BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am

6 Ni 57/19 (EP
(EP) 3. Dezember 2021

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europaische Patent 2 129 181
(DE 60 2008 017 325)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 3. Dezember 2021 durch die Richterin Werner M. A. als Vorsit-
zende, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck, die Richterin Dipl.-Phys. Univ.
Zimmerer, den Richter Dipl.-Ing. Altvater und den Richter Dr. Sdchtig

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 2 129 181 wird mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der angegriffenen Patentan-
spriiche 3 bis 6 teilweise fur nichtig erklart, soweit es tber folgende Fassung

hinausgeht:
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-2

A mobile station apparatus (200) in a mobile communication system in which
said mobile station apparatus (200) transmits, to a base station apparatus (100),
uplink data using a physical uplink shared channel assigned by an uplink data

transmission permission signal,
said mobile station apparatus (200) characterized by comprising:

means for receiving (206-209) a radio resource control signal including a
transmission instruction of reception quality information from said base station
apparatus (100);

means for receiving (206-209) said uplink data transmission permission signal

from said base station apparatus (100);

means for periodically transmitting (201-205, 210) first reception quality
information using a physical uplink control channel to said base station
apparatus (100) according to said transmission instruction of reception quality
information included in said radio resource control signal;

means for transmitting (201-205, 210) second reception quality information
using said physical uplink shared channel to said base station apparatus (100) in
case that a transmission instruction of reception quality information is included

in said uplink data transmission permission signal; and

means for transmitting (201-205, 210), at a slot which said base station

apparatus (100) set by said radio resource control signal for said mobile station

apparatus (200) so as to periodically transmit said first reception quality

information using said physical uplink control channel, said first reception

guality information simultaneously with said uplink data using said physical

uplink shared channel instead of said physical uplink control channel to said

base station apparatus (100) in case that said physical uplink shared channel is
assigned by said uplink data transmission permission signal which does not
include said transmission instruction of reception quality information in

transmitting said first reception quality information.
The mobile station apparatus (200) according to claim 3,

wherein said first reception quality information transmitted using said physical
uplink shared channel has a form in which said first reception quality

information is transmitted using said physical uplink control channel.
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A communication method of a mobile station apparatus (200) in a mobile
communication system in which said mobile station apparatus (200) transmits,
to a base station apparatus (100), uplink data using a physical uplink shared

channel assigned by an uplink data transmission permission signal,

said communication method characterized by comprising the steps of:

receiving a radio resource control signal including a transmission instruction of

reception quality information from said base station apparatus (100);

receiving said uplink data transmission permission signal from said base station

apparatus (100);

transmitting first reception quality information using a physical uplink control
channel periodically to said base station apparatus (100) according to said

transmission instruction of reception quality information included in said radio

resource control signal;

transmitting second reception quality information using said physical uplink
shared channel to said base station apparatus (100) in case that a transmission
instruction of reception quality information is included In said uplink data

transmission permission signal; and

transmitting, at a slot which said base station apparatus (100) set by said radio

resource control signal for said mobile station apparatus (200) so as to

periodically transmit said first reception quality information using said physical

uplink control channel, said first reception quality information simultaneously

with said uplink data using said physical uplink shared channel instead of said

physical uplink control channel to said base station apparatus (100) in case that

said physical uplink shared channel is assigned by said uplink data transmission
permission signal which does not include said transmission instruction of

reception quality information in transmitting said first reception quality

information.
The communication method according to claim 5,
wherein said first reception quality information transmitted using said physical

uplink shared channel has a form in which said first reception quality

information is transmitted using said physical uplink control channel.



Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klagerin ein Drittel und die

Beklagte zwei Drittel zu tragen.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 % des jeweils

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der Bundes-

republik Deutschland erteilten europdischen Patents 2 129 181 (Streitpatent). Es

handelt sich bei dem Streitpatent um eine Teilanmeldung aus der am 6. Juni 2008

angemeldeten europaischen Stammanmeldung 08 765 266.5, die als EP 2 124 459

am 8. Februar 2012 erteilt wurde. Das Streitpatent beansprucht den gleichen Zeit-

rang wie die Stammanmeldung mit der Prioritdt der japanischen Anmeldung
JP 2007152560 vom 8. Juni 2007. Der Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents

ist am 18. Juli 2012 verdffentlicht.

Das Streitpatent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzei-
chen 60 2008 017 325.9 gefuhrt. Es tragt die Bezeichnung

.Mobile communication system, base station apparatus and

mobile station apparatus*

(auf Deutsch laut Streitpatentschrift:

~,Mobiles Kommunikationssystem, Basisstationsvorrichtung

und Mobilstationsvorrichtung®)

und umfasst in der erteilten Fassung sechs Patentanspriche, die die Klagerin im

Umfang der erteilten Patentanspriiche 3 bis 6 angreift.

Die angegriffenen, erteilten unabhangigen Patentanspriiche 3 und 5 lauten:

in der Verfahrenssprache:

auf Deutsch

3. A mobile station apparatus (200) in a mobile com-
munication system in which said mobile station ap-
paratus (200) transmits, to a base station apparatus
(100), uplink data using a physical uplink shared
channel assigned by an uplink data transmission
permission signal,
said mobile station apparatus (200) characterized
by comprising:

Mobil-Stations-Vorrichtung (200) in einem mobilen
Kommunikationssystem, bei welchem die Mobil-
Stations-Vorrichtung (200) an eine Basis-Stations-
Vorrichtung (100) unter Verwendung eines gemein-
samen physikalischen Uplink-Kanals, welcher durch
ein Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal be-
stimmt wurde, Uplink-Daten Ubertragt,




means for receiving (206-209) a radio resource
control signal including a transmission instruc-
tion of reception quality information from said
base station apparatus (100);

means for receiving (206-209) said uplink data
transmission permission signal from said base
station apparatus (100);

means for periodically transmitting (201-205,
210) first reception quality information using a
physical uplink control channel to said base sta-

tion apparatus (100) according to said transmis-
sion instruction of reception quality information
included in said radio resource control signal;
means for transmitting (201-205, 210) second
reception quality information using said physical
uplink shared channel to said base station ap-
paratus (100) in case that a transmission instruc-
tion of reception quality information is included
in said uplink data transmission permission sig-
nal: and

means for transmitting (201-205, 210) said first

reception quality information using said physical
uplink shared channel to said base station ap-
paratus (100) in case that said physical uplink
shared channel is assigned by said uplink data
transmission permission signal which does not
include said transmission instruction of recep-
tion quality information in transmitting said first
reception quality information.

wobei die Mobil-Stations-Vorrichtung (200) da-
durch gekennzeichnet ist, dass sie aufweist:

eine Einrichtung (206-209) zum Empfangen ei-
nes Funkressourcen-Steuersignals mit einer
Ubertragungsinstruktion einer Empfangsquali-
tatsinformation von der Basis-Stations-Vorrich-
tung (100),

eine Einrichtung (206-209) zum Empfangen des
Uplink- Daten- Ubertragungs- Erlaubnissignals
von der Basis-Stations-Vorrichtung (100),

eine Einrichtung (201-205, 210) zum periodi-
schen Ubertragen einer ersten Empfangsquali-
tatsinformation an die Basis-Stations-Vorrich-
tung (100) unter Verwendung eines physikali-
schen Uplink-Steuerkanals gemar der Ubertra-
gungsinstruktion einer Empfangsqualitatsinfor-
mation, welche im Funkressourcen-Steuersi-
gnal enthalten ist,

eine Einrichtung (201-205, 210) zum Ubertra-
gen einer zweiten Empfangsqualittsinformati-
on an die Basis-Stations-Vorrichtung (100) un-
ter Verwendung eines gemeinsamen physikali-
schen Uplink-Kanals, falls eine Ubertragungs-
instruktion einer Empfangsqualitatsinformation
im Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal
enthalten ist, und

eine Einrichtung (201-205, 210) zum Ubertra-
gen der ersten Empfangsqualitdtsinformation
an die Basis-Stations-Vorrichtung (100) unter
Verwendung des gemeinsamen physikalischen
Uplink-Kanals, falls der gemeinsame physikali-
sche Uplink-Kanal bestimmt ist durch das
Uplink- Daten- Ubertragungs- Erlaubnissignal,
welches die Ubertragungsinstruktion einer
Empfangsqualitatsinformation beim Ubertragen
der ersten Empfangsqualitatsinformation nicht
enthalt.

A communication method of a mobile station appa-
ratus (200) in a mobile communication system in
which said mobile station apparatus (200) transmits,
to a base station apparatus (100), uplink data using
a physical uplink shared channel assigned by an up-
link data transmission permission signal,

said communication method characterized by com-
prising the steps of:

receiving a radio resource control signal includ-
ing a transmission instruction of reception qual-
ity information from said base station apparatus
(100);

receiving said uplink data transmission permis-
sion signal from said base station apparatus
(100);

Kommunikationsverfahren einer Mobil-Stations-
Vorrichtung (200) in einem mobilen Kommunikati-
onssystem, bei welchem die Mobil-Stations-Vorrich-
tung (200) an eine Basis-Stations-Vorrichtung (100)
unter Verwendung eines gemeinsamen physikali-
schen Uplink-Kanals, welcher durch ein Uplink-Da-
ten-Ubertragungs-Erlaubnissignal bestimmt wurde,
Uplink-Daten Ubertragt,
wobei das Kommunikationsverfahren dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass es die Schritte aufweist:
Empfangen eines Funkressourcen-Steuersi-
gnals mit einer Ubertragungsinstruktion einer
Empfangsqualitdtsinformation von der Basis-
Stations-Vorrichtung (100),




transmitting first reception quality information
using a physical uplink control channel periodi-
cally to said base station apparatus (100) ac-
cording to said transmission instruction of recep-
tion quality information included in said radio re-
source control signal;

transmitting second reception quality informa-
tion using said physical uplink shared channel

to said base station apparatus (100) in case that
a transmission instruction of reception quality in-
formation is included in said uplink data trans-
mission permission signal; and

transmitting said first reception quality informa-
tion using said physical uplink shared channel
to said base station apparatus (100) in case that
said physical uplink shared channel is assigned
by said uplink data transmission permission sig-
nal which does not include said transmission in-
struction of reception quality information in
transmitting said first reception quality informa-
tion.

Empfangen des Uplink-Daten-Ubertragungs-
Erlaubnissignals von der Basis-Stations-Vor-
richtung (100),

periodisches Ubertragen einer ersten Emp-
fangsqualitatsinformation an die Basis-Stati-
ons-Vorrichtung (100) unter Verwendung eines
physikalischen Uplink-Steuerkanals gemal} der
Ubertragungsinstruktion einer Empfangsquali-
tatsinformation, welche im Funkressourcen-
Steuersignal enthalten ist,

Ubertragen einer zweiten Empfangsqualitétsin-
formation an die Basis-Stations-Vorrichtung
(100) unter Verwendung des gemeinsamen
physikalischen Uplink-Kanals, falls eine Uber-
tragungsinstruktion einer Empfangsqualitatsin-
formation im Uplink-Daten-Ubertragungs-Er-
laubnissignal enthalten ist, und

Ubertragen der ersten Empfangsqualitatsinfor-
mation an die Basis-Stations-Vorrichtung (100)
unter Verwendung des gemeinsamen physika-
lischen Uplink-Kanals, falls der gemeinsame
physikalische Uplink-Kanal bestimmt ist durch
das Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissi-
gnal, welches die Ubertragungsinstruktion einer
Empfangsqualitatsinformation beim Ubertragen
der ersten Empfangsqualitatsinformation nicht
enthalt.

Die von der Klagerin ebenfalls angegriffenen Patentanspriiche 4 und 6 sind auf Pa-

tentanspriche 3 bzw. 5 unmittelbar riickbezogen.

Die Klagerin ist der Auffassung, dass das aus einer Teilanmeldung entstandene
Streitpatent fUr nichtig zu erklaren sei, weil sein Gegenstand Uber den Inhalt der
Stammanmeldung (EP 2 124 459 Al) in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgehe. Ferner fehle dem Gegenstand des Streitpatents die Patentfahigkeit; er

sei weder neu noch beruhe er auf erfinderischer Tatigkeit.

Auf die von der Beklagten mit Schriftsatz vom 4. Februar 2021 eingereichten Hilfs-
antrdge 1 bis 7 hat die Klagerin nach dem gerichtlichen Hinweis des Senats vom
11. Oktober 2021 mit Schriftsatz vom 4. November 2021 erklart, sich im Weiteren
nicht gegen die Hilfsantrage 2 bis 7 zu wenden. Nachdem die Beklagte mit Schrift-

satz vom 4. November 2021 zunachst weitere Hilfsantrage 1* und 2* eingereicht hat,
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hat sie Hilfsantrag 2* mit Schriftsatz vom 26. November noch einmal korrigiert. Die
Klagerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2021 erklart, sich auch ge-

gen diesen korrigierten Hilfsantrag 2* nicht zu wenden.

