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hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 24. Juli 2023 durch den Vorsitzenden Richter Voit, den Richter
Dipl.-Ing. Mdller, die Richterin Werner M.A. und die Richter Dipl.-Ing. Matter sowie
Dipl.-Ing. Tischler

fur Recht erkannt:

l. Das européaische Patent 1 926 224 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem

Umfang fir nichtig erklart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Il Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des

jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des européischen Patents 1 926 224 (Streitpatent), das
—laut Streitpatentschrift unter Inanspruchnahme der spanische Prioritat
ES 200502057 vom 17. August 2005 — am 13. Juli 2006 angemeldet worden ist.
Die Erteilung des europaischen Patents ist am 6. Mai 2015 verd6ffentlicht worden.

Das in englischer Sprache gefasste Streitpatent ist in Kraft.

Das Deutsche Patent- und Markenamt fuhrt das Streitpatent unter dem Aktenzei-
chen 60 2006 045 384.1. Es tragt die Bezeichnung

,LOUTER-LOOP POWER CONTROL METHOD AND DEVICE FOR
WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS”



und in der deutschen Ubersetzung:

»Aussenschleifen-Leistungssteuerungsverfahren und Vorrichtung fir

drahtlose Kommunikationssysteme*

und umfasst in der erteilten Fassung zehn Patentanspriche, die die Klagerin mit
ihrer Nichtigkeitsklage vom 1. Oktober 2021 in vollem Umfang angreift.

Die Patentanspriiche 1 bis 4 sind auf ein Verfahren zur Leistungsregelung der au-
Beren Schleife (outer-loop power control method) gerichtet, die Anspriiche 5 bis 10
auf eine Vorrichtung zur Leistungsregelung der aul3eren Schleife (outer-loop power
control device). Der das Verfahren betreffende unabhéngige Patentanspruch 1 und
der die Vorrichtung betreffende nebengeordnete unabhangige Patentanspruch 5

lauten in der erteilten Fassung:

1. An outer-loop power control method for CDMA tech-
nology-based wireless communication systems,
comprising the following phases:

estimating a received desired signal-to-interfer-
ence ratio based on a received data signal (107,
108) coming from a base station (102, 103) or
from a mobile station (104),

establishing a first desired signal-to-interfer-
ence ratio target (SIRtarget) that is an estimation
of a required desired signal-to-interference ratio
(SIRrequired) during the normal mode of the outer
loop,

detecting (402) the wind-up of the outer loop,
establishing a second desired signal-to-interfer-
ence ratio target (SIRtarget) during the wind-up of
the outer loop,

detecting the beginning (403) of the unwinding of
the outer loop, characterized by further compris-
ing modifying the second desired signal-to-inter-

ference ratio target (SIRtarget) at the beginning



(403) of the unwinding of the outer loop so as to
adjust its value for outer-loop power control in
normal mode, which is the mode being before
detecting (402) the wind-up of the outer loop and
before a quality degradation starts (410).

5. An outer-loop power control device for wireless com-
munication systems, characterized in that it com-
prises at least one programmable electronic device
operating according to the method described in any
of claims 1 to 4.

Die Patentanspriche 2 bis 4 und 6 bis 10 sind unmittelbar oder mittelbar auf die
Patentanspriiche 1 bzw. 5 rickbezogen; wegen ihres Wortlauts wird auf die Akte

verwiesen.

Die Klagerin ist der Ansicht, der jeweilige Gegenstand gemald den Patentanspru-
chen 1 und 5 sei unzulassig erweitert gegeniber dem Inhalt der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung, die Erfindung sei nicht so deutlich und voll-
standig offenbart, dass der Fachmann sie ausfihren kénne und der Gegenstand
des Streitpatents sei nicht patentfahig. Die Gegenstande nach den Patentanspri-
chen 1 und 5 seien gegeniber dem Stand der Technik bereits nicht neu. Dartber
hinaus seien auch die Gegenstdnde der angegriffenen abhangig formulierten Pa-
tentanspriche neuheitsschadlich vorweggenommen oder beruhten zumindest nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Klagerin stitzt ihr Vorbringen u. a. auf folgende Entgegenhaltungen:

N3 WO 2007/020304 Al (Offenlegungsschrift in Spanisch)
N3a EP 1 926 224 Al (englische Ubersetzung der N3)

NK1 WO 01/20806 Al — Laakso

NK2 EP 1487 132 A2 — Murata

NK3 US 2003/0148769 Al — Chi

NK6 US 2004/0058699 Al — Jonsson

NK13 EP 1684 444 A2 — Chang



Die Klagerin beantragt,
das européische Patent 1 926 224 mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem

Umfang fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, die Klage abzuweisen,
soweit sie sich auch gegen die Fassung des Streitpatents
nach dem Hilfsantrag, Uberreicht mit Schriftsatz vom
15. Dezember 2022, richtet,
mit der Maf3gabe, dass der Antrag als geschlossener An-

spruchssatz gestellt wird.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und ist der Auffassung,
der Gegenstand des Streitpatents gehe nicht Giber den Inhalt der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung hinaus, die Erfindung sei so deutlich und voll-
standig offenbart, dass der Fachmann sie ausfiilhren kénne und der Gegenstand ge-
maf den Patentanspriichen 1 und 5 des Streitpatents sei gegeniber dem Stand der
Technik neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tatigkeit. Der Gegenstand
des Streitpatents sei wenigstens in der verteidigten Fassung nach dem eingereichten

Hilfsantrag schutzfahig.

Nach dem Hilfsantrag aus dem Schriftsatz vom 15. Dezember 2022 bleibt Patentan-
spruch 5 unverandert und in Patentanspruch 1 ersetzt die Beklagte lediglich ein ,for"

durch ein ,to", so dass die Passage lautet:

.... detecting the beginning (403) of the unwinding
of the outer loop, characterized by further com-
prising modifying the second desired signal-to-
interference ratio target (SIRarget) at the begin-
ning (403) of the unwinding of the outer loop so

as to adjust its value fer to outer-loop power



control in normal mode, ...".

Die Klagerin tritt auch dem Hilfsantrag entgegen und sieht auch die Gegenstande
nach den Patentansprichen 1 und 5 in der Fassung des Hilfsantrags als unzul&ssig
erweitert, nicht ausfiihrbar und nicht patentfahig an.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis vom 19. September 2022 zugeleitet und

hierin Fristen zur Stellungnahme gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen
den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen, das Protokoll der mindlichen

Verhandlung vom 24. Juli 2023 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

A.

Die Klage auf Nichtigerklarung des Streitpatents ist zulassig und begrtindet.

Das Streitpatent erweist sich in der erteilten Fassung als nicht rechtsbestéandig,
denn es ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gemar
Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 56
EPU gegeben. Auch in der Fassung nach dem Hilfsantrag erweist sich das Streit-

patent als nicht schutzfahig.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents (in erteilter Fassung), zur Aufgabe,

zum Fachmann und zur Auslegung

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Regelung der Sendeleistung einer

Mobilfunkbasisstation oder eines mobilen Endgerates in einem Mobiltelefon-Netz-



werk. Die Regelung der Sendeleistung erméglicht es den Geréten, auf die sich stan-
dig andernden Eigenschaften des Kommunikationskanals (channel conditions) zwi-
schen Basisstation und Mobilstation zu reagieren. Ziel ist es, die gewiinschte Qua-
litat einer bestimmten Verbindung (link) zwischen Mobilstation und Basisstation
(quality-of-service) mit der minimal dazu erforderlichen Sendeleistung zu gewahr-
leisten (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0002, 0008, 0011).

Das Streitpatent nennt drei bekannte Verfahren zur Regelung der Sendeleistung,
die fir WCDMA-Systeme (Wideband Code Division Multiple Access) der dritten Mo-
bilfunkgeneration (3G-Netze) gemeinsam implementiert sind. Dabei handelt es sich
um die Leistungssteuerung Uber eine offene Schleife fir das Random-Access-Ver-
fahren (open loop, Sp. 2 Z. 24-28), die Leistungsregelung uber eine innere ge-
schlossene Schleife (closed or inner loop, Sp. 2 Z. 29-47) und die Leistungsregelung
Uber eine dulRere geschlossene Schleife (Outer-loop Power Control bzw. OLPC, Sp.
2 Z.49 - Sp. 3 Z. 6). In einem 3G-Netzwerk wirken insbesondere die Leistungsre-
gelungen der inneren und der duReren Schleife zusammen. Die kontinuierliche An-
passung der Sendeleistung ist in WCDMA-Systemen notwendig, weil alle Nutzer
den gleichen Frequenzbereich verwenden und ihre Codes nicht vollstandig ortho-
gonal sind (d. h. es zu Interferenzen kommt). Daher soll die jeweilige Sendeleistung
moglichst auf das Minimum beschrankt werden, das zum Erreichen der angestreb-
ten Ubertragungsqualitat bzw. zulassigen Fehlerrate notwendig ist (vgl. Streitpatent,
Abs. 0007 und 0008).

