantragen 1, 1A, 2, 2A, 3A bis
3D und 4A bis 4D beansprucht, als einzelne oder individuelle Icons bzw. Symbole
oder Piktogramme (Absatz 0019: ,individual icons”), die grafisch einen Bezug zu
den damit assoziierten Kommunikationskanalen herstellen. Als weitere alternative
Darstellung wird genannt, alle auswahlbaren Punkte in Klartext, beispielsweise in
Spalten, zu prasentieren (Absatz 0023). Die Hervorhebung der voreingestellten
oder ausgewahlten ,items* durch ,highlighten“, Einrahmen, VergréRern oder
alleinige Darstellung wird im Streitpatent beschrieben, jedoch nicht in den

Patentansprichen genannt.

e) communication channels

Im Ausfuhrungsbeispiel der Figur 1 sowie in Absatz 0023 werden, durch
auswahlbare ,items* reprasentiert, als Beispiele fur Kommunikationskanéale gezeigt:
Telefongesprache 152, Textnachrichten (SMS) 153, Videogesprache 154,
Sofortnachrichtendienste (instant messaging, IM) 155, E-Mail 156 und MMS
(Multimedia Messaging Service) 157.

Somit weicht das Streitpatent im Verstandnis des Begriffs ,Kommunikationskanal*
von der einschlagigen Fachsprache ab, wonach Kommunikationskanale die in
einem Kommunikationsstandard (z. B. GSM, UMTS, WLAN, Bluetooth, SMS, MMS)

jeweils definierten logischen und/oder physikalischen Kanéle sind.
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Ausgehend von dem vorstehend dargelegten Verstandnis des Begriffs
Kommunikationskanal liest der Fachmann die Aussagen ,selectable communication
channels" (Merkmal 1.4) sowie ,presenting, ... a plurality of selectable items (152-
157) only representing the usable communication channels* (Merkmal 1.5) als die
Dienste, die zur Kommunikation mit (wenigstens) einem zweiten
Kommunikationsendgerat (eines bestimmten Nutzers) ausgewahlt bzw. tatsachlich

genutzt werden konnen.

Weiter verwendet das Streitpatent auch den Terminus ,types of communication
channels” und fordert, dass das Kommunikationsendgerat in der Lage sein muss,
uber mindestens zwei verschiedene Arten (,types®) von Kommunikationskanalen zu

kommunizieren (Absatz 0015).

Gemal den erteilten Anspriichen 5 und 12 und den nebengeordneten Anspriichen
der Hilfsantrage 2, 2A, 3C, 3D, 4C und 4D sollen ,die verschiedenen
Kommunikationskanale zwei Typen der Gruppe: Sprachanruf, Videoanruf,
Textnachrichten, Bildnachrichten und E-Mail umfassen” und Absatz 0035 definiert:
Jdifferent types of communication channels are frequently used for communicating
from the same terminal, and a typical scenario is a mobile phone used for both voice
calls and for SMS and MMS.*

Nach Erkenntnis des Senats geht es dem Streitpatent darum, auch andere
Kommunikationsformen in Abgrenzung zum klassischen ,Telefonanruf‘ direkt zur
Auswahl anzuzeigen, die andernfalls vom Nutzer extra Uber jeweils spezifische
Applikationen (z. B. E-Mail-Client, SMS/MMS-Programm) gestartet werden
mussten. Dabei werden die Begriffe der ,verschiedenen Kommunikationskanale*®
und der ,verschiedenen Typen von Kommunikationskanalen“ weitestgehend
synonym verwendet werden, lediglich im Hinblick auf den Typ ,Textnachrichten®
(,text messaging”) erfolgt eine weitere Unterteilung in die spezifischen

Kommunikationskanale ,SMS* (,text message*) und ,IM" (,instant messaging").
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Somit sind beispielsweise zwei Telefonate (Sprachanrufe, voice calls) einmal tGber
das Festnetz und einmal Uber das Mobilfunknetz, weder als Nutzung von zwei
verschiedenen Typen von Kommunikationskandlen noch als zwei verschiedene
Kommunikationskanale im Sinne des Streitpatents zu betrachten. Im Falle von
Telefongesprachen einerseits und Textnachrichten wie beispielsweise SMS oder E-
Mail andererseits ist dagegen die Zugehorigkeit zu verschiedenen Typen von

Kommunikationskanalen offensichtlich.

f) once the user starts to type letters ... usable communication channels
are presented
Die Merkmale 1.5 und 1.5.1 bzw. 8.6 und 8.6.1 der erteilten Anspriiche 1 und 8

beschreiben

a) dass als Antwort auf die Eingabe eines Titels auf der Anzeige des ersten
Kommunikationsendgerats eine Mehrzahl von auswéhlbaren Punkten

dargestellt wird, die lediglich die verwendbaren ,usable”

Kommunikationskanale reprasentieren (Merkmale 1.5 und 8.6), und

b) diese bereits am Anfang der Eingabe von Buchstaben durch den

Benutzer zur Auswahl dargestellt werden sollen (Merkmale 1.5.1 und
8.6.1).

Das Merkmal b) ist dem Fachmann z. B. unter den Begriffen ,dynamische
Adressbuchsuche" oder ,inkrementelle Suche” bekannt. Dabei wird bereits nach
Eingabe des ersten Buchstabens oder der ersten Ziffer (evtl. auch Sonderzeichen)
einer Zeichenkette (Such-String) die Menge der mit diesen beginnenden Adressen
.herausgefiltert‘ und angezeigt. Mit Eingabe jedes weiteren Zeichens verringert sich
im Allgemeinen die Anzahl der dazu passenden Adressen, hier aus einem
Titelspeicher, bis nach vollstandiger Eingabe entweder immer noch mehrere
Eintrage, kein Eintrag oder im Idealfall ein einzelner Eintrag (eindeutig) gefunden
und angezeigt wird. Der Wortlaut der Merkmale 1.5.1 und 8.6.1 umfasst auch die

Verwendung einer Kurzwahltaste, mit der durch den Benutzer eine Nummer
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eingegeben wird und unmittelbar verschiedene Kommunikationskanale zur Auswahl
dargestellt werden. Eine andere Variante ist das automatische Ausfullen des
Eingabefelds, vergleichbar mit der zum Stand der Technik gehdérenden T9-Funktion
zur Texteingabe (Absatz 0033).

Gemall dem Merkmal a) sollen als Antwort auf diese Eingabe auf der Anzeige
auswahlbare Punkte (,selectable items") dargestellt werden, und zwar lediglich
diejenigen, welche die fur den ermittelten Titel verwendbaren ,usable”

Kommunikationskanale reprasentieren.

Durch den Rlckbezug im Merkmal 1.5.1 ,the different usable communication
channels* auf ,the usable communication channels” im Merkmal 1.5 im erteilten
Anspruch 1 (analog in den entsprechenden Merkmalen des korrespondierenden
erteilten Anspruchs 8 das Kommunikationsendgerat betreffend sowie den
nebengeordneten Verfahrens- und Vorrichtungsansprichen nach samtlichen
Hilfsantragen) werden die beiden Merkmale der "dynamischen Anzeige" (b)) und
der "verwendbaren Kommunikationskanale“ (a)) derartig miteinander verknupft,
dass die verschiedenen verwendbaren ,usable® Kommunikationskanale bereits
angezeigt werden und auswahlbar sind, sobald der Nutzer mit der Eingabe beginnt,

d. h. den ersten Buchstaben eingibt.

[I. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

Die Gegenstande der Anspriche 1 und 8 nach dem Hauptantrag sind

maoglicherweise unzuldssig erweitert, jedenfalls aber nicht patentfahig.