Die Klagerin hat zunachst beantragt,

das europaische Patent 2 129 181 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentan-

spruche 3 bis 6 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte hat sodann beantragt,
die Klage abzuweisen.

hilfsweise die Klage abzuweisen,
soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach
e Hilfsantrag 1' aus dem Schriftsatz vom 4. November 2021
e Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom 6. Juli 2020,
e Hilfsantrag 2' aus dem Schriftsatz vom 26. November 2021 und
e den Hilfsantrdgen 2 bis 7 aus dem Schriftsatz vom 4. Februar 2021
richtet,

wobei die Anspruchssatze nach allen Hilfsantragen ausschlie3lich die Pa-
tentanspriiche 3 bis 6 enthalten sollen und die Patentansprtiche 1 und 2 her-
ausgenommen sind und die Hilfsantrage in der Reihenfolge 1, 1, 2° und 2 bis
7 gepruft werden sollen und alle mit den ausschlief3lich enthaltenen Patentan-

spruchen 3 bis 6 als geschlossene Anspruchssétze gestellt sind.

Die Klagerin hat daraufhin beantragt,

das europdische Patent 2 129 181 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland

e im Umfang der Patentanspriiche 3 bis 6 in der erteilten

Fassung,
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e in der Fassung nach Hilfsantrag 1‘ aus dem Schriftsatz
vom 4. November 2021 und
e in der Fassung nach Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz
vom 6. Juli 2020
fur nichtig zu erklaren, soweit es tber die Fassung nach Hilfsantrag 2
aus dem Schriftsatz vom 26. November 2021 bzw. nach den Hilfsan-

tragen 2 bis 7 aus dem Schriftsatz vom 4. Februar 2021 hinausgeht.

Der unabhéngige Patentanspruch 3 lautet in der Fassung des Hilfsantrags 1' aus
dem Schriftsatz vom 4. November 2021:

3. A mobile station apparatus (200) in a mobile communication system in which
said mobile station apparatus (200) transmits, to a base station apparatus (100),
uplink data using a physical uplink shared channel assigned by an uplink data

transmission permission signal,
said mobile station apparatus (200) characterized by comprising:

means for receiving (206-209) a radio resource control signal including a
transmission instruction of reception quality information from said base station

apparatus (100);

means for receiving (206-209) said uplink data transmission permission signal

from said base station apparatus (100);

means for periodically transmitting (201-205, 210) first reception quality
information using a physical uplink control channel to said base station
apparatus (100) according to said transmission instruction of reception quality

information included in said radio resource control signal;

means for transmitting (201-205, 210) second reception quality information
using said physical uplink shared channel to said base station apparatus (100) in
case that a transmission instruction of reception quality information is included

in said uplink data transmission permission signal; and
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means for transmitting (201-205, 210) said first reception quality information

simultaneously with said uplink data using said physical uplink shared channel to

said base station apparatus (100) in case that said physical uplink shared channel
is assigned by said uplink data transmission permission signal which does not
include said transmission instruction of reception quality information in

transmitting said first reception quality information.

Der unabhangige Patentanspruch 5 gemalf Hilfsantrag 1‘ ist in gleicher Weise ge-

andert wie Anspruch 3.

Der unabhéngige Patentanspruch 3 lautet in der Fassung des Hilfsantrags 1 aus
dem Schriftsatz vom 6. Juli 2020:

3. A mobile station apparatus (200) in a mobile communication system in which
said mobile station apparatus (200) transmits, to a base station apparatus (100),
uplink data using a physical uplink shared channel assigned by an uplink data

transmission permission signal,

said mobile station apparatus (200) characterized by comprising:

means for receiving (206-209) a radio resource control signal including a
transmission instruction of reception quality information from said base station
apparatus (100);

means for receiving (206-209) said uplink data transmission permission signal

from said base station apparatus (100);

means for periodically transmitting (201-205, 210) first reception quality
information using a physical uplink control channel to said base station
apparatus (100) according to said transmission instruction of reception quality

information included in said radio resource control signal;

means for transmitting (201-205, 210) second reception quality information

simultaneously with said uplink data using said physical uplink shared channel to

said base station apparatus (100) in case that a transmission instruction of
reception quality information is included in said uplink data transmission

permission signal; and
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means for transmitting (201-205, 210) said first reception quality information
simultaneously with said uplink data using said physical uplink shared channel to
said base station apparatus (100) in case that said physical uplink shared channel
is assigned by said uplink data transmission permission signal which does not
include said transmission instruction of reception quality information in

transmitting said first reception quality information.

Der unabhangige Patentanspruch 5 gemaf Hilfsantrag 1 ist in gleicher Weise ge-

andert wie Anspruch 3.

Wegen des Wortlauts des Hilfsantrags 2' aus dem Schriftsatz vom 26. Novem-
ber 2021 wird auf den Urteilstenor Bezug genommen. Wegen des Wortlauts der

Anspriche nach den weiteren Hilfsantragen wird auf die Akte verwiesen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und halt das Streitpatent
in der erteilten Fassung nicht flr unzulassig erweitert und den Gegenstand des
Streitpatents in der erteilten Fassung, jedenfalls in der Fassung eines der Hilfsan-

trage, fur schutzfahig.

Die Klagerin halt auch den Gegenstand des Streitpatents nach den Hilfsantragen 1'
und 1 gegeniuber dem Inhalt der Stammanmeldung (EP 2 124 459 Al) fUr unzulas-
sig erweitert und fir nicht patentfahig, da sie weder neu seien noch auf erfinderi-
scher Tatigkeit beruhten. Einwande gegen das Streitpatent nach Hilfsantrag 2* er-

hebe sie nicht.

Der Senat hat die Nichtigkeitsverfahren mit den Aktenzeichen 6 Ni 57/19 (EP) und
6 Ni 58/19 (EP) mit Beschluss vom 30. Oktober 2021 verbunden unter dem fihren-
den Verfahren mit dem Aktenzeichen 6 Ni 57/19 (EP). Nachdem alle drei Klagerin-
nen aus dem urspringlichen Verfahren mit dem Aktenzeichen 6 Ni 58/19 (EP) ihre
jeweiligen Klagen zuriickgenommen haben, hat der Senat auf Antrag der Klagerin
zu 3 im Verfahren 6 Ni 58/19 (EP) die Verfahren wieder getrennt.
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Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 11. Oktober 2021 zu-
geleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis bis zum 2. November
2021 und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei bis zum 23. Novem-
ber 2021 gesetzt, die er im Nachgang antragsgemal bis zum 4. bzw. 25. November

2021 verlangert hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten
Schriftsatze nebst Anlagen, auf das Protokoll der mundlichen Verhandlung vom 3.

Dezember 2021 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

A.

Die zulassige Klage, mit der die Klagerin die in Artikel Il 8 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Int-
PatUG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a) und ¢) EPU i. V. m. Artikel 52, 54 und 56 EPU vor-
gesehenen Nichtigkeitsgriinde der unzulassigen Erweiterung und der fehlenden Pa-
tentfahigkeit geltend macht, ist insoweit begrindet, als das Streitpatent insoweit flr
nichtig erklart wird, dass es die Fassung der Patentanspriiche 3 bis 6 gemaf Hilfs-

antrag 2‘ erhalt.

Da die Klage insoweit erfolgreich ist, als das Streitpatent in den Fassungen nach
Hauptantrag und nach den Hilfsantrdgen 1' und 1 verteidigt wird und die Klagerin
ausdricklich erklart hat, dass sie das Streitpatent, soweit es in der Fassung nach
Hilfsantrag 2‘ verteidigt wird, nicht angreift, ist die insoweit beschrankte Klage in

vollem Umfang begriindet; es bedarf keiner Klageabweisung im Ubrigen.
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l. Zu Gegenstand, Fachmann und Auslegung des Streitpatents

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft ein Mobil-Stations-System (mobile
station system), in dem die Mobil-Stations-Vorrichtung (mobile station apparatus)
die Qualitat eines von einer Basis-Stations-Vorrichtung (base station apparatus)
empfangenen Signals misst, um eine Empfangsqualitatsinformation (reception qua-
lity information) an die Basis-Stations-Vorrichtung zu tbertragen (vgl. Streitpatent,
Abs. 0001). In der Beschreibung wird bezuglich der Ubertragung einer Empfangs-
qualitatsinformation durch die Mobil-Stations-Vorrichtung an die Basis-Stations-Vor-
richtung ausgefihrt, dass bei der Weiterentwicklung der dritten Mobilfunkgeneration
durch das internationale Standardisierungsprojekt des 3GPP (3rd Generation Part-
nership Project) untersucht werde, die durch die Mobil-Stations-Vorrichtung an die
Basis-Stations-Vorrichtung ubertragene Empfangsqualitatsinformation unter Ver-
wendung eines als PUCCH (Physical Uplink Control Channel) bezeichneten Uplink-
Steuerkanals oder eines als PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) bezeichne-
ten Uplink-Datenkanals zu tbertragen (vgl. Streitpatent, Abs. 0007).

2. Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe ist darin zu sehen, ein mo-
biles Kommunikationssystem, eine Basis-Stations-Vorrichtung und eine Mobil-Sta-
tions-Vorrichtung bereitzustellen, die die effiziente Ubertragungssteuerung der
Empfangsqualitatsinformationen umsetzen kann und die Informationsmenge und
Ubertragungshaufigkeit der Empfangsqualitatsinformationen flexibel handhaben
kann (vgl. Streitpatent, Abs. 0016).

3. Als zustandigen Fachmann zur Losung dieser Problemstellung sieht der Se-
nat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektro-, Nachrichten- oder Informati-
onstechnik bzw. ein Absolvent vergleichbarer Master-Studiengdnge mit mehrjahri-
ger Berufserfahrung und einschlagigen Kenntnissen auf dem Gebiet der Nachrich-

tentechnik, insbesondere im Bereich der mobilen Kommunikation, anzusehen sein.
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Denn der maf3gebliche Fachmann ist derjenige, dem ublicherweise die Losung der
sich stellenden Aufgabe Ubertragen wird. Diese Aufgabe ist ausgehend von dem
durch die beanspruchte Lehre gelosten technischen Problem, d. h. dem gegeniber
dem Stand der Technik tatsachlich Geleisteten zu bestimmen (st. Rspr.; so schon
BGH, Urteil vom 15. September 1977 — X ZR 60/75 —, GRUR 1978, 37 — Borsenbu-

gel).

Da schon das Streitpatent als Stand der Technik u. a. einen Diskussionsbetrag zur
Weiterentwicklung der dritten Mobilfunkgeneration (Evolved Universal Terrestrial
Radio Access) durch das 3rd Generation Partnership Project (3GPP) zitiert (R2-
071901, TSG RAN WG2 Meeting #58; vgl. Streitpatent, Abs. 0007 f), ist der hier
malfigebliche Fachmann mit der Weiterentwicklung von Kommunikationsmethoden
zwischen der Basisstation und der Mobilstation befasst. Dieser kann auch in einem
Team von Fachleuten arbeiten, das sich mit der Weiterentwicklung des im Streitpa-
tent beschriebenen Standes der Technik beschaftigt und aufgrund der kurzen Ent-
wicklungszyklen im Mobilfunkbereich unter anderem mit dem aktuellen Stand der
Standardisierung, wie er beispielsweise in den veréffentlichten technischen Spezi-
fikationen des 3GPP (3rd Generation Partnership Project) niedergelegt ist, vertraut

ist.

4. Die sich aus der objektiven Problemstellung ergebende Aufgabe l6st das
Streitpatent mit einem mobilen Kommunikationssystem (mobile communication sys-
tem) gemald Patentanaspruch 1, einer Mobil-Stations-Vorrichtung (mobile station
apparatus) gemaf Patentanspruch 3 und einem Kommunikationsverfahren einer
Mobil-Stations-Vorrichtung (communication method of a mobile station apparatus)

gemal Patentanspruch 5.