Das insbesondere beim Verbindungsaufbau verwendete Open-Loop-Verfahren (of-
fene Schleife) spielt im vorliegenden Streitpatent keine Rolle. Das Inner-Loop-Ver-
fahren (Verfahren der inneren Schleife; im Streitpatent teilweise als ,geschlossene
Schleife* / ,Closed-loop” bezeichnet) umfasst, dass das empfangende Gerét (Mobil-
oder Basisstation) das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (signal-to-interference ratio)
des empfangenen Signals (SIRrec, SIRmeasured) Mit einem Zielwert eines Signal-zu-
Interferenzverhaltnisses (SlIRtarget) Vergleicht, der zum Erreichen einer erforderli-
chen Dienstqualitat (quality-of-service) fur die jeweilige Verbindung in der aul3eren
Schleife festgelegt und an die innere Schleife Ubergeben wird. Der Empfanger sen-
det im Rahmen der inneren Schleife eine Leistungskontrollinformation (power con-

trol bits) an den jeweiligen Sender (Basis- oder Mobilstation), um anzuzeigen, ob



die Sendeleistung erhoht oder gesenkt werden muss. Die Sendeleistung wird vom
jeweiligen Sender (Basis- oder Mobilstation) dann entsprechend — im Rahmen sei-
ner Mdglichkeiten — angepasst.

Das Outer-Loop-Verfahren (Verfahren der &uf3eren Schleife) ist deutlich langsamer
als das Inner-Loop-Verfahren, wirkt aber tber die Festlegung des Zielwerts (SIRtar-
get) fUr das Signal-zu-Interferenzverhéaltnis mit diesem zusammen. Das Outer-Loop-
Verfahren dient dazu, eine gewiinschte Ubertragungsqualitat aufrecht zu erhalten.
Als Kriterium dient dabei in WCDMA die Rahmenfehlerrate (frame error rate, FER)
oder Blockfehlerrate (block error rate, BLER). Fur eine bestimmte, gewinschte Rah-
men- oder Blockfehlerrate sind abhangig von den Umgebungsbedingungen unter-
schiedliche Signal-zu-Interferenzverhaltnisse noétig. Daher wird das Signal-zu-Inter-
ferenz-Verhaltnis mittels Vorgabe eines variablen Zielwerts (SIRtwarget) an die Umge-
bungsbedingungen angepasst (vgl. Streitpatent, Abs. 0010). Aus der gewlnschten
Rahmenfehlerrate (oder Blockfehlerrate) ergibt sich ein erforderliches Mindest-Sig-
nal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRrequired), das zum Aufrechterhalten einer gewiinsch-
ten Ubertragungsqualitat nicht unterschritten werden soll (,,... the so-called required
desired signal-to-interference ratio (SIRrequired), Which is defined as a theoretical mi-
nimum of the received desired signal-to-interference ratio [SIRec] fulfilling the target
frame error rate [FERwrged].“; Vgl. Streitpatent, Abs. 0043). Wenn sich die Ubertra-
gungsbedingungen verbessern, kann der Zielwert fir das Signal-zu-Interferenzver-
héltnis (target SIR, SIR:aget) (und damit, mittels Regelung der inneren Schleife, die
Sendeleistung des Senders) verringert werden. Die Verringerung des Zielwerts er-
folgt in kleineren Schritten als die Erhéhung. Dies ist in Figur 4 der Anlage NK3
(= US 2003/0148769 A1) dargestellt, die im Streitpatent zitiert ist:



Figur 4 aus Anlage NK3

Bei einer plotzlichen Verschlechterung der Ubertragungsbedingungen (ohne dass
die Verbindung abbricht) kann es dazu kommen, dass trotz angeforderter Erhéhung
des Zielwerts fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtwarget) dieser Wert beim
Empfanger (gemessenes Signal-zu-Interferenzverhéltnis, measured SIR, SIRyec,
SIRmeasured) Nicht erreicht wird, da sich die Umgebungsbedingungen weiter ver-
schlechtert haben oder der Sender die maximale Sendeleistung (fir das entspre-
chende Signal) bereits erreicht hat. Dies hat zur Folge, dass der vorgegebene Ziel-
wert fUr das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) durch die auf3ere Schleife wei-
ter erhoht wird. Wird durch eine plétzliche Verbesserung der Ubertragungsbedin-
gungen dieser Zielwert beim Empfanger erreicht, fuhrt dies aufgrund der stark er-
hohten Sendeleistung zu einer erhohten Interferenz auf dem Kanal und damit zu

einer Stérung anderer Verbindungen (vgl. Streitpatent, Abs. 0013 bis 0015).

Aus der Anpassung des Zielwerts fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget)
ergibt sich das Problem, dass dieser immer weiter ansteigen kann, wenn der Sender
nicht in der Lage ist, die Sendeleistung entsprechend zu erhéhen (bzw. sich die
Ubertragungsbedingungen weiter verschlechtern). Dieser Zustand wird als ,Wind-
up“ bezeichnet und im Streitpatent vom Normalbetrieb in einem ,Normalmodus*
(normal mode) unterschieden. Dieses Verhalten ist bspw. in Figur 5 der im Streitpa-

tent zitierten Anlage NK3 dargestellt:
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Figur 5 aus Anlage NK3

Aus dem Wind-up resultiert ein weiteres Problem aufgrund der unterschiedlichen
Schrittgro3e beim Erh6hen und beim Verringern des Zielwerts fir das Signal-zu-
Interferenzverhaltnis (SIRtwarget). Dieses Problem besteht darin, dass das Verringern
(,Unwinding“) nach einem Wind-up viel langsamer erfolgt als das Erhéhen und da-
mit ein Anndhern an das erforderliche, nunmehr stark reduzierte Signal-zu-Interfe-

renzverhaltnis sehr lange dauern kann.

Zur Lésung des ersten Problems zitiert das Streitpatent die US 2003/0148769 Al
(= Anlage NK3) und die US 2004/0058699 Al (= Anlage NK6), welche ein Begren-
zen der Erhéhung des Zielwerts fir das Signal-zu-Interferenzverhéaltnis vorsehen,
wenn ein Wind-up erkannt wird. Hiervon ausgehend befasst sich das Streitpatent

insbesondere mit dem zweiten Problem der Dauer des Unwinding-Prozesses.

2. Dem Streitpatent liegt demnach die Aufgabe zugrunde, die Konvergenzzeit
der Regelung der Sendeleistung in der aul3eren Schleife am Ende des Wind-up zu
verringern und unnétige Interferenzen zu vermeiden, welche, bei einem Wind-up,
gefolgt von einem Unwinding, zwangslaufig die Ubertragungskapazitat des Kom-

munikationssystems beeintrachtigen (vgl. Streitpatent, Abs. 0003 und 0004).

3. Zustandiger Fachmann ist ein Ingenieur der Nachrichten- oder Informations-

technik mit Universitatsabschluss (Diplom oder Master) und mehrjahriger Berufser-
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fahrung sowie einschlagigen Kenntnissen auf dem Gebiet der Entwicklung von Mo-
bilfunk-Systemen, der mit den Standards und dem aktuellen Stand der Standardi-

sierungsprozesse auf diesem Gebiet vertraut ist.