1. Unzulassige Erweiterung
Ob die Aufnahme der Merkmale 1.5.1 bzw. 8.6.1 gegenuber der urspriinglichen

Anspruchsfassung in Verbindung mit den Merkmalen 1.5 bzw. 8.6 tatsachlich
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jeweils zu einer Kombination fuhrt, die eindeutig aus der Anmeldung hervorgeht,
erscheint fraglich.

Denn ein Gegenstand, der eine Kombination dieser zwei Varianten offenbart — dass
als Antwort auf die Eingabe eine Mehrzahl von auswéhlbaren Punkten dargestellt
wird, die lediglich die verwendbaren Kommunikationskandale repréasentieren und
diese bereits am Anfang der Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer zur
Auswahl dargestellt werden — ist den Anmeldeunterlagen an keiner Stelle explizit zu

entnehmen.

Insoweit scheint der Hinweis der Klagerinnen zutreffend, durch die Kombination der
Merkmale 1.5 oder 8.6 (a)) mit den im Prifungsverfahren vor dem Européischen
Patentamt aufgenommenen Merkmalen 1.5.1 bzw. 8.6.1 (b)) der erteilten
Anspruche 1 und 8 (vgl. hierzu den vorstehenden Abschnitt I. 5. f) der Auslegung)
ginge der Gegenstand Uber den Inhalt der Anmeldung K3 (= WO 2007/060147 Al)

in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus.

Denn die Ursprungsoffenbarung beschreibt zum einen in einigen wenigen der
Vielzahl von Ausflhrungsbeispielen, dass, sobald der Nutzer mit der
Buchstabeneingabe beginnt (b)), ein fester, vorbestimmter Satz an
Kommunikationskanalen — namlich alle diejenigen Kommunikationskanéle, die das
Kommunikationsendgerat des Senders grundsatzlich nutzen kann, d. h. die im
Endgerat des Senders registriert sind (,all registered”), also fir die die
entsprechende Funktion auf dem Endgerat verflgbar ist — angezeigt und
auswahlbar (,selectable items*) gemacht wird (K3, Seite 12, Zeilen 14 bis 17 und
Seite 14, Zeilen 11 und 12).

Die Ursprungsoffenbarung beschreibt zum anderen in einigen wenigen der Vielzahl
von Ausfuhrungsbeispielen, dass als Antwort auf die Eingabe von Buchstaben auf

der Anzeige eine Mehrzahl von auswéahlbaren Punkten dargestellt wird, die lediglich
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die verwendbaren Kommunikationskanéle reprasentieren (K3, Seite 4, Zeilen 12 bis
16, Seite 7, Zeilen 9 bis 13 und Figur 4 i. V. m. Seite 17, Zeilen 8 bis 21).

Somit werden bei den Ausfihrungsbeispielen, bei denen bereits am Anfang der
Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer (b) Kommunikationskanéle zur
Auswahl dargestellt werden (,dynamische Suche"), alle reqistrierten (,all

registered”) Kommunikationskanale dargestellt. Bei den davon verschiedenen

Ausfuhrungsbeispielen, bei denen lediglich die verwendbaren Kommunikations-

kanéle repréasentiert werden (a)), geschieht dies entweder

e nach vollstandiger Eingabe des Titels (Seite 14, Zeile 12 und 13: ,the

selectable items are presented only after a full number has been typed.),

oder

e nachdem der gewulnschte (vollstandige) Titel aus dem Speicher der
Kontaktliste geholt wurde (Seite 13, Zeilen 9 und 10: ... by fetching the
number in a contact list stored in the terminal 10 using e.g. a navigation tool

141 of the input interface.”) bzw.

e Dbei Verwendung einer zur bekannten T9-Funktion vergleichbaren Funktion
zur automatischen Vervollstandigung (Seite 18, Zeilen 11 bis 14), oder

e die vollstandige Adresse/Titel mittels einer einprogrammierten
Kurzwahlnummer abgerufen wurde (Seite 17, Zeilen 24 bis 29: ,Fig. 5
illustrates another embodiment of the invention, in which a speed dial
function is programmed into the terminal ... to retrieve a communication
address stored in memory 66" und Seite 18, Zeilen 9 bis 11: ,The address
number may be ... a number linked to a communication address which can

be recognized as such by the terminal, such as a speed dial nhumber.”).

In jedem dieser Falle liegt dabei jeweils der vollstandige Titel vor, bevor die Anzeige

lediglich der verwendbaren Kommunikationskandale gestartet wird, und nicht bereits

am Anfang der Eingabe.
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Entgegen der Annahme der Beklagten gibt auch die Textstelle der K3, Seite 14,
Zeilen 11 und 12: ,In a preferred embodiment, the selectable items are presented
as soon as a first character is typed.”, keine Veranlassung zu einer anderen
Sichtweise, da auch diese Textstelle lediglich besagt, dass ,selectable items”, also
die auf dem ersten Kommunikationsendgerat zur Verfugung stehenden
Kommunikationskanale angezeigt werden, nicht jedoch ,usable communication
channels®, die zur Kommunikation mit einem bestimmten Nutzen bzw. dessen

wenigstens einem zweiten Kommunikationsendgeréat tatsachlich nutzbar sind.

Dies gilt auch, soweit die Beklagte darauf abstellt, beginnend ab Seite 14,
Zeilen 11 ff. der K3 seien verschiedene Varianten der Erfindung offenbart. Allen dort
genannten Ausfuhrungsformen sei gemein, dass sie auf der eingangs
beschriebenen Pramisse ,upon input of the address number* (Seite 14, Zeile 2)
beruhen. Die Ursprungsanmeldung stelle im Folgenden jeweils verschiedene
Ausfuhrungsformen nebeneinander. Nur insoweit sie sich technisch ausschléssen,
sei eine Kombination der Ausfuhrungsformen nicht offenbart. Soweit sich die
Variationen aber auf unterschiedliche Aspekte der Erfindung beztgen, offenbare die
Ursprungsanmeldung aus Sicht des Fachmanns unmittelbar und eindeutig auch die

Kombination dieser Variationsmoglichkeiten.

Dem steht namlich entgegen, dass der Fachmann eine Kombination der
Merkmale 1.5 und 1.5.1 den urspringlichen Unterlagen nicht enthommen bzw.
zumindest als nicht sinnvoll verworfen hat, da beim Beginn der Eingabe einer
Nummer, d. h. nur der ersten Ziffer — bei Adressbuchgréf3en, wie in der Praxis
Ublich, mit mehr als zehn Kontakten (entsprechend den Ziffern 0 bis 9)
— Mehrdeutigkeit herrscht, d. h. mehrere potentielle Kontakte mit verschiedenen,

und im Allgemeinen einer verschiedenen Anzahl von verwendbaren
Kommunikationskanalen vorliegen. Fir welchen Kontakt die verwendbaren

Kommunikationskanale zur Auswahl angezeigt werden, ist dann nicht definiert.
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Auch den Figuren 1 bis 5 zu den verschiedenen Ausfuhrungsbeispielen der K3 ist
eine Darstellung der fraglichen Merkmalskombination, insbesondere zur
Problematik der Mehrdeutigkeit, nicht zu entnehmen. Das Streitpatent tUberlasst
vielmehr die konkrete Implementierung der Darstellung bei einer Mehrdeutigkeit
dem Fachmann. Soweit die Beklagte meint, dass der Fachmann zur Lésung des
Problems, wie bei der aus dem Stand der Technik bekannten T9-Funktionalitat z. B.
eine vordefinierte Reihenfolge der Anzeige der Adressennummer bei
Mehrdeutigkeit implementieren wirde (z. B. alphabetische Reihenfolge, Haufigkeit

der Nutzung), ist dies jedenfalls nicht urspringlich offenbart.