Im Folgenden ist der Gegenstand des Streitpatents am Beispiel des angegriffenen
unabhangigen Patentanspruchs 3 betrachtet. Die Ausfihrungen gelten auch fir

den weiteren angegriffenen nebengeordneten Patentanspruch 5.
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Der unabhangige Patentanspruch 3 des Streitpatents lautet unter Hinzuflgen ei-

ner Gliederung:

Verfahrenssprache Englisch

Ubersetzung

A mobile station apparatus (200)

Mobil-Stations-Vorrichtung (200)

in a mobile communication system in
which said mobile station apparatus
(200) transmits, to a base station ap-
paratus (100), uplink data

in einem mobilen Kommunikationssys-
tem, bei welchem die Mobil-Stations-
Vorrichtung (200) an eine Basis-Sta-
tions-Vorrichtung (100) [1.1] [1.1.1]
Uplink-Daten Ubertragt,

11

using a physical uplink shared channel

unter Verwendung eines gemeinsa-
men physikalischen Uplink-Kanals,

111

assigned by an uplink data transmis-
sion permission signal,

welcher durch ein Uplink-Daten-Uber-
tragungs-Erlaubnissignal bestimmt
wurde,

said mobile station apparatus (200)
characterized by comprising:

wobei die Mobil-Stations-Vorrichtung
(200) dadurch gekennzeichnet ist,
dass sie aufweist:

2.1

means for receiving (206-209) a radio
resource control signal [2.1.1] from
said base station apparatus (100);

eine Einrichtung (206-209) zum Emp-
fangen eines Funkressourcen-Steuer-
signals [2.1.1] von der Basis-Stations-
Vorrichtung (100),

211

including a transmission instruction of
reception quality information

mit einer Ubertragungsinstruktion ei-
ner Empfangsqualitatsinformation

2.2

means for receiving (206-209) said up-
link data transmission permission sig-
nal from said base station apparatus
(100);

eine Einrichtung (206-209) zum Emp-
fangen des Uplink-Daten-Ubertra-
gungs-Erlaubnissignals von der Basis-
Stations-Vorrichtung (100),

2.3

means for periodically transmitting
(201-205, 210) first reception quality
information [2.3.1] to said base station
apparatus (100)

eine Einrichtung (201-205, 210) zum
periodischen Ubertragen einer ersten
Empfangsqualitatsinformation an die
Basis-Stations-Vorrichtung (100)

231

using a physical uplink control channel

unter Verwendung eines physikali-
schen Uplink-Steuerkanals
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23.11

according to said transmission instruc-
tion of reception quality information in-
cluded in said radio resource control
signal;

gemaR der Ubertragungsinstruktion ei-
ner Empfangsqualitatsinformation,
welche im Funkressourcen-Steuersig-
nal enthalten ist,

2.4

means for transmitting (201-205, 210)
second reception quality information
[2.4.1] to said base station apparatus
(100)

eine Einrichtung (201-205, 210) zum
Ubertragen einer zweiten Empfangs-
qualitatsinformation an die Basis-Sta-
tions-Vorrichtung (100)

241

using said physical
channel

uplink shared

unter Verwendung eines gemeinsa-
men physikalischen Uplink-Kanals,

2411

in case that a transmission instruction
of reception quality information is in-
cluded in said uplink data transmission
permission signal; and

falls eine Ubertragungsinstruktion ei-
ner Empfangsqualitatsinformation im
Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaub-
nissignal enthalten ist, und

2.5

means for transmitting (201-205, 210)
said first reception quality information
[2.5.1] to said base station apparatus
(100)

eine Einrichtung (201-205, 210) zum
Ubertragen der ersten Empfangsquali-
tatsinformation an die Basis-Stations-
Vorrichtung (100)

251

using said physical uplink shared
channel to said base station apparatus
(100) [2.5.1.1] in transmitting said first
reception quality information.

unter Verwendung des gemeinsamen
physikalischen Uplink-Kanals an die
Basis-Stations-Vorrichtung (100)
[2.5.1.1] beim Ubertragen der ersten
Empfangsqualitatsinformation

2511

in case that said physical uplink shared
channel is assigned by said uplink data
transmission permission signal which
does not include said transmission in-
struction of reception quality infor-
mation,

falls der gemeinsame physikalische
Uplink-Kanal bestimmt ist durch das
Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaub-
nissignal, welches die Ubertragungsin-
struktion einer Empfangsqualitatsinfor-
mation nicht enthalt

5. Den von der Klagerin angegriffenen Patentanspruch 3 des Streitpatents in
der erteilten Fassung versteht der Fachmann nach seinem maf3geblichen Verstand-

nis und einer am Gesamtzusammenhang orientierten Betrachtung wie folgt:

Patentanspruch 3 des Streitpatents ist auf eine Mobil-Stations-Vorrichtung (mobile

station appartus) gerichtet, welche an eine Basis-Stations-Vorrichtung (base station
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device) Uplink-Daten Ubertragt (vgl. Merkmal 1). Dies erfolgt unter Verwendung
eines gemeinsam genutzten physikalischen Uplink-Datenkanals (physical uplink
shared channel; PUSCH) (vgl. Merkmal 1.1), welcher fir die Mobil-Stations-Vor-
richtung durch ein Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal (uplink data trans-
mission permission signal) bestimmt wurde (vgl. Merkmal 1.1.1). Dies bedeutet fur
die Mobil-Stations-Vorrichtung, auf die Patentanspruch 3 gerichtet ist, dass diese
zur (Uplink-)Datentbertragung Uber einen gemeinsam genutzten physikalischen
Uplink-Kanal eingerichtet sein muss und dass sie ein Uplink-Daten-Ubertragungs-

Erlaubnissignal, das diesen Kanal bestimmt, empfangen und auswerten kann.

Die Mobil-Stations-Vorrichtung weist Mittel (means) bzw. eine jeweilige ,Einrich-
tung” (gemal der deutschsprachigen Fassung des erteilten Anspruchs) zum Emp-
fangen eines Funkressourcen-Steuersignals (radio resource control signal) auf (vgl.
Merkmal 2.1), das eine Anweisung zur Ubertragung einer Empfangsqualitatsinfor-
mation (transmission instruction of reception quality information) umfasst (vgl.
Merkmal 2.1.1), sowie Mittel (means) zum Empfangen des in Merkmal 1.1.1 ge-
nannten Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignals (uplink data transmission
permission signal) (vgl. Merkmal 2.2), das den Kanal zur Ubertragung von Uplink-
Daten festlegt. Das Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal wird im Streitpatent
auch als ,L1/L2 grant“ bezeichnet (...a signal for permitting data transmission in the
uplink (hereinafter referred to as "L1/L2 grant" meaning uplink data transmission
permission signal); vgl. Streitpatent, Abs. 0029). Es erlaubt der Mobil-Stations-Vor-
richtung die Ubertragung von Uplink-Daten (...for permitting data transmission). Die
Ubertragung von Uplink-Daten selbst folgt daraus nicht zwangslaufig, da Patentan-
spruch 3 nicht von einer Anweisung, sondern (nur) von einer Erlaubnis (permission)
zur Ubertragung spricht und auch die Beschreibung nicht weiter auf deren Bedeu-
tung fur die Ubertragung der Uplink-Daten eingeht. Die Mobil-Stations-Vorrichtung
empfangt beide vorgenannten Signale von der Basis-Stations-Vorrichtung (base
station apparatus), wobei diese Quelle der Signale die beanspruchte Mobil-Sta-

tions-Vorrichtung selbst nicht weiter charakterisiert.
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Die Mobil-Stations-Vorrichtung weist nach Patentanspruch 3 weitere Mittel (means)
zum periodischen Ubertragen einer ersten Empfangsqualitatsinformation (vgl.
Merkmal 2.3), Mittel zum Ubertragen der ersten Empfangsqualitatsinformation (vgl.
Merkmal 2.5) und Mittel zum Ubertragen einer zweiten Empfangsqualitatsinforma-
tion (vgl. Merkmal 2.4) an die Basis-Stations-Vorrichtung auf.

Das Streitpatent unterscheidet zwischen einer ersten und einer zweiten Empfangs-
qualitatsinformation (reception quality information), ohne deren Art oder Inhalt je-
weils ndher zu spezifizieren. In den Ausfuhrungsbeispielen (vgl. Streitpatent, Abs.
0019 bis Abs. 0134) sind erste und zweite Empfangsqualitatsinformation nicht ex-
plizit genannt. In der zweiten Ausfuhrungsform (second embodiment) unterscheidet
das Streitpatent zwischen zwei Empfangsqualitatsinformationen, die sich in der In-
formationsmenge unterscheiden (small information amount / large information
amount). Dabei wird fiir den kleinen Informationsumfang der Uplink-Steuerkanal
(PUCCH), fur den gro3en Informationsumfang der Uplink-Datenkanal (PUSCH) ver-
wendet (vgl. Streitpatent, Abs. 0050). In der Beschreibungseinleitung wird der mog-
liche Unterschied im Umfang der Empfangsqualitatsinformation als Teil des zugrun-
deliegenden Problems identifiziert (vgl. jeweils Streitpatent, Abs. 0012f). Die ,erste
Empfangsqualitatsinformation* bzw. der ,zweite Empfangsqualitatsinformation”
kann daher im Sinne der Beschreibungseinleitung und des zweiten Ausfihrungs-
beispiels als die Art der Empfangsqualitatsinformation im Hinblick auf die Daten-
menge (small information amount / large information amount) verstanden werden,
ist aber nicht auf diese inhaltliche Bedeutung beschréankt. Die Bezeichnungen dri-
cken allerdings keine Aufzahlung oder Reihenfolge aus und bezeichnen keinen be-

stimmten Dateninhalt oder Wert der jeweiligen Empfangsqualitatsinformation.

Die Mobil-Stations-Vorrichtung weist nach Merkmal 2.3 Mittel (means) auf, um eine
erste Empfangsqualitatsinformation (first reception quality information) entspre-
chend der im Funkressourcen-Steuersignal enthaltenen Ubertragungsanweisung
(according to said transmission instruction of reception quality information) (vgl.

Merkmal 2.3.1.1) periodisch unter Verwendung eines physikalischen Uplink-Steu-
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erkanals (physical uplink control channel / PUCCH) (vgl. Merkmal 2.3.1) zu Uber-
tragen. Der Begriff des periodischen Ubertragens (periodically transmits...) wird im
Streitpatent nur zu Ausfuhrungsbeispiel 4 (fourth embodiment) verwendet (vgl.
Streitpatent, Abs. 0095ff). Er ergibt sich jedoch auch aus dem zweiten Ausfihrungs-
beispiel (second embodiment) implizit aus der Angabe eines Ubertragungsintervalls
(transmission interval) fur die Ubertragung der Empfangsqualitatsinformation tiber
den Uplink-Steuerkanal (PUCCH) (vgl. Streitpatent, Abs. 0051).

Die Mobil-Stations-Vorrichtung weist nach Merkmal 2.4 weiter Mittel (means) auf,
um eine zweite Empfangsqualitatsinformation (second reception quality information)
unter Verwendung des gemeinsam genutzten physikalischen Uplink-Datenkanals
(physical uplink shared channel / PUSCH) (vgl. Merkmal 2.4.1) zu Ubertragen, falls
eine Ubertragungsanweisung fir die Empfangsqualitatsinformation (transmission
instruction of reception quality information) im Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaub-
nissignal (uplink data transmission permission signal) enthalten ist (vgl. Merkmal
2.4.1.1). In den Ausfuhrungsbeispielen des Streitpatents ist in Bezug auf die Uber-
tragungsanweisung fur die Empfangsqualitatsinformation tiber den Uplink-Datenka-
nal (PUSCH) in Verbindung mit dem Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal
(uplink data transmission permission signal bzw. L1/L2 grant) regelmafig nur von
einer Erlaubnis zur simultanen Ubertragung (simultaneous transmission permission
information) bzw. einer Anweisung zur simultanen Ubertragung von Uplink-Daten
und der Empfangsqualitatsinformation (instruction to simultaneously transmit the
uplink data and the reception quality information) die Rede (vgl. Streitpatent, bei-
spielsweise Abs. 0052, 0053, 0058, 0065).

Die Mobil-Stations-Vorrichtung weist nach Merkmal 2.5 Mittel (means) auf, um die
vorgenannte erste Empfangsqualitéatsinformation (said first reception quality infor-
mation) unter Verwendung des gemeinsam genutzten physikalischen Uplink-Daten-
kanals (physical uplink shared channel / PUSCH) (vgl. Merkmal 2.5.1) zu tbertra-
gen, falls die Nutzung des gemeinsam genutzten physikalischen Uplink-Kanals
durch das Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission
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permission signal) erlaubt wird und keine Ubertragungsanweisung fiir die Emp-
fangsqualitatsinformation in diesem Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal

(uplink data transmission permission signal) enthalten ist (vgl. Merkmal 2.5.1.1).

Dies bedeutet, dass die Mobil-Stations-Vorrichtung nach Anspruch 3 dazu einge-

richtet ist,

- abhangig davon, ob eine Ubertragungsanweisung fiir die Empfangsqualitatsin-
formation im Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal enthalten ist oder
nicht, eine zweite oder eine erste Empfangsqualitatsinformation unter Verwen-
dung des Uplink-Datenkanals (PUSCH) zu ubertragen (vgl. Merkmalsgruppen
2.4 und 2.5) und

- unabhangig vom Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal eine erste Emp-
fangsqualitatsinformation unter Verwendung des Uplink-Steuerkanals (PUCCH)
periodisch zu Ubertragen, falls eine entsprechende Ubertragungsanweisung fir
Empfangsqualitatsinformationen (transmission instruction of reception quality in-
formation) im Funkressourcen-Steuersignal enthalten ist (vgl. Merkmalsgruppe
2.3).