4. Die unabhangigen Patentanspriiche 1 und 5 sind wie folgt zu gliedern.

Der Patentanspruch 1 lautet unter dem Hinzufiigen einer Gliederung sowie in der
durch den Senat liberarbeiteten Ubersetzung unter Korrektur eines offensichtlichen
Ubersetzungsfehlers (signal-to-interference ratio) und der Verwendung fachiiblicher
Begriffe (Ubersetzung gemaR Streitpatentschrift jeweils in Klammern):

in der Verfahrenssprache Englisch

An outer-loop power control method for
CDMA technology-based wireless com-
munication systems, comprising the fol-
lowing phases:

estimating a received desired signal-to-
interference ratio based on a received
data signal (107, 108) coming from a
base station (102, 103) or from a mobile
station (104),

establishing a first desired signal-to-in-
terference ratio target (SlRtarget) that is
an estimation of a required desired sig-
nal-to-interference ratio (SIRrequired) dur-
ing the normal mode of the outer loop,

detecting (402) the wind-up of the outer
loop,

establishing a second desired signal-to-
interference ratio target (SIRtarget) during
the wind-up of the outer loop,

detecting the beginning (403) of the un-
winding of the outer loop,

characterized by

further comprising modifying the second
desired  signal-to-interference  ratio
target (SIRtarget) at the beginning (403) of
the unwinding of the outer loop so as to
adjust its value for outer-loop power
control in normal mode,

Ubersetzung ins Deutsche

Verfahren zur Leistungsregelung der &uR3eren
Schleife [AuRenschleifen-Leistungssteuerungsver-
fahren] fur auf der CDMA-Technologie basierende
drahtlose  Kommunikationssysteme, mit den fol-
genden Phasen [Schritten]:

Schéatzen eines empfangenen gewunschten Sig-
nal-zu-Interferenzverhéltnisses  [Signal-/Rausch-
verhaltnisses] auf der Basis eines empfangenen
Datensignals (107, 108), das von einer Basissta-
tion (102, 103) oder von einer mobilen Station
(104) stammt [kommt],

Erstellen eines ersten gewiinschten Ziel-Signal-zu-
Interferenzverhéltnisses  [Signal-/Rauschverhalt-
nis-Ziels] (SIRtarget), bei dem es sich um eine Schéat-
zung eines erforderlichen gewilinschten Signal-zu-
Interferenzverhéltnisses  [Signal-/Rauschverhalt-
nisses] (SIRrequired) Wahrend des Normalmodus der
auReren Schleife [Aul3enschleife] handelt,

Erkennen (402) des Wind-Up der &uR3eren Schleife
[AuBenschleife],

Erstellen eines zweiten gewtinschten Ziel-Signal-
zu-Interferenzverhaltnisses  [Signal-/Rauschver-
héltnis-Ziels] (SIRtarget) wahrend des Wind-Up der
auReren Schleife [Aul3enschleife],

Erkennen des Beginns (403) des Unwinding der
auReren Schleife [Aul3enschleife],

dadurch gekennzeichnet, dass

es ferner das Modifizieren des zweiten gewtnsch-
ten Ziel-Signal-zu-Interferenzverhéltnisses [Signal-
/Rauschverhaltnis-Ziels] (SIRtarget) zu Beginn (403)
des Unwinding der &aufReren Schleife [AuRRen-
schleife] aufweist, um dessen Wert fir die Rege-
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lung der Leistung der &uRReren Schleife [Auf3en-
schleifen-Leistungssteuerung] im Normalmodus
anzupassen,
7.1 which is the mode being before detect- bei welchem es sich um den Modus vor dem Er-
ing (402) the wind-up of the outer loop kennen (402) des Wind-Up der &uf3eren Schleife
[AuRenschleife]
7.2 and before a quality degradation starts und vor dem Beginn (410) einer Qualitatsver-
(410). schlechterung handelt.

Der Patentanspruch 5 lautet:

in der Verfahrenssprache Englisch Ubersetzung ins Deutsche

An outer-loop power control device for Vorrichtung zur Leistungsregelung mit aul3erer

wireless communication systems, Schleife [AufRenschleifen-Leistungssteuerungs-
vorrichtung] fiur drahtlose Kommunikationssys-
teme,

characterized in that dadurch gekennzeichnet, dass

it comprises at least one programmable sie mindestens eine programmierbare elektroni-
electronic device operating according to sche Vorrichtung aufweist, die nach dem in einem
the method described in any of claims 1 to der Anspriiche 1 bis 4 beschriebenen Verfahren
4, arbeitet.

5. Der Fachmann legt den Patentanspriichen 1 und 5 folgendes Verstandnis zu-

grunde:

5.1 Der Patentanspruch 1 des Streitpatents ist auf ein Verfahren zur Leistungs-
regelung der &ufReren Schleife (outer-loop power control method) fir auf der CDMA-
Technologie (Code Division Multiple Access) basierende drahtlose Kommunikati-
onssysteme gerichtet (Merkmal 1). Dem Fachmann ist bekannt, dass eine schnelle
und genaue Leistungsregelung fur CDMA-Systeme noch wichtiger als fur TDMA-
und FDMA-Systeme ist (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0007). Die aul3ere Schleife der
Leistungsregelung versucht, einen Zielwert fir eine Fehlerrate fir eine gewilinschte
Dienstqualitat (quality of service) einzuhalten und variiert daftir in Abhangigkeit der
Umgebungsbedingungen einen entsprechenden Zielwert SIRarget fir das Signal-zu-
Interferenzverhaltnis (signal-to-interference ratio, SIR). Das empfangende Gerat
vergleicht in der inneren Schleife (inner loop) der Leistungsregelung diesen Zielwert
SIRtarget Mit einem selbst ermittelten, ,empfangenen” Signal-zu-Interferenzverhaltnis
(SIRrec, SIRmeasured) UNd entscheidet anhand des Vergleichsergebnisses, ob es dem

sendenden Gerat eine Aufforderung zum Erhéhen oder Senken der Sendeleistung
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signalisiert. Der Fachmann versteht, dass dieses selbst ermittelte Signal-zu-Interfe-
renzverhaltnis insofern ein ,empfangenes” Signal-zu-Interferenzverhaltnis ist, als
dass seine empfangerseitige Berechnung auf empfangenen Nutz- und Stérsignalen
beruht. Als Fehlerrate fur die Vorgabe und Anpassung des Zielwerts fur das Signal-
zu-Interferenzverhaltnis (SIRarget) in der &ul3eren Schleife wird die Rahmenfehler-
rate (Frame Error Rate, FER) bzw. die Blockfehlerrate (Block Error Rate, BLER)
verwendet, die fur eine Verbindung (link) ermittelt wird (,A criterion or a measure-
ment of the quality of a link is the frame error rate (FER) or equivalently, the block
error rate (BLER), which is a function of the desired signal-to-interference ratio
(SIR). ... Thus, in order to reach a quality of service in a certain fading environment,
the target (SIRtarget) Needs to be adjusted to the suitable value for that environment.”;
vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0010).

Fur die Leistungsregelung der auf3eren Schleife wird ein (empfangenes) Signal-zu-
Interferenzverhaltnis (SIRrec, SIRmeasured) auf Basis eines empfangenen Datensig-
nals geschatzt, das von einer Basis- oder einer Mobilstation stammt (Merkmal 2).
Das so ermittelte Signal-zu-Interferenzverhéaltnis ist ein Maf3 fur die Qualitat der Ver-

bindung zwischen Basis- und Mobilstation.

Es wird ein erster (gewlnschter) Zielwert fur ein Signal-zu-Interferenzverhéltnis (,a
first desired signal-to-interference ratio target (SIRtarget)”) erstellt, der eine Schat-
zung eines erforderlichen (gewinschten) Signal-zu-Interferenzverhaltnis (,a requi-
red desired signal-to-interference ratio (SIRrequired)”) wéhrend des Normalmodus der
auRReren Schleife ist (Merkmal 3). Dies durfte so zu verstehen sein, dass ein erster
Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis festgelegt wird, der auf dem — im
Sinne eines theoretischen Minimums — erforderlichen Signal-zu-Interferenzverhalt-
nis (SIRrequired) im Normalbetrieb basiert. Dieses erforderliche Signal-zu-Interferenz-
verhaltnis ist eine Schatzung, welche die fur die jeweilige Datenverbindung ermit-
telte Fehlerrate (Frame Error Rate bzw. Block Error Rate) auf einen Zielwert einre-
geln soll (,... the so-called required desired signal-to-interference ratio (SIRrequired),
which is defined as a theoretical minimum of the received desired signal-to-interfe-
rence ratio fulfilling the target frame error rate.”; vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0043).
Das Streitpatent unterscheidet jedenfalls zwischen drei Betriebsmodi der auf3eren

Schleife — dem in Merkmal 3 genannten Normalmodus, sowie dem Wind-up-Modus
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und dem Unwinding-Modus - (,,.... normal operation, wind-up and unwinding modes

of said outer loop ...%; vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0003).