Ob nach alledem die Aufnahme der Merkmale 1.5.1 bzw. 8.6.1 gegenuber der
ursprunglichen Anspruchsfassung in Verbindung mit den Merkmalen 1.5 bzw. 8.6
tatsachlich jeweils zu einer Kombination fuhrt, die Uber den Inhalt der
Patentanmeldung in ihrer urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht, oder der
Fachmann den ursprunglichen Unterlagen diese als zur Erfindung gehérend

entnommen hat, kann jedoch dahinstehen, da es darauf letztendlich nicht ankommt.

2. Fehlende Patentfahigkeit

Das Streitpatent nach dem Hauptantrag erweist sich als nicht patentfahig, da das
Verfahren zum Initiieren einer Kommunikationsverbindung des Anspruchs 1
gegenuber dem Stand der Technik gemanR der Druckschrift K8 , Stepanich” nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, sondern sich fur den Fachmann in
naheliegender Weise aus dieser ergibt (Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Nr. 1, Art. 52, 56 EPU).

2.1 Die Merkmale der Gegenstande der Patentanspriiche 1 und 8 in der erteilten
Fassung des Streitpatents werden dem Fachmann durch die Druckschrift K8

zumindest nahegelegt.

Die nach Erkenntnis des Senats den nachstliegenden Stand der Technik

wiedergebende vorveroffentlichte Druckschrift K8 befasst sich mit Mechanismen
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zum schnellen und leichten Auffinden von Kontakten durch Filterung und Suche
Uber alle in einem mobilen Computergeréat gespeicherten Kontakte basierend auf
der Eingabe eines Nutzers (Abstract sowie Absatze 0016 und 0018) und stimmt
damit mit der im Streitpatent genannten Aufgabe Uberein, eine effizientere Losung
fur das Initiileren eines Kommunikationsvorgangs mit einem Kommunikationsgerat
bereitzustellen, das Uber mehrere verschiedene Kommunikationskanale

kommunizieren kann, (Streitpatent, Absatz 0005).

Zum Hintergrund weist die Druckschrift K8 darauf hin, dass Kontaktlisten bekannter
Gerate wie PDAs und Mobiltelefone eine grof3e Anzahl an Kontakten mit
verschiedenen Informationen wie Name, geschaftliche Telefonnummer, private
Telefonnummer, Faxnummer, Mobilnummer, E-Mail-Adresse etc. umfassen
wuirden, wodurch das Auffinden von Kontakten in der Kontaktliste schwierig sein
kénne. Herkdmmliche Verfahren zum Kontaktieren einer Person wiuirden die
Kenntnis bestimmter Informationen des Kontakts wie z. B. deren Telefonnummer,
E-Mail-Adresse etc. und somit einen erhéhten Aufwand erfordern, um die
gewulnschten Kontaktdaten aufzufinden (Abséatze 0001 und 0002).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Druckschrift K8 die Aufgabe, ein System, ein
Verfahren und ein Computerprogrammprodukt vorzuschlagen, welches ohne
groBen Aufwand ein schnelles und einfaches Auffinden von Kontaktdaten
ermdglicht (Absatze 0004 und 0005).

Zur L6sung dieser Aufgabe schlagt die Druckschrift K8 ein Verfahren vor, welches
auf eine Sucheingabe eines Nutzers auf Kontaktdaten eines Geréts zugreift,
Informationen in jedem der Kontakteintrdge durchsucht, um diejenigen aufzufinden,
welche mit der Sucheingabe Ubereinstimmen, und die aufgefundenen
Kontakteintrage zur Auswahl und weiteren Verwendung per Anzeige bereitstellt
(Absatze 0006 und 0016).
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In Bezug auf das Verfahren des erteilten Anspruchs 1 nach der erteilten Fassung
des Streitpatents ist aus der Druckschrift K8, in den Worten dieses Anspruchs

ausgedruckt, Folgendes bekannt:

1 A method for initiating a communication link from a first
communication terminal to a second communication terminal,

comprising the steps of:

(Absatz 0001: “Personal information managers such as in PDAs
and cell phones”, Figur 1 und Absatz 0018: “Mobile computing

device 100" sowie Absatz 0022: “Mobile computing device 100
also includes a communications interface, such as wireless
interface layer 172, that performs the function of transmitting and
receiving wireless communications. The wireless interface layer

172 facilitates wireless connectivity between the mobile

computing device 100 and the outside world.”)

1.1 sensing input of letters by a user in a standby screen in the first
communication terminal, representing a title for the second

communication terminal;

(Bei dem durch die Figur 6 wiedergegebenen
Ausfuhrungsbeispiel wird die Eingabe von Buchstaben, welche
eine Adresse fir das zweite Kommunikationsendgeréat
reprasentieren vom System detektiert, Absatz 0028: “Input field
601 allows the user to enter numbers/characters to search for a
contact. According to embodiments of the invention, the user can
search for a contact using any identifying information within a
contact and then contact the resulting user using any of the

available communications methods available for that user. For

example, the user could contact an individual using a telephone
number, email address, instant messaging identification, SMS
message, and the like.”, Absatz 0032: “Display 600B illustrates
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the state after the user has entered an "E" in the input field 601B.
... single character search input.” sowie Figur 5 i. V. m. Absatz
0065: “block 510 where user input is obtained for finding a
contact.”.

Bei der Eingabemaske der in Figur 6A dargestellten Anzeige im
ersten Kommunikationsendgerat handelt es sich um eine

Standby-Anzeige im Sinne des Streitpatents, die am Beginn des

Initiierens einer Kommunikationsverbindung zur Aufnahme von
Eingaben bereitsteht, aber in der noch keine Eingabe erfolgt,
kein Kontakt gefunden und kein Kommunikationskanal
ausgewabhlt ist, Absatz 0031: “Display 600A is an initial state of a

display with no search input entered into the input field 601 A,

and with no contacts presented in the filtered output field 602A.")

retrieving information associated with the title of the second
communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first

communication terminal;

(Zur Adresse des zweiten Kommunikationsendgeréats werden
damit assoziierte Informationen abgerufen und auf der Anzeige
des ersten Kommunikationsendgerats dargestellt, Absatz 0028:

“Input field 601 allows the user to enter numbers/characters to

search for a contact. ... and then contact the resulting user using

any of the available communications methods available for that

user. For example, the user could contact an individual using a

telephone number, email address, instant messaqging

identification, SMS messaqge, and the like. The user could also

search for a contact based on a note included within the contact.”
und Absatz 0032: ,Display 600B illustrates the state after the
user has entered an "E" in the input field 601B. ... In response,
the filtered output field 602B” sowie Figur 5i. V. m. Absatz 0066:
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“Next, moving to block 520, the process obtains the contacts that

are appropriate based on the user's input. The contacts are
obtained by searching.” und Absatz 0069: “block 540 where the
results are displayed such that the user may review the

contacts.”)

retrieving information related to selectable communication
channels usable for communication with the second

communication terminal; and

(Dabei werden auch Informationen abgerufenen, die sich auf die
auswahlbaren Kommunikationskanéale beziehen, welche fur eine
Kommunikation mit dem zweiten Kommunikationsendgerat
verwendbar sind, Absatz 0028: “... and then contact the resulting

user using any of the available communications methods

available for that user. For example, the user could contact an

individual using a telephone number, email address, instant

messaging identification, SMS message, and the like.”)

presenting, on the display of the first communication terminal, a
plurality of selectable items only representing the usable

communication channels, responsive to sensing input of a title;

(Auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgerats wird
— als Antwort auf ein Detektieren der Eingabe eines Buchstabens
(in Figur 6 exemplarisch der Eingabe des Buchstabens ,E®)
— eine Mehrzahl von auswahlbaren Elementen (,Filtered Output
Field 602B*) dargestellt. Diese reprasentieren lediglich
verwendbare Kommunikationskanéle, und zwar zu jedem zum
eingegebenen Buchstaben ,E” gefundenen Kontakt nur einen
verwendbaren  Kommunikationskanal: den  E-Mail-Kanal
.Mariae@earthlink.com“ im ersten Fall zum Kontakt ,Eldridge,
Maria“ und jeweils einen Telefonkanal zum Arbeitsanschluss
»(455) 665-0403 (w)“ und privaten Anschluss ,,(425) 555-4321 h*
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von zwei anderen abgerufenen Kontakten ,Ernest, Doug" bzw.