Merkmal 2.5 nimmt Bezug auf die vorgenannte erste Empfangsqualitatsinformation
(,first reception quality information®). Allerdings sieht der Senat damit keinen Zu-
sammenhang zwischen den Merkmalsgruppen 2.3 und 2.5 durch den Verweis auf
,said first reception quality information® und ,,in transmitting said first reception qua-
lity information® dahingehend, dass die in Merkmal 2.5 angesprochene Ubertragung
der ersten Empfangsqualitatsinformation nur in einem Zeitintervall nach Merkmal
2.3.1.1 vorgesehen ist. Gegen ein solches Verstandnis spricht bereits, dass sich die
Bezugnahme nur auf die Art der Empfangsqualitatsinformation, d.h. die erste Emp-
fangsqualitatsinformation, zur Abgrenzung gegenuber der zweiten Empfangsquali-
tatsinformation beziehen und nicht auf die jeweils verwendeten Mittel zur Ubertra-
gung. Wie auch in der von der Beklagten gewahlten Merkmalsgliederung deutlich
wird, bezieht sich der entsprechende (= letzte) Teilsatz des letzten Anspruchsmerk-

mals ,,in transmitting said first reception quality information“ auf die Verwendung des
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gemeinsam genutzten Uplink-Kanals (using said physical uplink shared channel)

zur Ubertragung der ersten Empfangsqualitatsinformation.

Die beiden Merkmalsgruppen 2.3 und 2.5 beschreiben jeweils eine Einrichtung der
Mobil-Stations-Vorrichtung, welche die Mobil-Stations-Vorrichtung zur Ubertragung
der Empfangsqualitatsinformation Uber unterschiedliche physikalische Kanale
(PUCCH, PUSCH) aufweisen muss. Aufgrund der Eignung der jeweiligen Mittel zur
Ubertragung lber verschiedene physikalische Kanale beziehen sich beide Merk-
malsgruppen somit nicht auf das gleiche (Ubertragungs-)Mittel bzw. die gleiche Ein-
richtung (vgl. Merkmal 2.3.1, 2.5.1). Daher ist auch eine voneinander unabhéngige
Verwendung beider Mittel, allein abhangig von den jeweils angefiihrten Bedingun-
gen (Merkmal 2.3.1.1 und 2.5.1.1), nicht ausgeschlossen, insbesondere nicht durch
die Angabe der Art der Empfangsqualitatsinformation (deren Bezeichnung sich zu-
dem im Begriff ,periodisch” unterscheidet), zu deren Ubertragung die unterschiedli-

chen Mittel jeweils geeignet sein mussen.

Zwar enthélt die Beschreibung des Streitpatents kein Ausfiihrungsbeispiel, bei dem
die erste Empfangsqualitatsinformation sowohl periodisch Uber den Uplink-Steuer-
kanal (PUCCH) als auch — bei Vorliegen des Signals zur Erlaubnis der Ubertragung
von Uplink-Daten, das die Anweisung zur Ubertragung von Empfangsqualitéatsinfor-
mation nicht enthalt — aperiodisch tber den Uplink-Datenkanal (PUSCH) tbertragen
wirde. Dennoch kommt zur Uberzeugung des Senats eine eingeschrankte Ausle-
gung des Anspruchs 3 (nur) im Sinne des zweiten Ausfuhrungsbeispiels nicht in
Frage, da eine breitere Auslegung nicht im Widerspruch zu den Ausfuhrungsbei-

spielen des Streitpatents steht.

Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Auslegung des
Patentanspruchs stets geboten und darf auch dann nicht unterbleiben, wenn der
Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein scheint (s. nur BGH, Urteil vom 29. April
1986 - X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 18 - Formstein; Urteil vom 12. Marz 2002 - X ZR
168/00, BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I; Beschluss vom 17. April 2007 - X
ZB 9/06, BGHZ 172, 108 - Informationstbermittlungsverfahren I; Urteil vom 17. Juli



-22 -

2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107, Rn. 27 - Polymerschaum I). Denn die Be-
schreibung des Patents kann Begriffe eigenstandig definieren und insoweit ein "pa-
tenteigenes Lexikon" darstellen (BGH, Urteil vom 2. Marz 1999 - X ZR 85/96, GRUR
1999, 909 - Spannschraube). Auch der Grundsatz, dass bei Widerspruchen zwi-
schen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang geniel3t, weil dieser und
nicht die Beschreibung den geschitzten Gegenstand definiert und damit auch be-
grenzt (BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330, Rn. 23 - Okklu-
sionsvorrichtung), schlie3t nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den
Zeichnungen ein Verstandnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen ab-
weicht, das der bloRRe Wortlaut des Anspruchs vermittelt. Funktion der Beschreibung
ist es, die geschutzte Erfindung zu erlautern. Im Zweifel ist daher ein Verstandnis
der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift
nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile
der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfligung gestellten technischen Lehre als
eines sinnvollen Ganzen versteht. Zwar kann ein Patentanspruch anhand der Aus-
fuhrungsbeispiele abweichend vom tatsachlichen Wortlaut ausgelegt werden (s. a.
BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 — X ZR 43/13 —, GRUR 2015, 87 Rn. 16 - Rotorele-
mente), allerdings ist ein Anspruch nicht durch die Ausfluhrungsbeispiele be-
schrankt, d.h. er ist nicht (beschrankend) unter seinem Wortlaut auszulegen (BGH,
Urteil vom 7. September 2004 — X ZR 255/01 —, GRUR 2004, 1023 Rn. 29 m. w. N.
- Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

Patentanspruch 3 ist vorliegend nicht zwangslaufig enger bzw. unter seinem Wort-
laut auszulegen, da. selbst bei der vorstehend dargelegten Auslegung des Pa-
tentanspruchs 3 diese zu keinem Widerspruch gegeniber den Ausfihrungsbeispie-
len fihrt. So féallt (auch) das zweite Ausfihrungsbeispiel des Streitpatents bei dieser
Auslegung unter den Anspruch 3, da auch fur das zweite Ausfihrungsbeispiel die
jeweiligen Mittel zur Ubertragung von Empfangsqualitatsinformation nach den Merk-
malsgruppen 2.3, 2.4 und 2.5 vorhanden sein missen. Diese Mittel sind im Ausfuh-
rungsbeispiel nur durch weitere Bedingungen hinsichtlich ihrer jeweiligen Verwen-
dung weiter eingeschrankt. Die vorstehende Auslegung weicht auch nicht vom

Wortlaut des Anspruchs ab. Aus dem Wortlaut des Patentanspruchs 3 ergeben sich
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vielmehr zusatzliche Verwendungsmoglichkeiten der drei genannten Mittel nach
den Merkmalsgruppen 2.3, 2.4 und 2.5, die zusatzlich zu den im zweiten Ausflih-
rungsbeispiel erlauterten Kombinationsmaéglichkeiten vom Anspruch mit umfasst
sind. Die von einer solchen Auslegung zusétzlich umfasste parallele Ubertragung
von Empfangsqualitatsinformationen tber den Uplink-Steuerkanal und den Uplink-
Datenkanal steht dabei weder im Widerspruch zur Zielsetzung des Patents, eine
flexible Handhabung der Empfangsqualitatsinformationen zu ermdglichen, sondern
stellt weitere Ubertragungsoptionen zur Verfugung. Die genannten Mdglichkeiten
sind auch nicht zwangslaufig ineffektiv, denn Anspruch 3 schlief3t nicht aus, dass
sich die erste und zweite Empfangsqualitatsinformation erganzen kénnen oder dass
eine parallele Ubertragung der ersten Empfangsqualitatsinformation tiber beide Ka-

nale aus Redundanzgriinden gerechtfertigt sein konnte.

6. Die vorstehenden Ausfiihrungen zu Patentanspruch 3 gelten fur den Gegen-
stand des unabhangigen Patentanspruchs 5 in gleicher Weise.

Patentanspruch 5 des Streitpatents ist auf ein Kommunikationsverfahren einer Mo-
bil-Stations-Vorrichtung (communication method of a mobile station apparatus) ge-
richtet, dessen einzelnen Verfahrensschritte den funktionalen Merkmalen des auf
eine Mobil-Stations-Vorrichtung gerichteten Patentanspruchs 3 entsprechen (vgl.

entsprechend gleiche Nummerierung in der jeweiligen Anspruchsgliederung):

Verfahrenssprache Englisch

Ubersetzung

A communication method of a mobile
station apparatus (200)

Kommunikationsverfahren einer Mobil-
Stations-Vorrichtung (200)

1 in a mobile communication system in | in einem mobilen Kommunikationssys-

which said mobile station apparatus | tem, bei welchem die Mobil-Stations-

(200) transmits, to a base station ap- | Vorrichtung (200) an eine Basis-Sta-

paratus (100), uplink data tions-Vorrichtung (100) [1.1] [1.1.1]
Uplink-Daten Ubertragt,

1.1 using a physical uplink shared channel | unter Verwendung eines gemeinsa-

men physikalischen Uplink-Kanals,
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111 assigned by an uplink data transmis- | welcher durch ein Uplink-Daten-Uber-
sion permission signal, tragungs-Erlaubnissignal bestimmt

wurde,

2 said communication method charac- | wobei das Kommunikationsverfahren
terized by comprising the steps of: dadurch gekennzeichnet ist, dass

es die Schritte aufweist:

2.1 receiving a radio resource control sig- | Empfangen eines Funkressourcen-
nal [2.1.1] from said base station ap- | Steuersignals [2.1.1] von der Basis-
paratus (100); Stations-Vorrichtung (100),

2.1.1 |including a transmission instruction of | mit einer Ubertragungsinstruktion ei-
reception quality information ner Empfangsqualitatsinformation

2.2 receiving said uplink data transmission | Empfangen des Uplink-Daten-Ubertra-
permission signal from said base sta- | gungs-Erlaubnissignals von der Basis-
tion apparatus (100); Stations-Vorrichtung (100),

2.3 transmitting first reception quality infor- | periodisches Ubertragen einer ersten
mation [2.3.1] periodically to said base | Empfangsqualitatsinformation an die
station apparatus (100) Basis-Stations-Vorrichtung (100)

231 using a physical uplink control channel | unter Verwendung eines physikali-

schen Uplink-Steuerkanals

2.3.1.1 | according to said transmission instruc- | gemaf der Ubertragungsinstruktion ei-
tion of reception quality information in- | ner Empfangsqualitatsinformation,
cluded in said radio resource control | welche im Funkressourcen-Steuersig-
signal; nal enthalten ist,

2.4 transmitting second reception quality | Ubertragen einer zweiten Empfangs-
information [2.4.1] to said base station | qualitatsinformation an die Basis-Sta-
apparatus (100) tions-Vorrichtung (100)

24.1 using said physical uplink shared | unter Verwendung eines gemeinsa-
channel men physikalischen Uplink-Kanals,

2.4.1.1 | in case that a transmission instruction | falls eine Ubertragungsinstruktion ei-
of reception quality information is in- | ner Empfangsqualitatsinformation im
cluded in said uplink data transmission | Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaub-
permission signal: and nissignal enthalten ist, und

2.5 transmitting said first reception quality | Ubertragen der ersten Empfangsquali-
information [2.5.1] to said base station | tatsinformation an die Basis-Stations-
apparatus (100) Vorrichtung (100)

251 using said physical uplink shared | unter Verwendung des gemeinsamen
channel physikalischen Uplink-Kanals

25.1.1 |in case that said physical uplink | falls der gemeinsame physikalische

shared channel is assigned by said up-
link data transmission permission sig-

Uplink-Kanal bestimmt ist durch das
Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaub-
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nal which does not include said trans- | nissignal, welches die Ubertragungsin-
mission instruction of reception quality | struktion einer Empfangsqualitatsinfor-
information. mation nicht enthalt.

Auch in Anspruch 5 ist Merkmal 2.3.1.1 nicht als Beschrdnkung der Anspruchs-

gruppe 2.5 zu verstehen sein, d.h. Merkmal 2.5.1.1 nimmt nicht auf eine bestimmte,

als periodisch definierte Empfangsqualitatsinformation gemald Merkmalsgruppe 2.3

Bezug (u.a. da diese Uber andere Mittel bzw. eine andere Einrichtung Ubertragen

wird), sondern darauf, dass in Merkmalsgruppe 2.3 und Merkmalsgruppe 2.5 auf die

gleiche Art von Empfangsqualitatsinformation Bezug genommen wird (vgl. Ausfiih-

rungen zu Anspruch 3).