Das Verfahren umfasst einen Verfahrensschritt zum Erkennen des Wind-up der &u-
Reren Schleife (Merkmal 4). Ein Wind-up ist dadurch charakterisiert, dass das ge-
messene Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRrec, SIRmeasured) der Erhéhung des Ziel-
werts fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) durch die Leistungsregelung
der aul3eren Schleife (outer loop power control / OLPC) nicht mehr folgt, weil bei-
spielsweise in der inneren Schleife der Leistungsregelung die Sendeleistung nicht
mehr weiter erhéht werden kann. Somit kann die (gewlnschte) Ziel-Fehlerrate nicht
erreicht werden, und die Leistungsregelung der auf3eren Schleife wirde den Ziel-
wert fir das Signal-zu-Interferenzverhéltnis (SIRtwarget) immer weiter erhéhen (vgl.
Streitpatentschrift, Abs. 0012 und 0013). Fur das Erkennen des Wind-up verweist
das Streitpatent auf die Patentanmeldung US 2003/0148769 Al (Anlage NK3), wel-
che einen Schwellenwert (threshold) bzw. Abstand (margin) fur die Differenz zwi-
schen gemessenem Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRrec, SIRmeasured) Und Ziel-
wert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) Vorsieht. Beim Uberschreiten
dieses Schwellenwertes wird vom Vorliegen eines Wind-up ausgegangen und der
Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) Wird auf einen bestimmten
Wert begrenzt (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0020). Das Erkennen des Wind-up mar-
kiert auch den Ubergang vom Normal- in den Wind-up-Modus (,... once such situa-
tion is detected, the outer loop leaves the normal mode and enters a wind-up ope-
ration mode ...“; vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0039). Diese Vorgehensweise bei der
Erkennung der Wind-up-Situation findet sich auch im Ausfihrungsbeispiel des
Streitpatents wieder (,,... using a detection margin (M) between said desired signal-
to-interference ratio target (SIRtarget) and the received desired signal-to-interference
ratio ..."; vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0044, Anspruch 3 und Fig. 4: Begrenzung von
SIRtarget auf den Wert 406 zum Zeitpunkt 402).

Entgegen der Ansicht der Beklagten fihrt eine Qualitatsverschlechterung (quality
degradation) — im Sinne des Unterschreitens des mindestens erforderlichen Signal-
zu-Interferenzverhdltnisses (SIRrequired) durch den gemessenen Wert (SIRrec, SIR-
measured) (VQl. Streitpatentschrift, Abs. 0012) — nicht zwangslaufig zu einem Wind-up.

Auch eine Erhdéhung des Zielwerts fir das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget)
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fuhrt nicht zwangslaufig zu einem Wind-up. Denn sofern das gemessene Signal-zu-
Interferenzverhaltnis (SIRrec, SIRmeasured) den Zielwert fur das Signal-zu-Interferenz-
verhaltnis (SIRtarget) Wieder erreicht bzw. ihm folgen kann, bevor ein Kriterium zum
Erkennen des Wind-up erfillt ist (d. h. bspw. ein Schwellenwert (threshold) bzw. ein
Abstand (margin) der Differenz zwischen gemessenem Signal-zu-Interferenzver-
héaltnis und Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis tberschritten wird), wird
kein Wind-up erkannt und das System verbleibt im Normalmodus (vgl. Streitpatent-
schrift, Abs. 0020, 0039 und 0044).

Aus Sicht der Leistungsregelung der auf3eren Schleife besteht entgegen dem Ver-
standnis der Beklagten auch kein Unterschied zwischen dem Beginn des Wind-up,
d. h. dem Beginn des Wind-up-Modus, und dem Erkennen des Wind-up. Denn erst
wenn ein entsprechendes Kriterium erfillt ist, kann aus Sicht der Regelung von ei-
nem Wind-up gesprochen werden. Dem Streitpatent sind auch keine Kriterien zu
entnehmen, anhand derer die Regelung zwischen dem Beginn eines Wind-up und
dem Wind-up selbst unterscheidet.

Wahrend des Wind-up der duR3eren Schleife wird ein zweiter (gewlnschter) Zielwert
fur ein Signal-zu-Interferenzverhaltnis (,a second desired signal-to-interference ratio
target (SIRtwarget)”) erstellt (Merkmal 5). Das Merkmal 5 versteht der Fachmann daher
so, dass ab dem Moment des Erkennens eines Wind-up der Zielwert fir das Signal-
zu-Interferenzverhdltnis (SIRtwarget) €inen anderen Wert annimmt, als wenn nicht in
die auRere Schleife eingegriffen wiirde, denn in diesem Fall wirde wahrend eines
Wind-up der Zielwert fir das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) immer weiter
steigen. In der Beschreibung ist nicht wortlich von einem ,zweiten“ Zielwert die
Rede, sondern von einem ,gesetzten Wert“ (set value; Abs. 0045). Fir das Ausfuh-
rungsbeispiel handelt es sich bei diesem Zielwert um den in Absatz 0045 erwahnten
und in der Figur 4 gezeigten Wert 406, auf den der Zielwert des Signal-zu-Interfe-
renzverhaltnisses (SIRtarget) im Ausfihrungsbeispiel wahrend der Dauer des Wind-
up-Modus begrenzt bzw. gesetzt wird und der aus dem Stand der Technik bekannt
ist (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0020 und 0023).

Das Verfahren umfasst weiter das Erkennen des Beginns des Unwinding der aul3e-

ren Schleife (Merkmal 6). Im Ausfilhrungsbeispiel des Streitpatents zu Figur 4 wird
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zum Erkennen des Beginns des Unwinding (Zeitpunkt 403) — also zum Erkennen
des Endes des Wind-up-Modus — der gleiche Mechanismus bzw. die gleiche Bedin-
gung wie beim Erkennen des Wind-up, d. h. zu Beginn des Wind-up (Zeitpunkt 402),
verwendet. Der Beginn des Unwinding wird im Ausfihrungsbeispiel daher als jener
Zeitpunkt (403) erkannt, an dem die Differenz des (zweiten) Zielwerts und des ge-
messenen Signal-zu-Interferenzverhaltnisses den Abstand M (detection margin)
wieder unterschreitet (vgl. Streitpatentschrift, Fig. 4, Abs. 0041, 0042 und 0044).
Das gemessene Signal-zu-Interferenzverhaltnis (received desired signal-to-interfe-
rence ratio / SIRrec bzw. SIRmeasured) hat dann wieder den Wert erreicht, den es beim
Erkennen des Wind-up (Zeitpunkt 402) hatte. Der Mechanismus zum Erkennen des
Beginns des Unwinding der &uf3eren Schleife ist in Merkmal 6 nicht festgelegt und
nicht darauf beschréankt, dass der gleiche Mechanismus wie bei der Erkennung des
Wind-up verwendet wird.

SIR 4
Fig. 4
SIRtarget | 400
406
-.:\
a “|SIRrequired
401 a
410 402 203 204 time

Streitpatent, Fig. 4 (farbliche Hervorhebungen durch den Senat erganzt)
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Das Verfahren nach Patentanspruch 1 ist gekennzeichnet durch das Modifizieren
des zweiten gewulnschten Zielwerts fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtar-
get) ZU Beginn des Unwinding der auf3eren Schleife, um dessen Wert fur die Leis-
tungsregelung der aufReren Schleife im Normalmodus anzupassen (Merkmal 7).

Der zweite Teilsatz des Merkmals 7 scheint in der erteilten Fassung dem Wortlaut
nach nur eine Zweckangabe zu umfassen (,so as to adjust its value for outer-loop
power control in normal mode*®). Absatz 0041 der Streitpatentschrift nimmt auf einen
geeigneten Zielwert Bezug (,... such that it is adjusted to a suitable value for outer-
loop power control operating in normal mode.”) und Absatz 0027 der Streitpatent-
schrift (,,... and therefore the power is rapidly adjusted to the outer loop in normal
mode.”), spricht, ebenso wie die urspriungliche Formulierung in der Patentanmel-
dung, von einer Anpassung an den Normalmodus (,,... So as to adjust the signal-to-
interference ratio (SIRtarget) to outer-loop power control in normal mode.”; vgl. An-
lage N3a, Anspruch 1).