.Fudd, EImer”.
600B
16038
Input Field 601B "\ E |'N
_ Eldridge, Maria E-Mail 2
Merise@earihlinkeomy<—— | 1. Kommunikationskanal
Fiitel'ed Ernes{. Doug
Output Field 6028 (455)6650403(W) €<— ———
Fudd, Elmer — |2. Kommunikationskanal
(425) 5554321 hé“/’//

Figur 6B der Druckschrift K8/Stepanich mit Ergdnzungen durch den Senat

Nicht wiedergegeben werden auf der Anzeige des
Ausfuhrungsbeispiels der Figur 6 zu jedem der abgerufenen
Kontakte die, im Sinne von ,alle*, verwendbaren
Kommunikationskanale, sondern nur jeweils einer, der aus nicht
naher bestimmten Griinden als Voreinstellung gewéhlte Kanal
(Absatz 0023: ,default communication method”)

1.5.1™ wherein once the user starts to type letters, the different usable

communication channels are presented for selection.

(Das durch die Figur 6 und die zugehdrige Beschreibung
erlauterte Ausfuhrungsbeispiel der Druckschrift K8 zeigt den
ersten Schritt einer dem Fachmann wohlbekannten sog.
dynamischen, inkrementellen Suche oder Vorschlagssuche, bei
der zu der jeweiligen Eingabe passende verschiedene
verwendbare Kommunikationskanale bereits am Anfang der
Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer zur Auswahl
dargestellt werden. Insbesondere Figur 6B (siehe Abbildung
oben zu Merkmal 1.5) i. V. m. den zugehdrigen Textstellen zeigt,

dass sobald der Benutzer mit der Eingabe des Buchstabens ,E*
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beginnt, die verschiedenen verwendbaren Kommunikations-
kanale angezeigt werden: der E-Mail-Kanal
~.Mariae@earthlink.com* einerseits und die Telefonkanéle ,,(455)
665-0403 (w)“ und ,(425) 555-4321 h* andererseits und zur
Auswahl dem Benutzer angeboten werden, Absatze 0029, 0030
und 0032: ,The filtered output field 602 represents a unified area
in which contacts found in response to the input are presented to
the user., ,.... the items in the filtered output field 602 in order to
select that contact.”, ,In response, the filtered output field 602B
then presents three contacts corresponding to the single

character search input.” i. V. m. Absatz 0023: ,The user could

then press a button to contact the corresponding contact using

the default communication method, or the user may navigate

through the contact and select the desired form of

communication to be used with the contact.”)

Somit verbleibt als Unterschied zu dem Verfahren des erteilten Anspruchs 1 des
Streitpatents lediglich, dass auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgeréats
nicht jeweils alle zu den Adressen/Titeln des zweiten Kommunikationsendgerats,
den Kontakten, mdglichen verschiedenen verwendbaren Kommunikationskanale
zur Auswahl dargestellt werden, sondern nur jeweils ein als Voreinstellung
gewahlter Kanal (Absatz 0023: ,default communication method”), wodurch die

Merkmale 1.5 und 1.5.1 nicht vollstandig in der Druckschrift K8 offenbart sind.

2.2 Das Verfahren des erteilen Patentanspruchs 1 mag daher gegentber dem
Stand der Technik nach Druckschrift K8 zwar als neu gelten, es beruht jedoch nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Bei dem in der Druckschrift K8 durch die Figur 6 und die zugehdérige Beschreibung
offenbarten Ausfiihrungsbeispiel wird zu jedem, als Antwort auf das Detektieren der

Eingabe, abgerufenen Kontakt fir ein zweites Kommunikationsendgerat nur ein
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verwendbarer Kommunikationskanal, der ,default-Kanal, unmittelbar nach dem
Schritt des Abfragens auf der Anzeige dargestellt; weitere Kommunikationskanéle
konnen mittels einer Navigationssteuerung 134 selektiert werden (Absatz 0023:
.,Navigation controls 134 assist the user in navigating through various entries and
options that may be illustrated on display 128. ... using the default communication
method, or the user may navigate through the contact and select the desired form

of communication to be used with the contact.”).

Der zustandige Fachmann, der sich zum Ziel gesetzt hat, ein Verfahren zum
schnellen und einfachen Auffinden und Zugreifen auf einen Kontakt beim Initiieren
einer Kommunikationsverbindung mit reduziertem Benutzeraufwand bereitzustellen
(Abstract und Absatze 0001 bis 0004), hat daher eine Veranlassung, ausgehend
von der Druckschrift K8, auch fir den Fall, dass nicht der voreingestellte
Kommunikationskanal zu einem angezeigten Kontakt, sondern ein anderer
verwendbarer Kommunikationskanal gewinscht ist, das |Initieren einer

Kommunikationsverbindung einfacher und schneller zu gestalten.

Es ist fur ihn daher naheliegend — entsprechende Systemressourcen wie eine
genlugend grof3e Anzeige bzw. ausreichend verfigbaren Platz auf der Anzeige
vorausgesetzt — nicht nur den voreingestellten Kommunikationskanal, sondern
jeweils alle zu einem Kontakt verwendbaren Kommunikationskandle auf der
Anzeige darzustellen und dem Benutzer mit den Ublichen Mitteln — insbesondere
wie auch bei der Auswahl der Kontakte (vgl. Figur 2B, ,navigation controls 134%)

— zur Auswabhl zu prasentieren.

Dass es sich bei einer derartigen Modifikation zum Prioritdtszeitpunkt des
Streitpatents um eine fachibliche Maflinahme handelt, die der Fachmann im
Rahmen routinemalRigen Handelns ergreift, ist beispielsweise durch die

vorveroffentlichte Druckschrift K5/Hawkins belegt.
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Inhalt der Druckschrift K5 ist das Abrufen von Verzeichniseintragen und iterativen
Filtertechniken bei Verzeichnissen mit Mehrfachkontext (Spalte 1, Zeilen 14 bis 16)
bei Mobiltelefonen und dergleichen Kommunikationsendgeraten zum Initiieren einer
Kommunikationsverbindung (Figur 1, Spalte 1, Zeilen 21 bis 23 und Spalte 6, Zeilen
12 bis 15).

Dabei werden bereits am Anfang der Eingabe einer Adresse durch einen Benutzer
in einer Standby-Anzeige auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgerats
alle zum Initiieren einer Kommunikationsverbindung zu wenigstens einem zweiten
Kommunikationsendgerdt  eines angezeigten Kontakts  verwendbaren
Kommunikationskanale zur Auswahl dargestellt, vgl. z. B. Figur 8B i.V. m.
Spalte 16, Zeile 48 bis Spalte 17, Zeile 21.

(o]
—
[w]

EX.aii -

7
/‘ Biff Henderson 6/04

650-230-5457 W
601/ 408-788-1576 H

408-742-1247 M

601 \
N— Birch, John
601~ 650-788-5457 W
N Bush, CJ. 502
- ‘r-—/
b .
T 503

\605
Figur 8B der Druckschrift K5

Auch das aus der Druckschrift K8 bekannte Kommunikationsendgerét entwickelt
der Fachmann solchen Vorbildern folgend weiter, sodass sich das Verfahren gemaf
erteiltem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag unter Berticksichtigung des Wissens
und Koénnens des Fachmanns in naheliegender Weise aus der Kenntnis der
Druckschrift K8 ergibt.
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2.3 Den gegen dieses Verstandnis erhobenen Bedenken der Beklagten vermag
der Senat nicht zu folgen.