Das Verfahren nach Anspruch 5 umfasst dabei die Mdglichkeiten, dass

nur die erste Empfangsqualitatsinformation (periodisch) tber den Uplink-Steuer-
kanal (PUCCH) ubertragen wird, wenn nur Merkmal 2.3.1.1 und weder Merkmal
2.4.1.1 noch Merkmal 2.5.1.1 erfillt ist (d. h. wenn kein Uplink-Daten-Ubertra-
gungs-Erlaubnissignal vorliegt),

nur die zweite Empfangsqualitatsinformation tber den Uplink-Datenkanal
(PUSCH) Ubertragen wird, wenn Merkmal 2.4.1.1 erfullt und damit zwangslaufig
Merkmal 2.5.1.1 nicht erfillt ist und auch Merkmal 2.3.1.1 nicht erfullt ist,

nur die erste Empfangsqualitatsinformation Uber den Uplink-Datenkanal
(PUSCH) ubertragen wird, wenn Merkmal 2.5.1.1 erfillt und damit Merkmal
2.4.1.1 zwangslaufig nicht erfllt ist und auch Merkmal 2.5.1.1 nicht erfullt ist,
die erste Empfangsqualitatsinformation tber den Uplink-Steuerkanal (PUCCH)
und die zweite Empfangsqualitdtsinformation Uber den Uplink-Datenkanal
(PUSCH) ubertragen wird, wenn die Merkmale 2.3.1.1 und 2.4.1.1 erfullt sind
(Merkmal 2.5.1.1 ist dann zwangslaufig nicht erfullt), oder

die erste Empfangsqualitatsinformation tber den Uplink-Steuerkanal (PUCCH)
und Uber den Uplink-Datenkanal (PUSCH) ubertragen wird, wenn die Merkmale
2.3.1.1 und 2.5.1.1 erflllt sind (Merkmal 2.4.1.1 ist dann zwangslaufig nicht er-
fallt),
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wobei sich ein ,erflllt sein” zeitlich auf die jeweilige Bedingung in den Merkmalen
2.3.1.1,2.4.1.1 und 2.5.1.1 im selben Zeitschlitz (slot) — d.h. zum gleichen Zeitpunkt

— bezieht.

Die zulassige Klage ist erfolgreich, wobei das Streitpatent in den nach Hauptantrag
und Hilfsantragen 1' und 1 verteidigten Fassungen keinen Bestand hat und die nach

Hilfsantrag 2‘ zulassig verteidigte Fassung nicht angegriffen ist.

1. Das Streitpatent in der erteilten Fassung erweist sich in den angegriffenen
Patentanspriichen 3 bis 5 als in unzulassiger Weise erweitert, da der Gegenstand
des Streitpatents Uber die als EP 2 124 459 Al in englischer Sprache verdéffentlichte
Stammanmeldung hinausgehen (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 lit. ¢) EPU). Die angegriffenen Patentanspriiche 3 und 5 weisen in den Merk-
malsgruppen 2.4 und 2.5 jeweils Verallgemeinerungen hinsichtlich der Bedingun-
gen zur Ubertragung der ersten und zweiten Empfangsqualitatsinformation tber
den Uplink-Datenkanal (PUSCH) auf.

1.1 Der angegriffene unabhéngige Patentanspruch 3 — wie auch Patentan-
spruch 5 — schliel3t nach obiger Auslegung den Fall mit ein, dass die Mobil-Stations-
Vorrichtung - unabhéngig von einer Ubertragungsanweisung (transmission instruc-
tion) gemafn Merkmalsgruppe 2.3 fiir eine periodische Ubertragung tiber den Uplink-
Steuerkanal (PUCCH) - die Empfangsqualitatsinformation immer dann tiber den Up-
link-Datenkanal (PUSCH) Ubertragen kann, falls nach Merkmal 2.5.1.1 ein Uplink-
Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission permission signal)
ohne Ubertragungsanweisung bzw. -instruktion einer Empfangsqualitatsinformation
(transmission instruction of reception quality information) vorliegt. Diese Méglichkeit

ist der Stammanmeldung nicht zu entnehmen. Die Merkmalsgruppe 2.5 ohne Be-
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schrankung auf eine periodische Ubertragung der ersten Empfangsqualitatsinfor-
mation in den Ansprtichen 3 und 5 stellt daher eine Verallgemeinerung dar, die Uber

den Gegenstand der urspringlichen Anmeldung hinausgeht.

Ausgehend von den vorstehenden Uberlegungen zur Auslegung der Anspruchs-
merkmale des Vorrichtungsanspruchs stellt die Merkmalsgruppe 2.5 Uber die Be-
nennung der ,ersten Empfangsqualitatsinformation” (als eine Art der Empfangsqua-
litatsinformation) hinaus keinen Bezug zur Merkmalsgruppe 2.3 her. Insbesondere
bedeutet die Bedingung 2.3.1.1 keine weitere Einschrankung der Bedingung 2.5.1.1
(oder umgekehrt), da in Anspruch 3 in den Merkmalsgruppen 2.3 und 2.5 verschie-
dene Mittel zur Ubertragung der Empfangsqualitatsinformation beansprucht, die mit
der jeweiligen Bedingung néaher charakterisiert werden. Zwar wird in Merkmal 2.5
auf die erste Empfangsqualitatsinformation Bezug genommen (...said first reception
quality information; vgl. Merkmal 2.5.1), womit die Mittel nach Merkmal 2.5 charak-
terisiert werden. Dies stellt jedoch nur eine Bezugnahme auf die Art der Empfangs-
qualitatsinformation dar (beispielsweise im Sinne einer Unterscheidung zwischen
small information size und large information size in den Ausfiihrungsbeispielen) und
nicht auf den Wert bzw. Inhalt der Empfangsqualitatsinformation zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt. Aber selbst wenn der gleiche Datensatz als Empfangsqualitatsinfor-
mation gemeint ware, wird mit dem Riickbezug nicht auf eine periodische Ubertra-
gung Bezug genommen, da diese in Merkmal 2.3 des Patentanspruchs 3 im Unter-
schied zu Merkmal 2.5 bestimmte technischen Mittel (means) zur Ubertragung cha-
rakterisieren, die ausdriicklich zur periodischen Ubertragung geeignet sind (means
for periodically transmitting first reception quality information; vgl. Merkmal 2.3, Un-
terstreichung hinzugeftigt). Damit bezieht sich die Formulierung ,in transmitting said
first reception quality information” in Merkmal 2.5.1.1 auf die Funktion der Mittel
nach Merkmal 2.5, die dementsprechend als Mittel zur Ubertragung der besagten
ersten Empfangsqualitatsinformation definiert sind (means for transmitting said first
reception quality information). Hierin liegt der wesentliche Unterschied zu Anspruch
20 der Stammanmeldung. Denn in der erteilten Fassung ist gegentber diesem ur-
sprunglichen Anspruch insbesondere die hier wesentliche Angabe weggelassen,

nach der das empfangene RRC-Signal ausdriicklich eine Ubertragungsanweisung
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zum periodischen Ubertragen der ersten Empfangsqualitatsinformation umfasst
(...including a transmission instruction for periodically transmitting first reception
quality information; vgl. Stammanmeldung, Anspruch 20). Stattdessen ist in der er-
teilten Fassung eine Ubertragungsanweisung (nur) als Bedingung fiir die Eignung
des Mittels der Mobil-Stations-Vorrichtung zur periodischen Datenlbertragung tber
den Uplink-Steuerkanal (PUCCH) angefuhrt (vgl. Merkmale 2.3.1.1), wahrend die
Mittel zur Ubertragung der ersten Empfangsqualitatsinformation tber den Uplink-
Datenkanal (PUSCH) nur durch das Fehlen einer Ubertragungsinstruktion im Up-

link-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal charakterisiert sind.

Fur eine Ubertragung der ersten Empfangsqualitatsinformation tiber den Uplink-Da-
tenkanal (PUSCH) besteht gemafl Stammanmeldung immer der Zusammenhang,
dass neben einem Ubertragungsbefehl (transmission instruction) fiir die periodische
Ubertragung (vorab via RRC Signalisierung) zusétzlich ein L1/L2 Grant (in Form
eines ,Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignals® / ,uplink data transmission
permission signal“) ohne enthaltenen Ubertragungsbefehl fiir die Empfangsquali-
tatsinformation (transmission instruction of reception quality information) erfolgt (vgl.
Stammanmeldung, Fig. 9, 10 mit Beschreibung). Dagegen gibt es im erteilten Pa-
tentanspruch 3 fur die Verwendung der Mittel (means) nach Merkmal 2.3 nur die
eine Voraussetzung in Merkmal 2.3.1.1 (Ubertragungsbefehl fiir periodische Uber-
tagung Uber den Uplink-Steuerkanal PUCCH) und fir die Verwendung der Mittel
nach Merkmal 2.5 nur noch die eine Voraussetzung in Merkmal 2.5.1.1 (Ubertra-
gungserlaubnis fiir Uplink-Daten ohne enthaltenen Ubertragungsbefehl). Somit er-
mdglichen die Mittel nach Merkmal 2.5 die Ubertragung der (ersten) Empfangsqua-
litatsinformation tiber den Uplink-Datenkanal (PUSCH) fiir jede Ubertragungser-
laubnis fur Uplink-Daten ohne Ubertragungsbefehl gemaR Merkmal 2.5.1.1 (d. h.
»2uplink data transmission permission signal“ ohne ,transmission instruction“), unab-
héngig davon, ob eine periodische Ubermittlung der ersten Empfangsqualitatsinfor-
mation tUber den Uplink-Steuerkanal (PUCCH) (vorab per RRC Signalisierung) ak-

tiviert wurde oder nicht.

Dies gilt entsprechend in gleicher Weise fur Patentanspruch 5 des Streitpatents.
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1.2 Patentanspruch 3 — und auch Patentanspruch 5 — schlieRen nach Uberzeu-
gung des Senats nicht aus, dass die erste und zweite Empfangsqualitatsinformation
Uber den Uplink-Steuerkanal (PUCCH) und den Uplink-Datenkanal (PUSCH) zeit-
gleich bzw. im selben Zeitschlitz (slot) Gbertragen werden, falls die Bedingungen
2.3.1.1und 2.4.1.1 gleichzeitig erfillt sind. Zwar ist nach Absatz 0078 der Stamman-
meldung zum zweiten Ausfiihrungsbeispiel (Second embodiment) eine solche
gleichzeitige Nutzung von Uplink-Steuerkanal (PUCCH) und Uplink-Datenkanal
(PUSCH) zur Ubertragung von Empfangsqualitatsinformation nicht vorgesehen (vgl.
Stammanmeldung, Fig. 9 und 10 sowie Beschreibung zum siebten Zeitschlitz (Slot
7). ...the resource of the PUCCH which has been set by the RRC signaling in ad-
vance does not transmit any information). Allerdings ist ein solcher Fall auch im
ursprunglichen Anspruch 20 der Stammanmeldung, der dem erteilten Anspruch 3
zugrunde liegt, nicht ausgeschlossen. Die Mdglichkeit einer gleichzeitigen Ubertra-
gung zweiter Empfangsqualitatsinformation auf dem Uplink-Datenkanal (PUSCH)
und erster Empfangsqualitatsinformation auf dem Uplink-Steuerkanal (PUCCH)
(Kombination der Falle 2.3.und 2.4) beinhaltet daher ausgehend von der urspring-
lichen Lehre der Stammanmeldung mit Anspruch 20 noch keine solche Verallge-

meinerung.

Patentanspruch 3 — und auch Patentanspruch 5 — schliel3t zudem nicht aus, dass
die erste Empfangsqualitatsinformation tiber den Uplink-Steuerkanal (PUCCH) und
zusatzlich Gber den Uplink-Datenkanal (PUSCH) im selben Zeitschlitz (slot) Gber-
tragen wird, falls die Bedingungen 2.3.1.1 und 2.5.1.1 gleichzeitig erftllt sind. Zwar
ist dieser Fall fir das in Absatz 0082 bis 0084 der Stammanmeldung beschriebene
zweite Ausfuhrungsbeispiel (Second embodiment) nicht vorgesehen (vgl.
Stammanmeldung, Fig. 9 und 10 sowie Beschreibung zu zwdlften Zeitschlitz (Slot
12): ... there is no information to be transmitted in the resource of the PUCCH...).
Eine mdgliche gleichzeitige Ubertragung auf Uplink-Datenkanal (PUSCH) und Up-
link-Steuerkanal (PUCCH) ergibt sich auch nicht aus Anspruch 20 der Stamman-
meldung. Die dort in der letzte Merkmalsgruppe getroffene Regelung fur ein gleich-

zeitiges Auftreten der Ubertragung der ersten Empfangsqualitatsinformation und
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Nutzdaten (...in case that transmission of said first reception quality information and
transmission using an uplink data channel [...] would occur at the same time; vgl.
Stammanmeldung, Anspruch 20, le. Merkmalsgruppe) fehlt vielmehr in der erteilten
Anspruchsfassung. Die Moglichkeit einer gleichzeitigen Ubertragung der ersten
Empfangsqualitatsinformation auf dem Uplink-Datenkanal (PUSCH) und auf dem
Uplink-Steuerkanal (PUCCH) (Kombination der Falle 2.3.und 2.5 der erteilten An-
spruchsfassung) stellt daher eine Verallgemeinerung dar, die Giber den Gegenstand

der urspringlichen Anmeldung hinausgeht.

1.3 In den unabhéangigen Ansprichen 3 und 5 findet sich jeweils keine Ein-
schrankung, dass die erste Empfangsqualitatsinformation auf dem Uplink-Datenka-
nal (PUSCH) (Merkmal 2.5) nur gleichzeitig bzw. simultan mit den Uplink-Daten
Ubertragen wird bzw. gemanR Vorrichtungsanspruch 3 Ubertragen werden kann. Dies

gilt in gleicher Weise fur Merkmal 2.4 und die zweite Empfangsqualitatsinformation.