Da die Auslegung des Patentanspruchs stets geboten und auch dann nicht unter-
bleiben darf, wenn der Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein scheint (st. Rspr.
u. a. BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 — X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 Rn. 16 (nach
juris) — Rotorelemente m. w. N.), ist auch die erteilte Fassung so auszulegen, dass
der Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) zu Beginn des Unwin-
ding an den Zielwert fir das Signal-zu-Interferenzverhéaltnis (SIRtarget) wahrend des
Normalbetriebs angepasst werden soll. Die Beschreibung befasst sich namlich aus-
schlie3lich mit der Frage, wie der Zielwert fir das Signal-zu-Interferenzverhaltnis
(SIRtarget) beim Erkennen des Unwinding, d. h. zu Beginn des Unwinding, schnell
auf einen Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRwarget) des vorherigen
Normalbetriebs zuriickgefihrt werden kann. Die Anpassung des Zielwerts flr das
Signal-zu-Interferenzverhdltnis (SIRwarget) ist daher so zu verstehen, dass der Ziel-
wert fur das Signal-zu-Interferenzverhdltnis (SIRwarget) SO gedndert wird, dass er na-
herungsweise einem Zielwert flr das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) im
Normalmodus entspricht (,... as close as possible ...“; vgl. Streitpatentschrift, Abs.
0026 und 0030) und damit moglichst nahe des mindestens erforderlichen Signal-

zu-Interferenzverhaltnisses (SIRrequired) liegt.
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Der Modus, in dem sich die Leistungsregelung der duf3eren Schleife vor dem Er-
kennen des Wind-up (Merkmal 7.1) und vor dem Beginn einer Qualitatsverschlech-
terung (quality degradation) (Merkmal 7.2) befindet (,which is the mode being be-
fore detecting (402) the wind-up of the outer loop and before a quality degradation
starts (410)"), ist der Normalmodus der Leistungsregelung der auf3eren Schleife.
Aus dem Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) in dem durch die
Merkmale 7.1 und 7.2 beschriebenen Zeitbereich der Leistungsregelung der auf3e-
ren Schleife im Normalmodus (normal mode) ergibt sich der Wertebereich, in dem
der geanderte Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SlIRtarget) fUr das Un-
winding liegen soll. Im Ausfuhrungsbeispiel gemal3 der Figur 4 reicht dieser Zeitbe-
reich bis zu dem mit dem Bezugszeichen 410 gekennzeichneten Zeitpunkt des Be-

ginns der Qualitatsverschlechterung.

Das Streitpatent geht vom Eintreten einer Qualitatsverschlechterung aus, wenn der
Wert des gemessenen Signal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRrec, SIRmeasured) Unter
den Wert des mindestens erforderlichen Signal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRre-
quired) fallt, der mit einer maximal tolerierbaren ,Frame Error Rate” (FER) oder ,Block
Error Rate" (BER) korrespondiert (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0010, 0012, 0030
und 0043; Fig. 4, Bezugszeichen 410). Da es zum Wind-up immer dann kommt,
wenn eine anhaltende Verschlechterung der Ubertragungsqualitat eintritt, die durch
die Leistungskontrolle (d. h. durch eine Erhéhung des Zielwertes flir das Signal-zu-
Interferenzverhaltnis (SIRtwarget) und der dazu erwarteten Erhdhung der Sendeleis-
tung des Senders) nicht mehr kompensiert werden kann, geht eine solche Quali-
tatsverschlechterung einem Wind-Up stets voraus. Ein Wind-up kénnte zwar theo-
retisch auch unabhéngig von der Qualitatsverschlechterung (Zeitpunkt 410), d. h.
unabhéangig von dem Unterschreiten des mindestens erforderlichen Signal-zu-Inter-
ferenzverhaltnisses (SIRrequired), auftreten. Dies wirde aber eine Ausgangssituation
voraussetzen, die normalerweise — d. h., wenn sich die Anderung des Zielwertes fiir
das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRarget) am Wert des erforderlichen Signal-zu-
Interferenzverhaltnisses orientiert — nicht vorkommen durfte (vgl. Druckschrift NK3,
Fig. 4) oder die auf anderen Mechanismen beruht (vgl. bspw. Druckschriften NK5,
NK12).
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Gemal der Merkmalsgruppe 7 soll der Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhélt-
nis (SIRtwarget) zu Beginn des Unwinding der &ul3eren Schleife an dessen Wert fur die
Leistungsregelung der auf3eren Schleife im Normalmodus angepasst werden. Auch
im Normalmodus sind weder der Zielwert fir das Signal-zu-Interferenzverhéaltnis
(SIRtarget) Noch der Wert fur das mindestens erforderliche Signal-zu-Interferenzver-
haltnis (SIRrequired) konstant. Dementsprechend spricht das Streitpatent im allgemei-
nen Teil der Beschreibung davon, dass der Zielwert fur das Signal-zu-Interferenz-
verhaltnis (SIRtwarget) zumindest mdglichst nahe an einem Wert liegt, den der Zielwert
fur das Signal-zu-Interferenzverhéltnis (SIRtwarget) im Normalmodus vor Beginn des
Wind-up hatte (,... at the beginning of the unwinding the mentioned target (SIRtarget)
is equaled to a value that is suitably close to the value that the desired signal-to-
interference ratio target (SIRtarget) had prior to the beginning of the wind-up.”; vgl.
Streitpatentschrift, Abs. 0026).

Die Merkmalsgruppe 7 definiert somit den zu wahlenden Zielwert fur das Signal-zu-
Interferenzverhéaltnis (SIRtwrget) Zu Beginn des Unwinding als einen Zielwert fir das
Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) aus dem Normalmodus vor einem Zeit-
punkt gemaf den Bedingungen der Merkmale 7.1 und 7.2. Der Anspruch lasst dabei
offen, wie dieser Zielwert fir das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) selbst
bestimmt wird. Allein die Beschreibung zu Figur 4 und der entsprechende Patentan-
spruch 4 des Streitpatents machen dazu néhere Angaben und sehen eine Berech-
nung des Zielwerts fur das Signal-zu-Interferenzverhéltnis (SIRtarget) Zu Beginn des
Unwinding vor, indem ein vorbestimmter Erkennungsabstand (M) von dem wahrend
des Wind-up festgelegten Zielwert (406) fur das Signal-zu-Interferenzverhéaltnis
(SIRtwrget) abgezogen wird (,... the value of the desired signal-to-interference ratio
target (SIRarget) Obtained after subtracting the detection margin (M) from the set va-
lue (406) during the wind-up ...“; vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0045). Der so berech-
nete Wert entspricht allerdings keinem Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhalt-
Nnis (SIRtarget) wahrend des Normalmodus vor dem Wind-up (Zeitpunkt 402) bzw. vor
dem Beginn der Qualitatsverschlechterung (Zeitpunkt 410), sondern dem gemesse-
nen Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRmeasured) zum Zeitpunkt des Erkennens des
Wind-up (Zeitpunkt 402). Dieser Wert durfte — je nach Ausmal’ der Qualitatsver-

schlechterung — einem Zielwert fir das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) im
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Normalmodus auch nicht nahekommen, wie es beispielsweise die Absatze 0026,
0030, 0042 und 0044 der Streitpatentschrift vorsehen. Im Zusammenhang mit der
vorstehend genannten Berechnung sieht das Streitpatent auch das Reduzieren des
Zielwertes fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) beim Beginn des Un-
winding um jeden kleineren oder gréfl3eren Wert als dem Erkennungsabstand M als
erfindungsgemal an (,Any reduction greater or less than said detection margin (M)
is considered to be covered by this invention.”; vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0045).

5.2 Der nebengeordnete Patentanspruch 5 ist auf eine Vorrichtung zur Leis-
tungsregelung der au3eren Schleife fir drahtlose Kommunikationssysteme gerich-
tet, die mindestens eine programmierbare elektronische Vorrichtung aufweist, die
nach dem in einem der Anspriche 1 bis 4 beschriebenen Verfahren arbeitet. Das
Streitpatent sieht vor, dass das Verfahren zur Leistungsregelung der aufl3eren
Schleife im Radio Network Controller (RNC) und im Nutzerendgerat (user
equipment / mobile station / remote terminal) realisiert wird (vgl. Streitpatentschrift,
Abs. 0034).

II. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

Das Streitpatent ist insgesamt fir nichtig zu erklaren, da die Gegenstande der er-
teilten unabhangigen Patentanspriche 1 und 5 nicht patentfahig sind. Denn inso-
weit ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gemaf
Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 56
EPU gegeben.

Der Gegenstand gemaf dem auf ein Verfahren zur Leistungsregelung der auf3eren
Schleife gerichteten Patentanspruch 1 — und damit auch der auf eine Vorrichtung
zur Leistungsregelung der aueren Schleife fur drahtiose Kommunikationssysteme
gerichtete Patentanspruch 5 — der erteilten Fassung ist zwar ausfihrbar und geht
mit einer Einschrankung auch nicht Uber die urspriingliche Offenbarung hinaus, ist
allerdings jedenfalls nicht neu gegentber der Entgegenhaltung NK2
(EP 1 487 132 A2 - Murata).
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1. Die erteilten Patentanspriiche 1 und 5 erweisen sich als zulassig.