Der Einwand der Beklagten, der Fachmann hatte keine Veranlassung, die
technische Lehre der Druckschrift K8 zu &ndern, da zum Prioritatszeitpunkt noch
keine grolRen Displays Ublich gewesen waren, greift nicht. Zum einen offenbart, wie
oben dargestellt, die vorveroffentlichte Druckschrift K5 ausreichend grofe
Anzeigen, um sowohl die Kontakte als auch alle zugehdrigen verwendbaren
Kommunikationskanale anzuzeigen, zum anderen werden in den Druckschriften K5
und K8 auch PDAs (Personal Digital Assistant) bzw. Laptops als
Kommunikationsendgerate genannt (K5, Spalte 1, Zeilen 21 bis 23 bzw. K8,
Absatz 0001) und auch das Streitpatent selbst schliel3t ausdrticklich Laptops und
andere stationdre und kabelgebundene Kommunikationsendgeréte ein, die
zweifelsfrei ein genigend grol3es Display besitzen (Absatz 0015).

Auch der weitere Einwand der Beklagten, es gabe keinen Anlass fir den Fachmann,
von der Losung der Druckschrift K8 abzuweichen und bereits bei dem laufenden
Filtervorgang fur die jeweiligen Kontakte die jeweils verwendbaren
Kommunikationskanale anzuzeigen, da die vorherige Festlegung eines
individuellen Standardkommunikationskanals zur Effizienz der Filterfunktionalitat
der Druckschrift K8 beitragen wirde, kann nicht tberzeugen. Denn die Darstellung
der verwendbaren Kommunikationskanale findet in jedem Schritt des iterativen
Suchvorgangs nach der Filterung statt; die bei der Filterung ermittelten
Kommunikationskanale liegen  beispielsweise  beim oben erlauterten
Ausfuihrungsbeispiel der Figur 6 intern bereits vor, auch wenn sie nicht angezeigt
werden. Denn sonst ware ein optionales Navigieren durch die
Kommunikationskanale und eine Auswahl wie in Absatz 0023 beschrieben nicht
maoglich: ,The user could then press a button to contact the corresponding contact
using the default communication method, or the user may navigate through the
contact and select the desired form of communication to be used with the contact.”.
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2.4  Die vorstehenden Ausfiihrungen zur Patentfahigkeit gelten entsprechend
auch fur den nebengeordneten Patentanspruch 8 des zu dem Verfahren des
Anspruchs 1 korrespondierenden Kommunikationsendgeréts. Auch die weiteren
Patentanspriiche des Hauptantrags bedurfen keiner weiteren, isolierten Prifung,
weil die Beklagte den Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und
das Streitpatent nur in der Reihenfolge des Hauptantrags und der Hilfsantrage
jeweils als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016
— X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 — Datengenerator).

[ll.  Zum Hilfsantrag 1

In der Fassung nach Hilfsantrag 1 kann die Beklagte das Streitpatent nicht
erfolgreich verteidigen, weil sowohl das danach beanspruchte Verfahren als auch
das beanspruchte Kommunikationsendgerat der nebengeordneten unabhangigen
Anspriche ungeachtet der von den Klagerinnen bestrittene Zulassigkeit, die daher
dahinstehen kann, ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit gegentiber dem
Stand der Technik beruhen (Art. 52, 56 EPU).

1. Die nebengeordneten Patentanspriche 1 und 7 gemal Hilfsantrag 1 vom
10. August 2018 unterscheiden sich von den erteilten Ansprichen 1 und 8 im
Wesentlichen dadurch, dass an das Ende dieser Anspriche die folgenden

Merkmale angefligt sind:

1.5.2 and presenting the plurality of selectable items (152-157) as

separate icons.

7.6.2 and wherein the display control device (62) is configured to
present the plurality of selectable items (152-157) as separate

icons.
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1.1 Die Anweisungen in den zusatzlichen Merkmalen 1.5.2 und 7.6.2 der
Anspriiche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1 gehen in zulassiger Weise auf die

urspringliche Offenbarung bzw. die erteilte Fassung zuriick:

1.5.2 urspriinglicher Anspruch 4 bzw. erteilter Anspruch 4;

7.6.2 urspringlicher Anspruch 26 bzw. erteilter Anspruch 13.

2. Fehlende Patentfahigkeit

Zu den gegenuber den Ansprichen 1 und 8 nach Hauptantrag unverénderten
Merkmalen wird auf die vorstehenden Ausfiihrungen zum Hauptantrag verwiesen,
die hier in gleicher Weise gelten. Auch die hinzugefligten Merkmale begriinden die
Patentfahigkeit nicht. Die Gegenstande der Anspruche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1
ergeben sich unter Beriicksichtigung des Wissens und Konnens des Fachmanns in
naheliegender Weise bereits aus der Kenntnis der Druckschrift K8, zumindest aber

aus einer Zusammenschau mit einer der Druckschriften K14, K16 oder K20a.

Abgesehen von der Frage, ob die Mehrzahl von auswahlbaren Punkten als
separate Symbole (,icons") zu prasentieren im Vergleich zu einer Darstellung als
textuelle Auswahlpunkte einen nicht-technischen Aspekt der Wiedergabe von
Informationen als solche im Sinne von Art. 52 (2) d) EPU darstellen und deswegen
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht zu bertcksichtigen waren (vgl.
BGH, Urteil vom 14. Januar 2020 — X ZR 144/17 Rn. 24 bis 26 — Rotierendes Mend;
BGH, Urteil vom 26. Februar 2015 — X ZR 37/13 —, BPatGE 54, 304 Rn. 32 bis 35
— Bildstrom; BGH, Urteil vom 25. August 2015 — X ZR 110/13 Rn. 18 — Entsperrbild),
sind diese zuséatzlichen Merkmale auf jeden Fall als fachiibliche Ausgestaltungen
zu werten, die der Fachmann bei dem Entwurf von Bedienoberflachen von
Kommunikationsendgeraten regelmafig ergreift und auch im Verfahren
befindlichen Stand der Technik mehrfach nachzuweisen sind, vgl. Druckschrift
Kl4a/Babasaki, Figur 3i. V. m. den zugehdorigen Textstellen in den Abséatzen 0040
bis 0043: ,a first icon 62 ... a sixth icon 72", Druckschrift K16/Pirskanen,
insbesondere Figur 3A und Absatz 0073: ,Each application has a separate icon and
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optional number, the latter allowing the user to use a short cut to select a particular
application.” sowie Druckschrift K20a, Abbildungen auf der vorletzten und letzten

Seite: ,Messages”, ,Phone“.

Phone button

Notification LED
76 Speaker

i
QU 45) 12:28 g . i
zli GIG ' M g | AppIICGtIOnS ::‘;d;e:ad‘ 5 Trackwheel
"] Takeshi % P i
[~ | 0900002xxxx | 4 LI —
Xxxxxx@emeb m lome screen scape button
g | NEE=
64 Book |Messages| Calendar
Cramm™) ' ' 0 \/, Back key
B2~ it [If_jl 66 G% =k Forward key
Phone E-mail | Register/Edit Colls Setﬁngs Services Number keys Backspace key
68-] m ﬁi’ @ 79 = Alt key Enter key
C-mail |, GPS Confirm sty Left Shift key Symbol key
i Space k Power button,
Moo ] Remfder Hot links  Notes pace key e
7’0 0pt|0n S Back Microphone Right Shift key

Figur 3 der Druckschrift K14a/Babaski, Figur 3A der Druckschrift K16/Pirskanen und
Abbildung der vorletzten Seite der Druckschrift K20a

IV. Zum Hilfsantrag 1A

Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1A kann die Beklagte das Streitpatent nicht
erfolgreich verteidigen, weil die danach beanspruchten Gegenstande der
nebengeordneten unabhangigen Anspriiche ungeachtet der von den Klagerinnen
bestrittene Zulassigkeit, die daher dahinstehen kann, auf jeden Fall ebenfalls nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit gegenltber dem Stand der Technik beruhen (Art.
52, 56 EPU).