Aus der Merkmalsgruppe 1 des Anspruchs 3 folgt nicht, dass nach den Merkmals-
gruppen 2.4 und 2.5 jeweils nur eine Ubertragung der Empfangsqualitatsinformation
erfolgen kann, wenn gleichzeitig bzw. simultan auch Uplink-Daten Ubertragen wer-
den, da in Merkmal 1.1.1 nur eine Erlaubnis zur Datenibertragung und keine An-
weisung zur Uplink-Datenubertragung genannt ist. Die Merkmale 2.4.1.1 und
2.5.1.1 nehmen jeweils Bezug auf das Vorliegen bzw. Fehlen einer ,Ubertragungs-
instruktion einer Empfangsqualitatsinformation” (transmission instruction of recep-
tion quality information), die — wie der Name schon sagt — eine Instruktion bzw. An-
weisung fiir das Ubertragen der Empfangsqualitatsinformation und nicht fir die
Ubertragung von Uplink-Daten ist. Damit fordern weder die Merkmalsgruppe 2.4
noch die Merkmalsgruppe 2.5 eine simultane bzw. gleichzeitige Ubertragung von

Uplink-Daten und Empfangsqualitatsinformation.

Im allgemeinen Beschreibungsteil und im ersten und zweiten Ausfiihrungsbeispiel
der Stammanmeldung ist nur von einer simultanen bzw. gleichzeitigen Ubertragung
von Uplink-Daten und Empfangsqualitatsinformation die Rede (...the L1/L2 grant

including the simultaneous transmission permission information for instructing the
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mobile station apparatus to simultaneously transmit the uplink data and the recep-
tion quality information; vgl. Abs. 0042, sowie Abs. 0054, 0076). In Bezug auf die
zweite Empfangsqualitatsinformation (Merkmalsgruppe 2.4) gilt in der urspringli-
chen Fassung des Anspruchs 20 der Stammanmeldung die Bedingung ,in case ...
would occur at the same time*“ jedoch nur fiir die Ubertragung der ersten Empfangs-

qualitatsinformation tiber den Uplink-Datenkanal (PUSCH).

Die Merkmalsgruppe 2.5 in Anspruch 3 — und auch in Patentanspruch 5 — stellt da-
her ohne eine Beschrankung auf eine gleichzeitige bzw. simultane Ubertragung von
Uplink-Daten und der ersten Empfangsqualitatsinformation eine Verallgemeinerung

dar, die Uber den Gegenstand der urspringlichen Anmeldung hinausgeht.

1.4 Die Patentfahigkeit der ubrigen Anspriche kann dahinstehen, da die Be-

klagte das erteilte Patent als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt.

2. Der Gegenstand der unabhangigen Patentanspriche 3 und 5 des Hilfsan-
trags 1‘ aus dem Schriftsatz vom 4. November 2021 geht ebenfalls Gber die als EP
2 124 459 Al in englischer Sprache veroffentlichten Stammanmeldung hinausge-
hen und ist damit in unzulassiger Weise erweitert (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. ¢) EPU).

2.1 Im Hilfsantrag 1' ist in den unabhangigen Anspriichen 3 und 5 das Merkmal
2.5.1 dahingehend erganzt, dass die Ubertragung der Empfangsqualitatsinforma-
tion auf dem Uplink-Datenkanal simultan bzw. gemeinsam mit der Ubertragung der
Uplink-Daten (simultaneously with said uplink data) erfolgen soll. Im Anspruch 3

lautet die Merkmalsgruppe 2.5 dann wie folgt:

2.5 means for transmitting (201-205, 210) said first reception quality information
[2.5.1™"] to said base station apparatus (100)
2.5.17F | simultaneously with said uplink data using said physical uplink shared channel to

said base station apparatus (100) [2.5.1.1] in transmitting said first reception quality
information.
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2.5.1.1 |in case that said physical uplink shared channel is assigned by said uplink data
transmission permission signal which does not include said transmission instruction
of reception quality information.

Der unabhangige Patentanspruch 5 gemaf Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom

4. November 2021 ist in gleicher Weise geéandert wie Anspruch 3.

2.2 Da die Merkmalsgruppe 2.5 auch in Anspruch 3 — wie auch in Patentan-
spruch 5 — gemaR Hilfsantrag 1‘ ohne Beschrankung auf eine periodische Ubertra-
gung der ersten Empfangsqualitatsinformation auf dem Uplink-Datenkanal
(PUSCH) bleibt, handelt es sich auch hier um eine Verallgemeinerung, die tber den
Gegenstand der ursprunglichen Anmeldung hinausgeht. Denn Anspruch 3 gemaf}
Hilfsantrag 1‘ umfasst weiterhin, dass eine mogliche Ubertragung der ersten Emp-
fangsqualitatsinformation nach Merkmalsgruppe 2.5 unabhéngig von einer vorge-
gebenen Periodizitat nach Merkmalsgruppe 2.3 erfolgen kann (vgl. auch Ausfihrun-

gen zur unzuldssigen Erweiterung des Hauptantrags in Abschnitt II. 1.1).

AuRerdem ist das gleichzeitige Ubertragen der ersten Empfangsqualitatsinforma-
tion auf dem Uplink-Datenkanal (PUSCH) nach Merkmalsgruppe 2.5 und Uplink-
Steuerkanal (PUCCH), d. h. deren Ubertragung im gleichen Zeitschlitz (slot) nach
Merkmalsgruppe 2.3 auch nach Hilfsantrag 1 nicht ausgeschlossen. Auch hierbei
handelt es sich um eine Verallgemeinerung, die Gber den Gegenstand der urspriing-
lichen Anmeldung hinausgeht (vgl. auch Ausfihrungen zur mangelnden Zulassig-

keit des Gegenstands des Anspruchs 3 nach Hauptantrags in Abschnitt 1. 1.2).

2.3 Die weiteren Patentanspriche des Hilfsantrags 1‘ bedirfen keiner weiteren
isolierten Prifung, weil die Beklagte in der mindlichen Verhandlung angegeben hat,
dass sie die Hilfsantrage jeweils als geschlossene Anspruchssatze versteht und das
Streitpatent jeweils als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011
— X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 — Sensoranordnung).
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3. Auch der Gegenstand der unabhangigen Patentanspriche 3 und 5 des Hilfs-
antrags 1 geht Gber die als EP 2 124 459 Al in englischer Sprache vero6ffentlichten
Stammanmeldung hinausgehen und ist damit in unzulassiger Weise erweitert (Art.
11 § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPU).

3.1 Im Hilfsantrag 1 sind in den unabhangigen Ansprichen 3 und 5 die Merkmale
2.4.1 und 2.5.1 dahingehend erganzt, dass die Ubertragung der Empfangsqualitats-
information auf dem Uplink-Datenkanal simultan bzw. gemeinsam mit der Ubertra-
gung der Uplink-Daten (simultaneously with said uplink data) erfolgen soll. Im An-

spruch 3 lauten die Merkmalsgruppen 2.4 und 2.5 dann wie folgt:

to said base station apparatus (100)

24 means for transmitting (201-205, 210) second reception quality information [2.4.11]

2.4.1" | simultaneously with said uplink data using said physical uplink shared channel

2411

in case that a transmission instruction of reception quality information is included in
said uplink data transmission permission signal; and

2.5 means for transmitting (201-205, 210) said first reception quality information
[2.5.1"1] to said base station apparatus (100)

2.5.1"1 | simultaneously with said uplink data using said physical uplink shared channel to
said base station apparatus (100) [2.5.1.1] in transmitting said first reception quality
information

2.5.1.1 |in case that said physical uplink shared channel is assigned by said uplink data

transmission permission signal which does not include said transmission instruction

of reception quality information.

3.2 Dadie Merkmalsgruppe 2.5 auch in den Anspriichen 3 und 5 gemaf Hilfsan-
trag 1 ohne Beschrankung auf eine periodische Ubertragung der ersten Empfangs-
qualitatsinformation auf dem Uplink-Datenkanal (PUSCH) bleibt und weiterhin das
gleichzeitige Ubertragen der ersten Empfangsqualitatsinformation auf dem Uplink-
Datenkanal (PUSCH) und Uplink-Steuerkanal (PUCCH) nicht ausgeschlossen ist
(Merkmalsgruppen 2.3 und 2.5), handelt es sich auch hier um Verallgemeinerungen,

die Uber den Gegenstand der urspringlichen Anmeldung hinausgeht.



-34 -

3.2 Daderunabhangige Patentanspruch 5 gemal} Hilfsantrag 1 in gleicher Weise
geandert ist wie Anspruch 3, geht auch er inhaltlich Uber die als EP 2 124 459 Al
veroffentlichte Stammanmeldung hinaus und ist damit in unzuléassiger Weise verall-

gemeinert.

3.3 Die weiteren Patentanspriiche des Hilfsantrags 1 bedirfen keiner weiteren
isolierten Prifung, weil die Beklagte in der miindlichen Verhandlung angegeben hat,
dass sie die Hilfsantrage jeweils als geschlossene Anspruchsséatze versteht und das
Streitpatent jeweils als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011
— X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 — Sensoranordnung).

4. In der Fassung des zulassigen Hilfsantrags 2' aus ihrem Schriftsatz vom 26.
November 2021 kann die Beklagte ihr Patent in den angegriffenen Anspriichen 3
bis 6 erfolgreich beschrankt verteidigen, weil diese Fassung des Streitpatents zu-
l&ssig und nicht angegriffen ist.

4.1 Die beschrankte Verteidigung der Anspriiche 3 bis 6 des Streitpatents mit
Hilfsantrag 2" ist zulassig; die Gegenstande der Patentanspriiche 3 bis 6 gehen ins-
besondere nicht Uber die als EP 2 124 459 Al in englischer Sprache veréffentlichten
Stammanmeldung hinaus, vielmehr entnimmt der Fachmann die erganzten Merk-

male der genannten Stammanmeldung.

Der - senatsseitig mit einer Gliederung versehene - unabhéngige Patentanspruch
nach Hilfsantrag 2' unterscheidet sich von der erteilten Fassung in den folgenden
hervorgehobenen Anderungen:

Anspruch 3 (Hilfsantrag 2’)

A mobile station apparatus (200)

1 in a mobile communication system in which said mobile station apparatus (200)
transmits, to a base station apparatus (100), uplink data

1.1 using a physical uplink shared channel
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111 assigned by an uplink data transmission permission signal,

2. said mobile station apparatus (200) characterized by comprising:

2.1 means for receiving (206-209) a radio resource control signal [2.1.1] from said base
station apparatus (100);

211 including a transmission instruction of reception quality information

2.2 means for receiving (206-209) said uplink data transmission permission signal from
said base station apparatus (100);

2.3 means for periodically transmitting (201-205, 210) first reception quality information
[2.3.1] to said base station apparatus (100)

231 using a physical uplink control channel

2.3.1.1 | according to said transmission instruction of reception quality information included
in said radio resource control signal;

2.4 means for transmitting (201-205, 210) second reception quality information [2.4.1]
to said base station apparatus (100)

24.1 using said physical uplink shared channel

2.4.1.1 | in case that a transmission instruction of reception quality information is included in
said uplink data transmission permission signal; and

2.5 " | means for transmitting (201-205, 210) at a slot which said base station apparatus
(100) set by said radio resource control signal for said mobile station apparatus
(200) so as to periodically transmit said first reception quality information using said
physical uplink control channel, said first reception quality information [2.5.1"?] to
said base station apparatus (100)

2.5.1"% | simultaneously with said uplink data using said physical uplink shared channel in-
stead of said physical uplink control channel to said base station apparatus (100)
[2.5.1.1] in transmitting said first reception quality information

2.5.1.1 |in case that said physical uplink shared channel is assigned by said uplink data
transmission permission signal which does not include said transmission instruction
of reception quality information.

4.2  Die Anderungen des Patentanspruchs 3 nach Hilfsantrag 2 gegentiber der

erteilten Anspruchsfassung versteht der Fachmann wie folgt:
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Merkmal 2.5"2 schrankt die Verwendung der Mittel nach Merkmalsgruppe 2.5 zur
Ubertragung einer ersten Empfangsqualitatsinformation tiber den Uplink-Datenka-
nal (PUSCH) auf die erste Empfangsqualitatsinformation ein, fir welche durch das
Funkressourcen-Steuersignal eine periodische Ubertragung tiber den Uplink-Steu-
erkanal (PUCCH) festgelegt ist und nimmt damit Bezug auf die Festlegung einer

periodischen Ubertragung nach den Merkmalen 2.3.1 und 2.3.1.1.

Aus Merkmal 2.5.1H2 folgt nunmehr, dass die Ubertragung dieser ersten Empfangs-
qualitatsinformation auf dem Uplink-Datenkanal (PUSCH) — unter der in Merkmal
2.5.1.1 festgelegten Bedingung — gleichzeitig bzw. simultan zu einer Datenlbertra-
gung Uber diesen Kanal erfolgt und legt fest, dass in diesem Fall die periodische,
nach Merkmalsgruppe 2.3 fiir den Uplink-Steuerkanal (PUCCH) vorgesehene Uber-
tragung ausschlief3lich Gber den Uplink-Datenkanal (PUSCH) erfolgt. Eine parallele
Ubertragung der ersten Empfangsqualitatsinformation tiber den Uplink-Datenkanal
(PUSCH) und den Uplink-Steuerkanal (PUCCH) ausgeschlossen ist.