1.1 Der mit Anderungskennzeichnungen gegeniiber dem urspriinglich eingereich-

ten Patentanspruch 1 versehene und nach Merkmalen gegliederte erteilte Patentan-

spruch 1 lautet:

1

7.1

7.2

An outer-loop power control method for CDMA technology-based wire-

less communication systems, comprising the following phases:

estimating a received desired signal-to-interference ratio {StR:c} based
on a received data signal (107, 108) coming from a base station (102,
103) or from a mobile station (104),

establishing a first desired signal-to-interference ratio target (SIRtarget)
that is elese-to an estimation of a required desired signal-to-interference

ratio (SIRrequired) during the normal mode of the outer loop,

detecting the-beginning (402) of the wind-up of the outer loop,

establishing a second desired signal-to-interference ratio target (SIRtarget)

during the wind-up of the outer loop,
detecting the beginning (403) of the unwinding of the outer loop,
characterized by

further comprising modifying the second desired signal-to-interference

ratio target (SIRwarget) at the beginning (403) of the unwinding of the outer

loop so as to adjust the-signhal-to-interference ratio (SHRiwmget)-to its value
for outer-loop power control in normal mode,

which is the mode being before detecting (402) the wind-up of the outer

loop

and before a quality degradation starts (410).
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1.2 Die Merkmale 7.1 und 7.2 dienen dazu, den Zeitbereich des Normalmodus
zu definieren. Demnach liegt der Normalmodus vor, wenn zum einen der Wind-Up-
Modus noch nicht erkannt, d. h. noch nicht detektiert wurde und zum anderen eine

Qualitatsverschlechterung noch nicht begonnen hat.

Ursprungsoffenbart ist — wie im Zusammenhang mit der Auslegung des Patentan-
spruchs 1 erlautert — ein zeitlich nahtloser Ubergang des Normalmodus in den Wind-
up-Modus, wobei der Zeitpunkt des Beginns der Qualitatsverschlechterung vor dem
Erkennen / Beginn des Wind-up-Modus liegt. Da nicht jede Qualitatsverschlechte-
rung notwendigerweise zum Erkennen / Beginn eines Wind-up-Modus fiihrt, ist auch
das Zeitintervall zwischen dem Beginn der Qualitatsverschlechterung und dem ggfs.
nachfolgenden Erkennen / Beginn eines Wind-up-Modus ein Teil des Normalmo-

dus.

Das Merkmal 7.1 definiert somit in Ubereinstimmung mit der Ursprungsoffenbarung
in den Anmeldeunterlagen, dass der Normalmodus jener Modus ist, der vor dem
Erkennen / Beginnen des Wind-up-Modus herrscht. Merkmal 7.1 geht somit in zu-

lassiger Weise auf die urspriingliche Offenbarung zurick.

Durch das Merkmal 7.2 wird der Zeitraum, in dem der Normalmodus herrscht, weiter
eingeschrankt auf einen Teilbereich des Zeitraums vor dem Erkennen / Beginnen
des Wind-up-Modus, namlich auf den Zeitbereich vor Beginn einer Qualitatsver-
schlechterung. GemaR den Anmeldeunterlagen ist dieser Zeitpunkt der beginnen-
den Qualitatsverschlechterung dadurch definiert, dass das mindestens erforderliche
Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRreq) durch den gemessenen Wert des Signal-zu-
Interferenzverhaltnisses (SIRrec, SIRmeasured) unterschritten wird (vgl. Druckschrift
N3a, Abs. 0012).

Das Merkmal 7.2 ist zwar nicht ursprungsoffenbart, da der Fachmann die dort ge-
nannte Beschrankung des Zeitbereichs des Normalmodus der Ursprungsanmel-
dung nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehérig entnehmen konnte.
Jedoch beschrankt es den Gegenstand der erteilten Fassung gegeniber dem Ge-

genstand der Anmeldung.
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Ein Merkmal, das in den ursprunglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfin-
dung gehorend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von
der urspringlichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des
Schutzbereichs fuhren wirde, wie im vorliegenden Fall das Merkmal 7.2, kann im
Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einfiigung zu einer Einschrankung gegen-
Uber dem Inhalt der Anmeldung fuhrt (BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 — Xa
ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 13 — Winkelmesseinrichtung; BGH, Urteil vom 17.
Februar 2015 - X ZR 161/12, GRUR 2015, 573 Rn 46 - 50 — Wundbehandlungsvor-
richtung).

Bei der Prufung der Patentfahigkeit ist das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal inso-
weit aul3er Betracht zu lassen, als es nicht zur Stitzung der Patentfahigkeit heran-
gezogen werden darf (BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, GRUR
2015, 573 Rn. 37, 42 — Wundbehandlungsvorrichtung; Beschluss vom 21. Oktober
2010 — Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 ff. - Winkelmesseinrichtung; Urteil vom
21. Juni 2011 — X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 ff. - Integrationselement).

1.3  Die weiteren Anderungen in Patentanspruch 1 sind durch die urspriingliche

Anmeldung getragen.

Die Streichung des Bezugszeichens (SIRrec) im Zusammenhang mit dem empfan-
genen gewunschten Signal-zu-Interferenzverhaltnis (received desired signal-to-in-
terference ratio) im Merkmal 2 stellt eine redaktionelle Malinahme dar, die zu keiner

inhaltlichen Anderung des Merkmals 2 fiihrt.

Das geanderte Merkmal 3 wird vom Fachmann in den urspringlichen Unterlagen
(Anlage N3a) mitgelesen, da das zugrundeliegende erforderliche Signal-zu-Interfe-
renzverhaltnis (SIRrequired) €in Schatzwert ist und gemal angemeldetem Patentan-
spruch 1 der Zielwert fir das Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRtarget) im Normal-
Modus diesem erforderlichen Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRrequired) €ntspre-
chen soll (vgl. Anlage N3a, Abs. 0042 Sp. 9 Z. 39 bis 49).

Das geanderte Merkmal 4 ist den urspriinglichen Unterlagen (vgl. Anlage N3a, Abs.

0020) zu entnehmen, da das Erkennen des Wind-up immer voraussetzt, dass ein
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vorgegebenes Kriterium erfullt ist. Erst wenn dieses Kriterium erfullt ist, kann aus
Sicht der Regelung von einem Wind-up gesprochen werden, der damit mit dem Er-
kennen auch beginnt. Ein allgemeines Erkennen des Wind-up gemaf} dem geéan-
derten Merkmal 4 entspricht sprachlich auch Absatz 0038 der Beschreibung der
Anmeldeunterlagen (Anlage N3a).

Die Anderungen im Merkmal 7 stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der
Anderung in Merkmal 5 und sind der sprachlichen Unterscheidung zwischen den
jeweils zugewiesenen Zielwerten des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRarget)
in Normal- und Wind-up-Modus geschuldet, da es in jedem Zustand (Normal- und
Wind-up-Modus) immer nur einen Zielwert des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses
(SIRtarget) gibt.

Die im Merkmal 7 von ,adjust ... to" in ,adjust ... for* gednderte Formulierung wird
aufgrund ihrer Bedeutung im Kontext der Beschreibung des Streitpatents weiterhin
im Sinne von ,adjust ... to" verstanden (vgl. vorstehende Ausflihrungen zur Ausle-

gung des Patentanspruchs 1).

1.4 Die Figur 4 des Streitpatents wurde gegenuber der urspringlich eingereichten
Figur 4 (Anlage N3a) dahingehend verandert, dass
- der Verlauf des Zielwertes des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses zwischen
dem Zeitpunkt, zu welchem das gemessene Signal-zu-Interferenzverhaltnis
(SIRrec, SIRmeasured) das mindestens erforderliche Signal-zu-Interferenzver-
héaltnis (SIRrequired) Unterschreitet, und dem Zeitpunkt des Erkennens des
Wind-up, d. h. dem Zeitpunkt des Beginns des Wind-up-Modus, abgeéndert
wurde; und

- das Bezugszeichen 410 erganzt wurde.
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Figur 4 (Ausschnitt, farbliche Hervorhebungen durch den Senat erganzt)

links: Anmeldung (Anlage N3a) rechts: Streitpatent

Bei verstandigem Analysieren der Lehre der urspriinglichen Anmeldung erkennt der
Fachmann, dass der in der urspriinglich eingereichten Figur 4 dargestellte Verlauf
des Zielwerts des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses zwischen dem Zeitpunkt, zu
welchem das gemessene Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRrec, SIRmeasured) das
mindestens erforderliche Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRrequired) UNterschreitet,
und dem Zeitpunkt des Erkennens des Wind-up, d. h. dem Zeitpunkt des Beginns
des Wind-up-Modus, offensichtlich fehlerhaft und auch im Widerspruch zu dem ur-
sprunglich eingereichten Patentanspruch 1 ist. Gestutzt wird diese Erkenntnis durch
den in der Figur 5 der Anlage NK3 (= US 2003/0148769 Al) dargestellten Verlauf
des Zielwertes des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses zwischen diesen beiden Zeit-
punkten; die Anlage NK3 wird in den Anmeldeunterlagen im Zusammenhang mit

der Beschreibung des Standes der Technik zitiert.
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¢ —
= Obstruction Required SIR J

FIG. 5

Figur 5 aus Anlage NK3 (farbliche Hervorhebungen durch den Senat erganzt)

Bei dem in dem Ausfuihrungsbeispiel gemanR der urspriinglich eingereichten Figur 4
dargestellten Verlauf springt der Zielwert des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses
(SIRtarget) in einem einzigen Schritt bereits zum Zeitpunkt des Beginns der Qualitats-
verschlechterung, d. h. noch wahrend des Normalmodus und somit vor dem Beginn
des Wind-up-Modus (Zeitpunkt 402) auf jenen Wert 406, den er wahrend des Wind-
up-Modus beibehélt. Zu Beginn des Unwinding, d. h. zum Zeitpunkt 403, wird der
Zielwert des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRtwarget) dann sprunghaft um den
Wert M reduziert.