Es gelten die diesbeziiglichen Ausfihrungen zum Hilfsantrag 1 entsprechend: Die
Gegensténde der Anspriche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1A ergeben sich ebenfalls
unter Bericksichtigung des Wissens und Koénnens des Fachmanns in
naheliegender Weise bereits aus der Kenntnis der Druckschrift K8 zumindest aber
aus einer Zusammenschau mit einer der Druckschriften K14, K16 oder K20a.
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1. Die nebengeordneten unabhangigen Anspriche 1 und 7 gemal
Hilfsantrag 1A vom 7. Januar 2021 unterscheiden sich von den Ansprichen 1 und
7 gemal Hilfsantrag 1 dadurch, dass an das Ende dieser Anspriiche jeweils das

folgende Merkmal angefugt ist:

1.5.2.1/7.6.2.1 wherein the separate icons are designed to visually

indicate the communication channel they represent.

Die Anweisungen in den zuséatzlichen Merkmalen 1.5.2.1 und 7.6.2.1 der Ansprtiche
1 und 7 nach Hilfsantrag 1A gehen in zulassiger Weise auf die Beschreibung,
Seite 14, Zeilen 7 und 8 der urspringlichen Offenbarung bzw. Absatz 0023,
Spalte 7, Zeilen 6 bis 9 der Streitpatentschrift zuriick.

2. Die von der Beklagten zur Verdeutlichung der Abgrenzung des Begriffs der
Icons gegenuber textlichen Darstellungen und Buchstaben ergénzten Merkmale
fugen der fachiblichen Definition von Icons keine neuen Informationen hinzu und
fuhren zu keiner weiteren Einschrankung gegenuber den Merkmalen 1.5.2 und 7.6.2
gemald Hilfsantrag 1. Denn der Fachmann versteht unter Icons kleine Bilder,
Symbole oder Piktogramme, die einen Bezug zu den damit verknUpften
Anwendungen bzw. Programmen haben und deshalb bei Kommunikations-
endgeraten grafisch so gestaltet sind, dass sie den Kommunikationskanal, den sie
darstellen, visuell anzeigen d. h. kennzeichnen oder andeuten (vgl. Abschnitt
A.l. 5.d)).

V. Zum Hilfsantrag 2

Ob die Anspriche 1 und 6 des Hilfsantrags 2 zulassig sind, insbesondere ob sie
gegenuber der Ursprungsoffenbarung eine unzulassige Erweiterung enthalten,
kann dahingestellt bleiben, denn die Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 2

beruht gegentiber der Druckschrift K8 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Auch die Gegenstande der Anspriiche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2 ergeben sich unter
Bertcksichtigung des Wissens und Kdnnens des Fachmanns in naheliegender
Weise bereits aus der Kenntnis der Druckschrift K8 zumindest aber aus einer

Zusammenschau mit einer der Druckschriften K14, K16 oder K20a.

1. Die nebengeordneten unabhangigen Anspriche 1 und 6 gemal
Hilfsantrag 2 vom 26. November 2020 unterscheiden sich von den Anspriichen 1
und 7 gemaR Hilfsantrag 1 dadurch, dass an das Ende dieser Anspriiche jeweils

das folgende Merkmal angeflgt ist:

1.5.3/6.6.3 and wherein the different communication channels include
any two types within the group of: voice call, video call,

text messaging, picture messaging and email.

Die Anweisungen in den zuséatzlichen Merkmalen 1.5.3 und 6.6.3 der Anspriche 1
und 6 nach Hilfsantrag 2 gehen in zulassiger Weise auf die Anspriche 12 und 34
der ursprunglichen Offenbarung bzw. die Anspriiche 5 und 12 der erteilten Fassung

zuruck.

2. Fehlende Patentfahigkeit

Zu den gegenuber den Ansprichen 1 und 7 nach Hilfsantrag 1 unver&nderten
Merkmalen wird auf die vorstehenden Ausfuhrungen zu diesen verwiesen, die fur
die entsprechenden Merkmale der Ansprtiche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2 in gleicher

Weise gelten.

2.1 Zum Merkmal 1.5.3

Bei dem Verfahren zum Initiieren einer Kommunikationsverbindung von einem
ersten zu einem zweiten Kommunikationsendgerat nach Druckschrift K8 werden auf
der Anzeige des ersten Kommunikationsendgeréts — als Antwort auf ein Detektieren
der Eingabe einer Adressennummer — eine Mehrzahl von auswéhlbaren Elementen

dargestellt (,Filtered Output Field 602B*). Diese reprasentieren lediglich
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verwendbare Kommunikationskanéle, wobei die verschiedenen
Kommunikationskanale zwei beliebige Typen aus der Gruppe von: Sprachanruf,
Videoanruf, Textnachrichten, Bildnachrichten und E-Mail umfassen, namlich den E-
Mail-Kanal ,Mariae@earthlink.com® im ersten Fall zum Kontakt ,Eldridge, Maria“
und jeweils einen Telefonkanal (,voice call“) zum Arbeitsanschluss ,(455) 665-0403
(W)* und privaten Anschluss ,(425) 555-4321 h" zu zwei anderen abgerufenen

Kontakten ,Ernest, Doug“ bzw. ,Fudd, EImer*.

600B
603B
Input Field 6018 "\ | E |V
B Eldridge, Maria E-Mail £
| WEise@earhlinkeom <— | 1. Kommunikationskanal
Filtered Emest, Doug
Output Field 6028 (455)665-0403 (W) <— | oice Call &
Fudd, Eimer — |2. Kommunikationskanal
(425) 5554321 h&”"/

Figur 6B der Druckschrift K8/Stepanich mit Ergénzungen durch den Senat

2.2 Zum Merkmal 6.6.3

Die vorstehenden Ausflhrungen zur Patentfahigkeit gelten entsprechend auch fir
den nebengeordneten Anspruch 6, des zu dem Verfahren des Anspruchs 1
korrespondierenden Kommunikationsendgerats, in den das zum Merkmal 1.5.3

wortgleiche Merkmal 6.6.3 aufgenommen wurde.

VI. Zum Hilfsantrag 2A

Auch hier kann dahingestellt bleiben, ob die dem Hilfsantrag 2A zugrundeliegenden
Anderungen gegeniiber der Ursprungsoffenbarung eine unzulassige Erweiterung
darstellen, denn auch mit diesen zusatzlichen Merkmalen beruht die Fassung des
Streitpatents nach Hilfsantrag 2A gegeniber der Druckschrift K8 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit.
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Denn die Gegenstande der Anspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2A ergeben sich
unter Bericksichtigung des Wissens und Koénnens des Fachmanns in
naheliegender Weise bereits aus der Kenntnis der Druckschrift K8 zumindest aber

aus einer Zusammenschau mit einer der Druckschriften K14, K16 oder K20a.