4.3 Der Gegenstand der Patentanspriiche 3 bis 6 nach Hilfsantrag 2* ergibt sich
fur den Fachmann aus der urspringlich eingereichten Stammanmeldung und geht
damit nicht Gber deren Offenbarungsgehalt hinaus.

Die Anderungen gegeniiber der urspriinglich eingereichten Anspruchsfassung des
Patentanspruchs 20 der Stammanmeldung lassen sich am Beispiel des Anspruchs
3 wie folgt darstellen:

Anspruch 3 (Hilfsantrag 2") Anspruch 20 (Stammanmeldung)
A mobile station apparatus A mobile station apparatus
1 in a mobile communication system in | in a mobile communication system in
which said mobile station apparatus | which said mobile station apparatus
transmits, to a base station apparatus, | transmits, to a base station apparatus,
uplink data reception quality information indicating
quality of a signal received from said
base station apparatus,
[s. 2.5.1.1]
1.1 using a physical uplink shared channel
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111 assigned by an uplink data transmis-
sion permission signal,

2 said mobile station apparatus charac- | said mobile station apparatus compris-
terized by comprising: ing:

2.1 means for receiving a radio resource | means for receiving a radio resource
control signal [2.1.1] from said base | control signal [2.1.1]
station apparatus;

211 including a transmission instruction of | including a transmission instruction for
reception quality information; periodically transmitting first reception

guality information and

2.2 means for receiving said uplink data | [means for receiving] an uplink data
transmission permission signal from | transmission permission signal;
said base station apparatus;

2.3 means for periodically transmitting first | means for periodically transmitting
reception quality information [2.3.1] to | said first reception quality information
said base station apparatus [2.3.1]

231 using a physical uplink control channel | using an uplink control channel

2.3.1.1 | according to said transmission instruc- | according to
tion of reception quality information transmission instruc-

tion for periodically transmitting said
; first reception quality information;

24 means for transmitting second recep- | means for transmitting second recep-
tion quality information [2.4.1] to said | tion quality information to said base
base station apparatus station apparatus [2.4.1]

24.1 using said physical uplink shared | using an uplink data channel
channel

2.4.1.1 | in case that a transmission instruction | in case that a transmission instruction
of reception quality information is in- | of reception quality information is in-
cluded in said uplink data transmission | cluded in said uplink data transmission
permission signal; and permission signal; and

2.5H2° | means for transmitting at a slot which | means for transmitting said first recep-

said base station apparatus (100) set
by said radio resource control signal
for said mobile station apparatus (200)
so as to periodically transmit said first
reception quality information using
said physical uplink control channel
said first reception quality information
[2.5.1"2] to said base station appa-
ratus

tion quality information
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2.5.1H2

simultaneously with said uplink data
using said physical uplink shared
channel instead of said physical uplink
control channel to said base station
apparatus [2.5.1.1]

using an uplink data channel

and transmission

2511

said physical uplink
shared channel is assigned by said up-
link data transmission permission sig-
nal which does not include said trans-
mission instruction of reception quality
information,

using an uplink data channel accord-
ing to an uplink data transmission per-
mission signal which does not include
a transmission instruction of said re-
ception quality information would
occur at the same time.

Durch die mit Hilfsantrag 2‘ neu formulierte Merkmalsgruppe 2.5"%2" des unabhan-
gigen Anspruchs 3 ergibt sich nunmehr inhaltlich aus dem urspriinglichen Pa-
tentanspruchs 20 der Stammanmeldung, womit die im Hinblick auf die erteilte
Anspruchsfassung und die Hilfsantrage 1 und 1‘ bestehenden Zulassigkeitsman-

gel ausgeraumt sind:

In Hilfsantrag 2' ist nunmehr ausgeschlossen, dass bei erfllter Zeitbedingung fur
die periodische Ubertragung der ersten Empfangsqualitatsinformation tber den
Uplink-Steuerkanal (PUCCH) nach Merkmalsgruppe 2.3 eine parallele Ubertra-
gung aufgrund der Bedingung in Merkmal 2.5.1.1 Gber den Uplink-Datenkanal
(PUSCH) erfolgt, sondern nur eine Ubertagung dieser ersten Empfangsqualitats-
information Uber den Uplink-Datenkanal (PUSCH) (instead of said physical uplink
control channel...; vgl. Merkmal 2.5.1"2). Dies entspricht der Aussage der letzten
Merkmalsgruppe des urspringlichen Anspruchs 20 der Stammanmeldung, nach
dem beim gleichzeitigen Ubertragen der ersten Empfangsqualitatsinformation
und Uplink-Datenubertragung die erste Empfangsqualitatsinformation tber den
Uplink-Datenkanal Gbertragen wird (using an uplink data channel in case that...;
vgl. Stammanmeldung, Anspruch 20, le. Merkmalsgruppe). Dass es sich dabei
um die periodische Ubertragung der ersten Empfangsqualitatsinformation han-
delt, ist nun in Merkmal 2.5 festgelegt, womit der Bezug zur Merkmalsgruppe
2.3 und der Ubertragungsanweisung (transmission instruction) nach Merkmal

2.1.1 hergestellt wird. Dieser Zusammenhang folgte in der Fassung der
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Stammanmeldung bereits aus der Definition der Ubertragungsanweisung fiir die
erste  Empfangsqualitatsinformation (transmission instruction for periodically
transmitting first reception quality information; vgl. Stammanmeldung, Anspruch
20). Aus Merkmal 2.5.1"? nach Hilfsantrag 2 (simultaneously with said uplink
data...) ergibt sich nunmehr auch entsprechend der Fassung der Stammanmel-
dung (in case that transmission of said first reception quality information and
transmission ... would occur at the same time; vgl. Stammanmeldung, Anspruch
20, le. Merkmalsgruppe), dass dabei eine gemeinsame bzw. simultane Ubertra-
gung der Empfangsqualitatsinformation und Uplink-Daten tber den Uplink-Da-

tenkanal erfolgt.

Dies gilt in gleicher Weise fiir die (entsprechenden) Anderungen im unabhangi-
gen Anspruch 5 nach Hilfsantrag 2°.

Die weiteren Unterschiede in den unabhéngigen Anspriichen 3 und 5 nach Hilfsan-
trag 2‘ gegenuber der Formulierung gemal des urspringlichen Patentanspruchs 20
der Stammanmeldung ergeben sich implizit aus dem Anspruch selbst oder sie stel-
len Einschrankungen bzw. Prézisierungen auf Basis der Beschreibung dar:

Die Angabe ,zur genannten Basisstation” bzw. ,von der genannten Basisstation*
in den Merkmalen 2.1, 2.2, 2.5"2 und 2.5.15? im unabhangigen Anspruch 3 —und
auch in Patentanspruch 5 — ergibt sich fur den Fachmann bereits implizit daraus,
dass eine Mobil-Stations-Vorrichtung beansprucht ist und jeweils der Daten- bzw.

Steuerkanal fur den Uplink-Fall betrachtet ist.

Gegenuber der Fassung des Anspruchs 20 der Stammanmeldung werden der
Uplink-Datenkanal und der Uplink-Steuerkanal in den unabhangigen Anspriichen
3 und 5 — ausgehend von Absatz 0007 der Stammanmeldung hinsichtlich der in
der Weiterentwicklung der dritten Mobilfunkgeneration vorgesehenen Uplink-Ka-
nale — nunmehr als ,Physical Uplink Control Channel* (PUCCH) und ,Physical
Uplink Shared Channel®* (PUSCH) bezeichnet (vgl. Merkmale 2.3.1, 2.4.1,
2.5.1"2 und 2.5.1.1) und der Uplink-Datenkanal (Physical Uplink Shared Channel
/ PUSCH) im Hinblick auf dessen Zuweisung naher definiert (vgl. Merkmale 1.1,
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1.1.1). Diese Zuweisung mittels Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal (up-
link data transmission permission signal) wird in der Stammanmeldung auch als
,L1/L2 Grant* bezeichnet (vgl. Stammanmeldung, Abs. 0053, le. Satz). In diesem
Zusammenhang ist auch die Definition des Uplink-Datenkanals (physical uplink
shared channel / PUSCH) als Kanal zur Ubertragung von Uplink-Daten in der
Merkmalsgruppe 1 zu sehen, der mittels Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnis-
signal (uplink data transmission permission signal) zugewiesen wird. Diese Defi-
nition kann unter anderem den letzten beiden Merkmalsgruppen des Anspruchs
20 der Stammanmeldung implizit entnommen werden; sie bildet unter anderem
auch die Grundlage fur die in der Stammanmeldung zum zweiten Ausfiihrungs-
beispiel beschriebenen Falle der Zuweisung eines Uplink-Datenkanals (PUSCH)
mit oder ohne Anwesiung zur gleichzeitigen Ubertragung von Empfangsqualitats-
information (vgl. Stammanmeldung, Abs. 0073 ff).

Das Hervorheben der jeweiligen Bezugnahme (said...) in den unabhéangigen An-
spruchen 3 und 5 auf bereits definierte Objekte in den Merkmalen 2.2, 2.3.1.1,
2.4.1, 2.5.1"2 und 2.5.1.1 stellt nur eine sprachliche Anpassung dar, die zu kei-
nem anderen inhaltlichen Verstandnis des Anspruchs fuhrt.

Auch die folgenden Unterschiede der unabhangigen Patentanspriiche 3 und 5 zum
zweiten Ausfiuhrungsbeispiel (Second embodiment) der Stammanmeldung stellen
keine unzulassige Verallgemeinerung der in der Stammanmeldung urspriinglich of-

fenbarten Lehre dar:

Im unabhangigen Anspruch 3 — und auch in Patentanspruch 5 — nach Hilfsantrag
2' ist gegeniber dem zweiten Ausfiuhrungsbeispiel der Stammanmeldung ein
,L1/L2 grant* mit einer enthaltenen ,simultaneous transmission permission infor-
mation® nicht genannt. Vielmehr sprechen auch die Anspriiche des Hilfsantrags
2' von ,uplink data transmission permission signal“ und (darin enthaltener) ,trans-
mission instruction of reception quality information“. Die Ubertragungsanweisung
fur die Empfangsqualitatsinformation stellt jedoch nur eine alternative Bezeich-

nung dar, zumal das Uplink-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal (uplink data
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transmission permission signal) in der Beschreibung der Stammanmeldung sy-

nonym mit ,L1/L2 grant* verwendet wird (vgl. Stammanmeldung, Abs. 0053 f).

Im unabhangigen Anspruch 3 — und auch in Patentanspruch 5 — sind gegentber
dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel eine erste und zweite Empfangsqualitatsinfor-
mation genannt, ohne dass entsprechend dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel in
der Stammanmeldung ein Bezug zum Umfang der Information hergestellt wird
(vgl. u.a. Stammanmeldung, Abs. 0074). Fir die Bezeichnung der Empfangsqua-
litatsinformation als erste und zweite Empfangsqualitatsinformation (statt der Be-
zugnahme auf den jeweiligen Umfang) bilden bereits die urspringlichen Pa-

tentanspriche eine Grundlage (vgl. insbes. Anspruch 20 der Stammanmeldung).

Anspruch 4 sowie Anspruch 6 beziehen sich auf den Fall der Ubertragung der
ersten Empfangsqualitatsinformation Gber den Uplink-Datenkanal (PUSCH) (An-
spruch 3, Merkmalsgruppe 2.5). Die erste Empfangsqualitatsinformation soll da-
bei die gleiche Form aufweisen wie bei der Ubertragung iber den Uplink-Steuer-
kanal (PUCCH). Der Stammanmeldung ist nur zu entnehmen, dass ein Format,
welches fur die gleichzeitige Ubertragung von Uplink-Daten und Empfangsquali-
tatsinformation kleiner Gro3e genutzt wird, bereits im Voraus bestimmt oder
durch das RRC-Signal gesteuert wird. Gleiches gilt fir die Empfangsqualitatsin-
formation grofRer GréRRe (vgl. Stammanmeldung, Abs. 0083: At this time, as the
physical format for simultaneously transmitting the uplink data and the reception
quality information of small information attempting to be transmitted on the
PUCCH to be transmitted using the PUSCH, a format determined in advance is
used, or such format is controlled by the RRC signaling...). Das Merkmal des
Anspruchs 4 bzw. des Anspruchs 6 stellt keine unzulassige Verallgemeinerung
dar, da der Fachmann der Stammanmeldung entnimmt, dass das Format der je-
weiligen Empfangsqualitatsinformation vorab festgelegt werden kann und somit
das Format der ersten und/oder zweiten Empfangsqualitatsinformation — unab-

hangig von der Ubertragung bzw. dem verwendeten Kanal — feststeht.