Wahrend im Stand der Technik die Reduzierung des Zielwertes des Signal-zu-In-
terferenzverhaltnisses (SIRtarget) Nach einem Wind-up Ublicherweise stufenweise
mittels einer Vielzahl kleiner Reduzierungsschritte erfolgt (vgl. Anlage NK3, Figur
5), soll diese Reduzierung gemal der in den Anmeldeunterlagen beschriebenen
Vorgehensweise zu Beginn des Unwinding durch eine vergleichsweise grol3e Re-
duzierung des Zielwertes des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRtarget) erfolgen,
um dadurch eine Reduzierung der Systemkapazitat aufgrund unnétiger Interferen-

zen moglichst zu vermeiden (vgl. Anlage N3a, Abséatze 0015 und 0045).

Gemal dem Ausfuhrungsbeispiel der urspringlich eingereichten Figur 4 erfolgt zu
Beginn des Unwinding, d. h. zum Zeitpunkt 403, eine Reduzierung des Zielwertes

des Signal-zu-Interferenzverhéaltnisses (SIRtarget) Um den Wert M (vgl. Anlage N3a,
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Absatz 0043), wobei in den Anmeldunterlagen explizit erlautert wird, dass auch an-
dere Reduzierungswerte zu Beginn des Unwinding moglich sind (vgl. Anlage N3a,
Absatz 0044, letzter Satz).

Hinsichtlich des Zielwertes des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRtarget) ZU Be-
ginn des Unwinding wird in den urspringlichen Anmeldeunterlagen lediglich aus-
gefuhrt, dass dieser auf einen geeigneten Wert im Normalmodus reduziert werden
soll (vgl. Anlage N3a, Abs. 0016: ,[...] decreasing the desired signal-to-interference
ratio target (SIRtarget) to the suitable value [...]%; Abs. 0017: ,[...] decreasing for the
desired signal-to-interference ratio target (SlIRtwrget), after the described condition
has ended, i.e. after the wind-up [...]"; Abs. 0025: ,[...] modify the desired signal-to-
interference ratio target (SIRtwarget) at the end of the wind-up condition, or in other
words, once the unwinding process has started.”; Abs. 0043: “This mechanism thus
allows the value of the desired signal-to-interference ratio target (SIRtarget) to again
take a value that is very close to the original value (401) that it had prior to the
beginning (402)of the wind-up.”; Abs. 0045: ,Any reduction greater or less than said

detection margin (M) is considered to be covered by this invention.”).

Den urspringlichen Anmeldeunterlagen kénnen keine Vorgaben dahingehend ent-
nommen werden, dass der im Vergleich zu dem Zielwert des Signal-zu-Interferenz-
verhaltnisses (SIRtarget) Wahrend des Wind-up-Modus reduzierte Zielwert, welcher
zu Beginn des Unwinding eingestellt wird, einem Zielwert entsprechen muss, der zu
einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines bestimmten zeitlichen Teilab-

schnitts des Normalmodus vorlag, welcher dem Wind-up-Modus vorausging.

Da der urspriinglich eingereichte Patentanspruch 1 — in Ubereinstimmung mit der
urspringlich eingereichten Beschreibung — definiert, dass zu Beginn des Unwinding
der Zielwert des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRtarget) gegenuber dem Ziel-
wert wahrend des Wind-up-Modus zu verandern ist (,,[...] modifying the second de-
sired signal-to-interference ratio target (SIRtarget) at the beginning (403) of the un-
winding [...]*), was der Fachmann aus den o. g. Grinden mit einer Reduzierung des
Zielwertes gleichsetzt, und es die urspringlich eingereichte Beschreibung aus den
ebenfalls 0. g. Griinden zulasst, dass als Zielwert des Signal-zu-Interferenzverhalt-

nisses (SIRarget) ZU Beginn des Unwinding z. B. jener Zielwert gewahlt werden kann,
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welcher unmittelbar vor dem Beginn des Wind-up-Modus, d. h. am Ende des Nor-
malmodus, vorlag, erkennt der Fachmann, dass der in der ursprunglich eingereich-
ten Figur 4 zwischen dem Beginn der Qualitatsverschlechterung und dem Beginn
des Wind-up-Modus (Zeitpunkt 402) dargestellte Verlauf des Zielwertes des Signal-
zu-Interferenzverhaltnisses (SIRwarget) der technischen Lehre der urspriinglich ein-
gereichten Anmeldung widerspricht. Denn in der urspriunglich eingereichten Figur 4
ist der Zielwert des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRtarget) unmittelbar vor
dem Beginn des Wind-up, d. h. am Ende des Normalmodus, und wahrend des
Wind-up identisch und mit dem Bezugszeichen 406 gekennzeichnet.

Wirde der Fachmann als Zielwert des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRtarget)
zu Beginn des Unwinding in Ubereinstimmung mit der urspriinglich eingereichten
Beschreibung jenen Zielwert wéahlen, der am Ende des Normalmodus vorlag, d. h.
den in der ursprunglich eingereichten Figur 4 mit dem Bezugszeichen 406 gekenn-
zeichneten Zielwert, so wiirde dies entgegen der Forderung der urspringlich einge-
reichten Anmeldung zu keiner Veranderung, d. h. zu keiner Reduzierung, des Ziel-
wertes des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRwarget) ZU Beginn des Unwinding

fuhren.

Dies bericksichtigend, erkennt der Fachmann, dass der in der urspringlich einge-
reichten Figur 4 dargestellte Verlauf des Zielwertes des Signal-zu-Interferenzver-
héaltnisses (SIRtarget) ZWischen dem Zeitpunkt des Beginns der Qualitatsverschlech-
terung und dem Beginn des Wind-up-Modus (Zeitpunkt 402) offensichtlich fehlerhaft
ist. Vielmehr erwartet der Fachmann zwischen diesen beiden Zeitpunkten einen —
typischerweise in mehreren Stufen — ansteigenden Verlauf des Zielwertes des Sig-
nal-zu-Interferenzverhaltnisses (SIRtwarget), WoObei der Zielwert unmittelbar vor dem
Beginn des Wind-up kleiner als der Zielwert zu Beginn und wahrend des Wind-Up
ist. Aus dem Stand der Technik, z. B. Anlage NK3, sind dem Fachmann entspre-
chende stufenformige Verlaufe des Zielwerts des Signal-zu-Interferenzverhaltnis-

ses (SIRarget) ZWischen den beiden o. g. Zeitpunkten bekannt.

Der in der Figur 4 der Streitpatentschrift gegentber der urspriinglich eingereichten

Figur 4 angepasste Verlauf des Zielwertes des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses



-29-

(SIRtarget) zwischen den beiden o. g. Zeitpunkten dient somit der Korrektur dieser
offensichtlichen Unrichtigkeit.

Die Ersetzung dieses offensichtlich fehlerhaften Verlaufs des Zielwertes des Signal-
zu-Interferenzverhaltnisses (SIRiarget) durch einen stufenférmigen Verlauf, wie er

aus dem Stand der Technik bekannt ist, flhrt zu keiner unzuléssigen Erweiterung.

Wie bereits ausgefihrt, geht einem Wind-up eine Qualitatsverschlechterung (quality
degradation) der Ubertragung voraus, die — wie in urspriinglich eingereichten Figur
4 dargestellt — mit dem Absinken des gemessenen SIR-Wertes (SIRmeasured) €inher-
geht.