1. Die nebengeordneten unabhangigen Anspriche 1 und 6 gemal
Hilfsantrag 2A vom 7. Januar 2021 unterscheiden sich von den Ansprichen 1 und
6 gemal Hilfsantrag 2 dadurch, dass an die Merkmale 1.5.2 bzw. 6.6.2 jeweils das

folgende Merkmal angefugt ist:

1.5.2.1/6.6.2.1 wherein the separate icons are designed to visually

indicate the communication channel they represent;

2. Da diese gegenuber dem Hilfsantrag 2 erganzten Merkmale mit den
zusatzlichen Merkmalen 1.5.2.1 und 7.6.2.1 des Hilfsantrags 1A identisch sind und
keine synergetischen Effekte mit den Merkmalen des Hilfsantrags 2 erkennbar sind,

kann inhaltlich auf die Ausfuhrungen zum Hilfsantrags 1A verwiesen werden.

VII. Zum Hilfsantrag 3

1. Die erstmals mit Schriftsatz vom 9. Februar 2021 eingereichten
Hilfsantrdge 3 und 4 sowie 3A bis 3D und 4A bis 4D, waren trotz Rige der
Klagerinnen nicht als verspatet gemal 8 83 Abs. 4 Satz 1 PatG zuruckzuweisen,

weil die Voraussetzungen hierfur nicht vorliegen.

§ 83 PatG mit den in das Nichtigkeitsverfahren eingefiihrten Praklusionsregeln sieht
grundsatzlich die Mdglichkeit vor, verspatetes Vorbringen zuriickzuweisen und bei
der Entscheidung unbericksichtigt zulassen. Voraussetzung hierfur ist nach § 83
Abs. 4 PatG, dass das Vorbringen unter Versdumung der nach § 83 Abs. 2 PatG
gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei die Verspatung nicht genitgend
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entschuldigt und die Beriicksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des
Termins zur mundlichen Verhandlung erfordert hatte. Hierfur ist es demnach stets
erforderlich, dass dieser Vortrag tatsachliche oder rechtliche Fragen aufkommen
lasst, die in der mundlichen Verhandlung nicht oder nur mit unverhaltnismaligem
Aufwand zu klaren sind. Kann das an sich verspéatete Vorbringen dagegen noch
ohne Weiteres in die mindliche Verhandlung einbezogen werden, ohne dass es zu
einer Verfahrensverzégerung kommt, liegen die Voraussetzungen fir eine

Zuriickweisung nach 8 83 Abs. 4 PatG nicht vor.

So liegt der Fall hier, weil die Berlcksichtigung der Hilfsantrage 3 und 4 sowie 3A
bis 3D und 4A bis 4D, zu denen die Parteien verhandelt haben, zu keiner
Verzogerung des Rechtsstreits fuhrt. Bei Einreichung dieser Hilfsantrage mit
Schriftsatz  vom 9. Februar 2021, dem dann verlegten urspringlichen
Verhandlungstermin, waren zwar die Fristen aus dem am 16. Oktober 2020
versandten gerichtlichen Hinweis, spatestens am 7. Januar 2021 bereits
abgelaufen. Die Zeit von knapp zwei Monaten bis zur mtndlichen Verhandlung am
7. April 2021 haben die Klagerinnen zur Stellungnahme mit ihrem Schriftsatz vom
24. Marz 2021 genutzt und sich zudem in der mundlichen Verhandlung zu den
Hilfsantragen eingelassen. Eine weitere Gelegenheit und Frist zur Stellungnahme
bendtigten die Klagerinnen schon nach ihren eigenen Ausfihrungen nicht. Und
auch der Senat sieht die mit und zu den Hilfsantragen aufgeworfenen Fragen als
ausreichend erdrtert. Das Vorbringen konnte deshalb in der mindlichen
Verhandlung umfassend diskutiert werden. Eine Vertagung war weder erforderlich

noch geboten.

Nachdem bereits die objektiven Voraussetzungen fiir die Annahme verspateten
Vorbringens, das eine Vertagung erforderlich macht, nicht erfillt sind, kam es auf
die Frage, ob die Beklagte die spate Einreichung der Hilfsantrage zu vertreten hat,

nicht mehr an.
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2. Es kann dahingestellt bleiben, ob eine beschrankte Verteidigung des
Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrag 3 schon mangels Zulassigkeit der
Anderungen gegeniiber der Ursprungsoffenbarung, insbesondere aufgrund einer
Zwischenverallgemeinerung ausscheidet, denn auch dieser Fassung des
Streitpatents steht jedenfalls der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit

entgegen.

Sowohl das Verfahren gemall Patentanspruch 1 als auch das
Kommunikationsendgerat gemald Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 3 ergeben
sich unter Bericksichtigung des Wissens und Konnens des Fachmanns in

naheliegender Weise aus der Kenntnis der Druckschrift K8.

2.1. Die nebengeordneten unabhéngigen Anspriche 1 und 8 gemal
Hilfsantrag 3 vom 9. Februar 2021 unterscheiden sich von den erteilten
Ansprichen 1 und 8 dadurch, dass deren Merkmale 1.5.1 und 8.6.1
folgendermal3en verandert gefasst sind (mit unterstrichenen Hinzufigungen und

durchgestrichener Auslassung):

1.5.1' wherein once the user starts to type letters, presenting for the

title of the second communication terminal starting with those

letters the different usable communication channels are

presented for selection.

8.6.1° wherein once the user starts to type letters, the display control

device (62) is configured to present for the title of the second

communication terminal starting with those letters the different

communication channels for selection.

2.2 Die Anweisungen in den zuséatzlichen Merkmalen 1.5.1" und 8.6.1" der
Anspriiche 1 und 8 nach Hilfsantrag 3 gehen in zulassiger Weise auf die
Beschreibung, Seite 18, Zeilen 12 bis 16, Seite 14, Zeilen 22 bis 24 und Seite 17,
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Zeilen 17 bis 21 der urspringlichen Offenbarung bzw. Absatz 0033, Zeilen 18 bis
22, Absatz 0023, Spalte 7, Zeilen 29 bis 32 und Absatz 0030, Zeilen 37 bis 43 der

Streitpatentschrift zurtck.

2.3  Mitden Merkmalen 1.5.1" und 8.6.1" verbindet der Fachmann nicht mehr als
er schon bei den Merkmalen 1.5.1 und 8.6.1 der erteilten Anspriiche 1 und 8 mitliest:
Sobald der Benutzer beginnt, Buchstaben einzugeben, werden fur die
Kommunikationsadresse des zweiten Kommunikationsterminals, die mit diesen
Buchstaben beginnt, die verschiedenen verwendbaren Kommunikationskandale zur
Auswahl angeboten. Es gelten daher die im Zusammenhang mit diesen Merkmalen
1.5.1 und 8.6.1 der Gegenstande der Patentanspriiche 1 und 8 nach Hauptantrag
getatigten Ausfihrungen in Abschnitt A. Il. 2. in gleicher Weise.

VIIl. Zum Hilfsantrag 4

Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 4 kann die Beklagte das Streitpatent nicht
erfolgreich verteidigen, weil die damit beanspruchten Gegenstdnde ungeachtet der
von den Klagerinnen bestrittenen Zulassigkeit und der geltend gemachten
Schutzbereichserweiterung (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. c), d) EPU), die daher dahinstehen kénnen, auf jeden Fall ebenfalls nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit gegeniber dem Stand der Technik beruhen
(Art. 52, 56 EPU).

Dabei war der erstmals mit Schriftsatz vom 9. Februar 2021 eingereichte
Hilfsantrag 4 — wie oben unter Ziffer VII. 1. bereits ausgefuhrt — nicht als verspatet
gemal § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG zurtickzuweisen, weil die Voraussetzungen hierfur

nicht vorliegen.

Sowohl das Verfahren gemall Patentanspruch 1 als auch das

Kommunikationsendgerat gemald Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 4 ergeben
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sich unter Bericksichtigung des Wissens und Kodnnens des Fachmanns in
naheliegender Weise aus der Kenntnis der Druckschrift K8.