4.2 Da die Klagerin diese nach Hilfsantrag 2* zuldssig beschrankt verteidigte

Fassung des Streitpatents nicht angreift und insoweit ihre Klage nicht weiterfolgt,
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hat das Streitpatent in den angegriffenen Patentanspriichen 3 bis 6 somit in der

Fassung nach Hilfsantrag 2‘ ohne weitere Sachprifung Bestand.

Da sich die beschrankte Verteidigung in der Fassung nach Hilfsantrag 2‘° somit als
zulassig erweist und die Klagerin das Streitpatent, soweit die Beklagte es in der
Fassung nach Hilfsantrag 2‘ verteidigt hat, nicht angreift, war das Streitpatent im
Umfang der angegriffenen Patentanspriiche 3 bis 6 teilweise hinsichtlich der erteil-
ten Fassung (Hauptantrag) fiir nichtig zu erkléaren und blieb in der nach den Hilfsan-
trdgen 1' und 1 verteidigten Fassung ohne Erfolg, wahrend die auf die Fassung des
Streitpatents nach Hilfsantrag 2‘ beschrankte Klage in vollem Umfang begriindet ist.

Einer Klageabweisung im Ubrigen bedarf es infolgedessen nicht.

Auf die weitere Frage, ob das Streitpatent auch in der Fassung nach den weiteren

Hilfsantragen Bestand hatte, kam es daher nicht mehr an.

B.

Nebenentscheidungen

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Halbs. 1 PatG i. V. m. § 92
Abs. 1 ZPO.

1.1 Dabei hat der Senat zunachst zugrunde gelegt, dass der Wert des Streitpa-
tent im Wesentlichen durch die das System nach Patentanspruch 1 bildenden Pa-

tentanspriiche 3 und 5 bestimmt wird.

1.2 Zudem ist der als schutzfahig verbleibende Patentgegenstand in den von der
Klagerin noch angegriffenen Patentanspriichen 3 bis 6 in der beschrankt verteidig-
ten Fassung nach Hilfsantrag 2' gegentiber demjenigen der erteilten Fassung ein-
geschrankt. Das Streitpatent erfahrt in der Fassung der von der Klagerin noch an-

gegriffenen Patentanspriiche 3 bis 6 nach Hilfsantrag 2* durch die Erganzungen in
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den Merkmalen der Merkmalsgruppe 2.5"? eine nicht unwesentliche Einschran-
kung. Diese Einschrankungen auf eine Ubertragung einer ersten Empfangsquali-
tatsinformation Uber den Uplink-Datenkanal (PUSCH) nur fur den Fall, dass eine
periodische Ubertragung tiber den Uplink-Steuerkanal ansteht (vgl. 2.5"2), das Up-
link-Daten-Ubertragungs-Erlaubnissignal keine Ubertragungsinstruktion einer Emp-
fangsqualitatsinformation enthalt (vgl. Merkmal 2.5.1.1) und gleichzeitig Daten zur
gemeinsamen bzw. synchronen Uplink-Ubertragung vorliegen (vgl. Merkmal
2.5.1"%) machen nach der Schatzung des Senats ein Drittel der wirtschaftlichen
Verwertbarkeit des (gesamten) Streitpatents aus. Da die Klagerin mit ihrem Angrifft
auf das erteilte Streitpatent im Verhaltnis zur verbleibenden Fassung der Patentan-
spruche 3 bis 6 nach Hilfsantrag 2' obsiegt, hat die Beklagte bereits in diesem Um-

fang die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

1.3 Hinsichtlich des verbleibenden Teils des Streitpatents (betreffend die ange-
griffenen Patentanspriche 3 bis 6), dessen Wert der Senat im Verhaltnis zum Wert
des erteilten Patentes mit zwei Dritteln beziffert, sind die Kosten des Rechtsstreits
zwischen den Parteien halftig zu teilen (bzw. jeweils von beiden zu gleichen Teilen
verursacht). Eine weitere Kostenauferlegung zu Lasten er Beklagen kam nicht in
Betracht.

1.3.1 Nach 8 84 Abs. 2 Satz 2 PatG sind auf die im Urteil zu treffende Kostenent-
scheidung die Vorschriften der Zivilprozessordnung Uber die Prozesskosten ent-
sprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfor-
dert. Abweichungen von dem grundsétzlich geltenden Unterliegensprinzip der Zivil-
prozessordnung sind demnach gemal} Abs. 2 S. 2 moglich, wenn dies aus Billig-

keitsgriinden erforderlich ist.

Die Berlcksichtigung von Billigkeitsgriinden ist im Hinblick darauf gerechtfertigt,
dass es dem Klager im Patentnichtigkeitsverfahren verwehrt ist, einen Patentan-
spruch in der Weise beschrankt anzugreifen, dass der Inhaber des Streitpatents
durch eine in den Klageantrag aufgenommene Neufassung des angegriffenen Pa-
tentanspruchs festgelegt wird (BGH, Urteil vom 24. Oktober 1996 — X ZR 29/94 —,
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GRUR 1997, 272 Rn. 19 - Schwenkhebelverschluss). Es ist vielmehr ausschlief3lich
Sache des Patentinhabers, den erteilten Patentanspruch in einer von ihm neu ge-
fassten zulassig eingeschrankten Fassung zu verteidigen, wenn er dessen vollstan-
dige Nichtigerklarung vermeiden will (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 — X ZR
131/02 —, GRUR 2007, 309 Rn. 41 - Schussfadentransport). Anderungen der Fas-
sung des erteilten Patentanspruchs gegen den Willen des Patentinhabers dirfen
nicht erfolgen (vgl. zum Einspruchs- und Einspruchsverfahren BGH, Beschluss vom
27. Juni 2007 — X ZB 6/05 —, BGHZ 173, 47-57, GRUR 2007, 862 Rn. 21 f. - Infor-
mationsubermittlungsverfahren Il m. w. H.). Es besteht deshalb fir den Nichtigkeits-
klager keine Mdoglichkeit, den Gegenstand der Klage durch bestimmte, die Be-
schrankung des Klageziels deutlich machende Fassungen des Patentanspruchs
von vorneherein zu begrenzen und einen dartber hinausgehenden Klageantrag,
der auf die erteilte Fassung des Patentanspruchs gerichtet sein muss (BGH a. a. O.
- Schwenkhebelverschluss), zu vermeiden. Wird das Streitpatent erstmals im Ver-
lauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neu gefassten Patentanspriichen beschrankt
verteidigt, und erklart sich der Klager hiermit sofort einverstanden, so kann es ge-
boten sein, dass nicht der Klager die insoweit anfallenden Verfahrenskosten tragt,
sondern der Beklagte aufgrund der heranzuziehenden Billigkeitsgriinde. Dies gilt
unabhangig davon, ob die beschrankte Verteidigung unbedingt oder hilfsweise er-
klart wird (BeckOK PatR/Schnekenbuhl, 22. Ed. 15.10.2021, PatG § 84 Rn. 30 m.
w. N.; Keukenschrijver in Busse PatG, 9. Aufl., 2020, § 84 PatG Rn. 35).

1.3.2 Hiervon ausgehend ist im vorliegenden Fall aufgrund der erganzend heran-
zuziehenden Billigkeitsgriinde gemald § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG abweichend vom
Unterliegensprinzip und den entsprechend geltenden Kostengrundsatzen der 88§ 91
ff. ZPO nicht der Klagerin allein, sondern auch der Patentinhaberin das mit der M6g-
lichkeit einer zuldssigen Beschréankung durch Neufassung des Patentanspruchs
verbundene Kostenrisiko aufzubturden, welches hinsichtlich des tberschie3enden

ursprunglichen Klageantrags entsteht, wenn dieser nicht angegriffen wird.
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Dabei war hier allerdings nicht nur zu bedenken, dass die Klagerin die gemal} Hilfs-
antrag 2' mit Schriftsatz vom 26. November 2021 von der Beklagten verteidigte Fas-
sung des Streitpatents nicht angegriffen und unmittelbar mit Schriftsatz vom 1. De-
zember 2021 anerkannt hat. Vielmehr ist auch das vorangegangene Verfahren und
prozessuale Verhalten der Parteien zu bertcksichtigen. Dabei ist zunachst anzu-
merken, dass der Senat in der Erklarung der Klagerin mit Schriftsatz vom 4. Novem-
ber 2021, sich im Weiteren nicht gegen die Hilfsantrage 2 bis 7 aus dem Schriftsatz
vom 4. Februar 2021 zu wenden, keinen Anlass gesehen hatte, von der Kostentra-
gungspflicht der Klagerin abzusehen, wenn das Streitpatent daraufhin in der Fas-
sung nach Hilfsantrag 2 aufrechterhalten worden wére. Die Klagerin hat die Erkla-
rung namlich nicht nur erst neun Monate nach Einreichung der Hilfsantrage abge-
geben, sondern vielmehr auch erst nach dem Hinweis des Senats vom 11. Oktober
2021, in dem den genannten Hilfsantragen durchaus Erfolgsaussichten bescheinigt
worden waren. Damit hat es sich insoweit weder um eine sofortige Erklarung im
Sinn eines Anerkenntnisses auf die Einschréankung des Streitpatents gehandelt,
noch geschah dies aus ausschlief3lich aus autonomen Erwagungen hinsichtlich der
Schutzfahigkeit des Patents bzw. der Erforderlichkeit des Nichtigkeitsangriffs. Viel-
mehr erscheint dem Senat der insoweit mitgeteilte fehlende Verteidigungserfolg je-
denfalls miturséachlich. Eine Reaktion auf im Laufe eines Prozesses schwindender
Erfolgsaussichten aufgrund der rechtliche Beurteilung des Gerichts rechtfertigen al-
lerdings allein kein Abweichen von den Kostengrundsatzen bei Unterliegen. Aller-
dings waren auch die Hilfsantrage 1‘ und 2*' der Beklagten aus dem Schriftsatz vom
4. November 2021, die zudem nur einen Zwischenschritt der Anderungen in den
zuvor eingereichten Hilfsantrdgen 1 und 2 gegentber der erteilten Fassung bilden,
eine Reaktion auf die Bedenken des Senats im gerichtlichen Hinweis vom 11. Ok-
tober 2021 hinsichtlich einer erfolgreichen Vereidigung des Streitpatents in erteilter
Fassung; und Hilfsantrag 2' aus dem Schriftsatz vom 26. November 2021 war zu-
dem eine Reaktion auf die Erklarung der Klagerin mit Schriftsatz vom 4. November

2021, sich im Weiteren nicht gegen die Hilfsantrage 2 bis 7 zu wenden.
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Danach halt der Senat es hier aufgrund der besonderen Situation im Einzelfall fur
angemessen, aufgrund der ergdnzend heranzuziehenden Angemessenheitserwa-
gungen gemal} § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG abweichend vom Unterliegensprinzip und
den entsprechend geltenden Kostengrundsatzen der 88 91 ff. ZPO das mit der M6g-
lichkeit einer zulassigen Beschrénkung durch Erganzung und damit Neufassung der
Patentanspriiche 3 bis 6 des Streitpatents nach ergangenem gerichtlichen Hinweis
verbundene Kostenrisiko beiden Parteien gleichmafig aufzubirden. Denn die Be-
klagte hat den erfolgversprechenden Hilfsantrag 2* erst nach dem gerichtlichen Hin-
weis und der Erklarung der Klagerin formuliert und auch die Klagerin hat erst im
Verlauf des Verfahrens und nach dem gerichtlichen Hinweis — und damit ebenfalls
in Kenntnis der vorlaufigen Einschatzung des Senats — zu erkennen gegeben, eine
im Verlaufe des Verfahrens beschrankt verteidigte Fassung des Streitpatents nicht
angreifen zu wollen und sich mit der daraufhin formulierten Fassung der Patentan-

spruche 3 bis 6 dann allerdings sofort einverstanden erklart.

Demnach haben die Parteien hinsichtlich des auf das Streitpatent in der Fassung
nach Hilfsantrag 2‘ entfallenden Kostenanteils von zwei Drittel jeweils die Halfte,

also je ein Drittel zu tragen.

Da die Klagerin bereits mit ihrem Angrifft auf das erteilte Streitpatent im Verhaltnis
zur verbleibenden Fassung der Patentanspriche 3 bis 6 nach Hilfsantrag 2* obsiegt
und die Beklagte bereits in diesem Umfang von einem die Kosten des Rechtsstreits
zu tragen hat, entfallen von den Kosten des Rechtsstreits auf die Klagerin ein Drittel

und auf die Beklagte zwei Drittel.

2. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs.
1 PatGi. V. m. § 709 ZPO.
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C.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach MalRgabe der Ver-
ordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bun-
despatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130) einge-
reicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet oder
im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signa-
tur 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 Ausferti-
gung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftich beim Bundesge-
richtshof, HerrenstralR3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundes-
gerichtshof.de/erv.html) tGbertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zu-
stellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ab-
lauf von fanf Monaten nach der Verkiindung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die

Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Werner Dr. Schwengelbeck Zimmerer Altvater Dr. Sochtig