1. Die nebengeordneten Anspriche 1 und 8 gemaRl Hilfsantrag 4 vom
9. Februar 2021 unterscheiden sich von den erteilten Ansprtichen 1 und 8 dadurch,
dass deren Merkmale 1.5.1 und 8.6.1 folgendermafen veréndert gefasst sind (mit

unterstrichenen Hinzufligungen und durchgestrichener Auslassung):

1.5.1' wherein once the user starts to type letters, checking for titles

stored in the title memory of the first communication terminal

starting with those letters and upon recognition of the title of the

second communication terminal presenting the different usable
communication channels are-presented for selection.

8.6.1' wherein once the user starts to type letters, the terminal software

is configured to check for titles stored in the title memory starting

with those letters and upon recognition of the title of the second

communication terminal the display control device (62) is

configured to present the different communication channels for

selection.

1.1 Die Anweisungen in den zusatzlichen Merkmalen 1.5.1" und 8.6.1" der
Anspriiche 1 und 8 nach Hilfsantrag 4 gehen in zulassiger Weise auf die
Beschreibung, Seite 18, Zeilen 12 bis 16, Seite 14, Zeilen 22 bis 24 und Seite 17,
Zeilen 17 bis 21 der urspriinglichen Offenbarung bzw. Absatz 0033, Zeilen 18 bis
22, Absatz 0023, Spalte 7, Zeilen 29 bis 32 und Absatz 0030, Zeilen 37 bis 43 der
Streitpatentschrift zurtck.

1.2  Die Anderungen in den Anspriichen 1 und 8 nach Hilfsantrag 4 erweitern den

Schutzbereich des Patents nicht.
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Anders als die erteilte Fassung betrifft die Fassung des Patents nach Hilfsantrag 4
mit den nebengeordneten Ansprichen 1 und 8 nur noch Verfahren zum Initiieren
einer Kommunikationsverbindung bzw. Kommunikationsendgerate, bei denen eine
Prifung der eingegebenen Buchstaben auf damit beginnende Adressen/Titel

stattfindet, die im Adressenspeicher des ersten Kommunikationsendgerats

gespeichert sind. Dies stellt gegentber der erteilten Fassung eine Beschrankung
und nicht wie die Klagerinnen meinen eine Schutzbereichserweiterung im Sinne

einer Schutzbereichsverschiebung (Aliud) dar.

2. Bei der Formulierung der Merkmale 1.5.1° und 8.6.1" handelt es sich
gegenuber den entsprechenden Merkmalen der erteilten Anspriiche 1 und 8 im
Wesentlichen lediglich um Konkretisierungen von Anweisungen, die der Fachmann

bei diesen ohnehin mit seinem Fachwissen ergénzt.

Gemal den Merkmalen 1.5.1 und 8.6.1 der Anspriche 1 und 10 nach Hauptantrag
werden die verschiedenen verwendbaren Kommunikationskanale am Anfang der
Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer von der Anzeigesteuervorrichtung zur
Auswahl dargestellt.

Die Merkmale 1.5.1" und 8.6.1" der Anspriiche 1 und 8 nach Hilfsantrag 4 ergénzen

dazu lediglich, dass durch die Terminalsoftware eine Uberpriifung auf

Kommunikationsadressen, die mit diesen Buchstaben beginnen, im

Adressenspeicher des ersten Kommunikationsendgeréats stattfindet.

Dem zustdndigen Fachmann war jedoch ohnedies klar, dass zur Anzeige von
verwendbaren Kommunikationskanédlen zu einer Adresse erst diese Adresse
gefunden werden muss. Dazu muss Uberpruft werden, ob zu den eingegebenen
Buchstaben passende Adressen existieren. Diese Uberpriifung kann nur gegeniiber
den in einem Adressenspeicher des ersten Kommunikationsendgerats

gespeicherten Daten erfolgen. Dass diese Uberprifung durch eine geeignete
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Software des Kommunikationsendgerats durchgefihrt wird, ist fur den Fachmann
selbstverstandlich.

Trotz der zusatzlichen expliziten Nennung des Adressenspeichers und der
Terminalsoftware sind die Gegenstande der nebengeordneten Anspriiche nach
Hilfsantrag 4 aus fachméannischer Sicht inhaltlich im Wesentlichen nicht anders zu
bewerten als die des Hauptantrags, welche durch die technische Lehre der

Druckschrift K8 nahegelegt werden.

Denn auch in der Druckschrift K8 findet, sobald der Benutzer beginnt Buchstaben
einzugeben, eine Uberpriifung auf Adressen/Titel, die mit diesen Buchstaben
beginnen und im Adressenspeicher des ersten Kommunikationsendgerates
gespeichert sind, statt, und bei Erkennung der Adresse des zweiten
Kommunikationsendgerates werden verschiedene verwendbare Kommunikations-
kandle zur Auswahl prasentiert, vgl. dazu die zum Hauptantrag genannten
Offenbarungsstellen. Dass die Adressen im Adressenspeicher des ersten
Kommunikationsendgerates gespeichert sind, ist rein fachublich und wird in der
Druckschrift K8 bereits in der Beschreibungseinleitung und im Abstract beschrieben
(Absatz 0001: ,Personal information managers such as in PDAs and cell phones
typically maintain lists of contacts. These contact lists store information about each

contact including items, such as: name, job title, company name, business number,
home number, fax number, mobile number, email addresses, web pages, and the
like.“, Abstract: ,The present invention provides a method and system for finding

and accessing a contact quickly and easily by filtering and searching through all of

the contacts stored in the device based on user input.®, vgl. dazu auch die Figur 1

und darin die Bezugszeichen 162 und 168 i. V. m. Absatz 0019: ,non-volatile
storage 168 within memory 162, Figur 3: ,Databases 310 ... Database A ... C* und
Anspruch 18: ,a data store arranged to store contacts*). Dabei wird die Uberprifung
durch geeignet eingerichtete Programme auf dem Betriebssystem des

Kommunikationsendgerats, d. h. mittels Terminalsoftware durchgefuhrt, vgl.
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Absatz 0019: ,One or more application programs 166 are loaded into memory 162

and run on the operating system 164.”.

IX. Zu den Hilfsantragen 3A, 3B, 3C, 3D und 4A, 4B, 4C, 4D

Auch in der Fassung nach den — wie oben bereits ausgefiihrt als nicht verspatet
zuzulassenden — Hilfsantrdgen 3A, 3B, 3C, 3D und 4A, 4B, 4C, 4D kann die
Beklagte das Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen, weil die damit beanspruchten
Gegenstéande nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit gegenliiber dem Stand der
Technik beruhen.

Denn in den zueinander nebengeordneten Verfahrensanspriichen 1 und in den
Vorrichtungsanspriuchen 7 bzw. 6 gemafd den Hilfsantragen 3A, 3B, 3C und 3D
werden lediglich die Einschrankungen der Hilfsantrage 1, 1A, 2 und 2A mit denen
des Hilfsantrags 3 und gemal den Hilfsantragen 4A, 4B, 4C und 4D die
Einschrankungen der Hilfsantrage 1, 1A, 2 und 2A mit denen des Hilfsantrags 4
kombiniert, ohne dass sich dabei eine Uber die kombinatorische hinausgehende
synergetische erfinderische Wirkung ergeben wirde. Diesen steht daher ebenfalls

der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit entgegen.

C. Nebenentscheidungen

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

Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 ZPO.
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D.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftich beim
Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als
elektronisches Dokument nach Mal3gabe der Verordnung tber den elektronischen
Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht
(BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130) in die elektronische
Poststelle des  Bundesgerichtshofes  (www.bundesgerichtshof.de/erv.html)
Ubertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in
vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von
funf Monaten nach der Verkindung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung
vor Fristablauf eingeht.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaltin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
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 Erklarung
enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der
Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des
angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Friehe Werner Mdaller Matter Dr. Haupt
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