Zur Qualitatsverschlechterung (quality degradation) ist den urspringlichen Unterla-
gen (Anlage N3a) zu entnehmen, dass in diesem Fall die gemessene ,Frame Error
Rate” (FERrec) groR3er als der Zielwert (FER:arget) dieser Fehlerrate ist (,The received
desired signal-to-interference ratio (SIRrec) can occasionally be always lower than
the desired signal-to-interference ratio target (SIRtarget) [...] The result of this cir-
cumstance is that the received frame error rate (FERec) is greater than the target
frame error rate (FERwrget), i.€. the quality of the link is degraded”; vgl. N3a, Abs.
0011, 0012). Zum Verhaltnis zwischen ,Frame Error Rate* (FER) und Signal-zu-
Interferenz-Verhéltnis (signal-to-interference ratio, SIR) ist Absatz 0042 der ur-
sprunglichen Unterlagen (Anlage N3a) zu entnehmen, dass das erforderliche Sig-
nal-Interferenz-Verhaltnis (SIRrequired) als der theoretische Minimalwert definiert ist,
bei dem der Zielwert der ,,Frame Error Rate* (FERtarget) noch erfillt ist (“[...] required
desired signal-to-interference ratio (SIRrequired), which is defined as a theoretical
minimum of the received desired signal-to-interference ratio (SIRrec) fulfilling the tar-
get frame error rate (FERtarget)”; vgl. N3a, Abs. 0042). Ausgehend von der Definition
von ,,SIRrequired” in Absatz 0042 liest der Fachmann in Verbindung mit der Beschrei-
bung der Definition der Qualitatsverschlechterung nach Absatz 0011-0012 in den
urspringlichen Unterlagen (N3a) mit, dass ein Unterschreiten des erforderlichen
Signal-Interferenz-Verhaltnisses (SIRrequired) durch das gemessene Signal-Interfe-
renz-Verhaltnis (SIRmeasured bzw. SIRrec) eine Qualitatsverschlechterung (quality de-
gradation) bedeutet, wie nunmehr im Streitpatent mit Bezugszeichen 410 beschrie-

ben ist.
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Das Hinzufiigen des Bezugszeichens 410 in Figur 4 zum Kennzeichnen des Be-
ginns einer Qualitatsverschlechterung, wenn ,SIRmeasured” Unter den Wert von ,SIR-

required fallt, stellt daher keine unzulassige Erweiterung dar.

1.5 In der Beschreibung des Streitpatents wurde im Absatz 0044 im Vergleich zu
dem korrespondierenden Absatz 0043 in der urspriinglich eingereichten Beschrei-
bung (Anlage N3a) erganzt, dass es sich bei dem Normalmodus um den Modus vor
dem Erkennen (402) des Wind-up der &uf3eren Schleife und vor dem Beginn (410)
einer Qualitatsverschlechterung handelt (,[...] prior to the beginning (402) of the

wind-up and before a quality degradation starts (410).%).

Diese Ergédnzung korrespondiert mit den Merkmalen 7.1 und 7.2 des erteilten Pa-

tentanspruchs 1.

Es gelten daher die im Zusammenhang mit der Zulassigkeit des erteilten Patentan-

spruchs 1 getatigten Ausfuhrungen.

1.6  Die Frage der Ursprungsoffenbarung der Gegenstande der Patentanspriiche
2 bis 10 nach Streitpatent kann dahinstehen, da der Gegenstand des erteilten Pa-
tentanspruch 1 in erteilter Fassung (= Hauptantrag) jedenfalls letztlich nicht patent-

fahig ist.

2. Der Gegenstand des Streitpatents ist so deutlich und vollstandig offenbart,

dass der Fachmann ihn ausfihren kann.

Insbesondere flihrt der von der Klagerin vorgebrachte Einwand, wonach das Streit-
patent nicht spezifiziere, wann der Wind-up gemafld Merkmal 4 des erteilten Pa-
tentanspruchs 1 beginne, und der Fachmann daher die im Merkmal 7 des erteilten
Patentanspruchs 1 geforderte Anpassung des Zielwerts des zweiten gewiinschten
Signal-zu-Interferenzverhaltnisses zu Beginn des Unwinding auf den Zielwert, der
zum Zeitpunkt vor dem Erkennen des Wind-up der au3eren Schleife im Normalmo-

dus vorlag, nicht nacharbeiten kénne, zu keiner anderen Beurteilung.
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Wie bereits im Zusammenhang mit der Auslegung des Merkmals 4 des erteilten
Patentanspruchs 1 erlautert, ist ein Wind-up ndmlich dadurch charakterisiert, dass
das gemessene Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRrec, SIRmeasured) der Erhéhung
des Zielwerts (SlIRtarget) durch die Leistungsregelung der aul3eren Schleife (outer
loop power control / OLPC) nicht mehr folgt, weil beispielsweise in der inneren
Schleife der Leistungsregelung die Sendeleistung nicht mehr weiter erhéht werden
kann. Somit kann die (gewinschte) Ziel-Fehlerrate nicht mehr erreicht werden und
die Leistungsregelung der &ulReren Schleife wirde, ohne Gegenmalinahmen, den
Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhéltnis immer weiter erhéhen (vgl. Streitpa-
tentschrift, Abs. 0012 und 0013). Fur das Erkennen des Wind-up verweist das Streit-
patent auf die Patentanmeldung US 2003/0148769 Al (Anlage NK3), welche einen
Schwellenwert (threshold) bzw. Abstand (margin) fur die Differenz zwischen gemes-
senem Signal-zu-Interferenzverhaltnis (SIRrec,, SIRmeasured) und Zielwert (SIRtarget)
vorsieht. Beim Uberschreiten dieses Schwellenwertes wird vom Vorliegen einer
Wind-up-Situation ausgegangen und das Signal-zu-Interferenz-Zielverhaltnis wird
auf einen bestimmten Wert begrenzt (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0020). Das Er-
kennen des Wind-up markiert auch den Ubergang vom Normal- in den Wind-up-
Modus (,... once such situation is detected, the outer loop leaves the normal mode
and enters a wind-up operation mode ...“; vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0039). Diese
Vorgehensweise bei der Erkennung der Wind-up-Situation findet sich auch im Aus-
fuhrungsbeispiel gemaf der Figur 4 des Streitpatents wieder (,.... using a detection
margin (M) between said desired signal-to-interference ratio target (SIRtarget) and
the received desired signal-to-interference ratio ...“; vgl. Streitpatentschrift, Abs.
0044, Anspruch 3 und Fig. 4: Begrenzung von SIRarget auf den Wert 406 zum Zeit-
punkt 402).

Aus Sicht der Leistungsregelung der au3eren Schleife besteht entgegen dem Ver-
standnis der Klagerin auch kein Unterschied zwischen dem Beginn des Wind-up,
d. h. dem Beginn des Wind-up-Modus, und dem Erkennen des Wind-up. Denn erst
wenn ein entsprechendes Kriterium erfillt ist, kann aus Sicht der Regelung von ei-
nem Wind-up gesprochen werden. Dem Streitpatent sind auch keine Kriterien zu
entnehmen, anhand derer die Regelung zwischen dem Beginn eines Wind-up-Mo-

dus und dem Wind-up selbst unterscheidet.
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Entgegen der Ansicht der Klagerin ist somit der Zeitpunkt des Erkennens des Wind-
up, d. h. der Zeitpunkt des Beginns des Wind-up-Modus, in der Streitpatentschrift
fur den Fachmann eindeutig und nachvollziehbar definiert.

Da im Empfanger zu jedem Zeitpunkt die zu beriicksichtigenden Werte fur die Sig-
nal-zu-Interferenzverhaltnisse SIRtarget, SIRmeasured UNA SIRrequired VOrliegen missen,
um das mit dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren ausfihren zu
konnen, stellt es zur Uberzeugung des Senats fir den Fachmann eine Selbstver-
standlichkeit dar, die jeweiligen Werte fur das Signal-zu-Interferenzverhéltnis SIRar-
get abzuspeichern, um im Falle des Beginns eines Unwinding auf einen geeigneten
Wert des Signal-zu-Interferenzverhaltnisses SIR:arget VOr dem Beginn des Wind-up,

d. h. wahrend des Normalmodus, zurtickgreifen zu kdnnen.

Die Frage der Ausfiihrbarkeit kann jedoch dahinstehen, denn es fehlt den Gegen-
standen der einander nebengeordneten Patentanspriiche 1 und 5 jedenfalls an der

erforderlichen Patentfahigkeit.

3. Der Gegenstand der nebengeordneten Patentanspriiche 1 und 5 ist jeweils
aus der Druckschrift NK2 (EP 1 487 132 A2 - Murata) vorbekannt. Die Druckschrift
NK2 steht dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung dem-
nach neuheitsschadlich entgegen, wobei aus dem Merkmal 7.2 keine Rechte abge-

leitet werden konnen.

Ein mit Wirkung fuir die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europaisches Patent
ist nicht deshalb fur nichtig zu erklaren, weil ein Patentanspruch ein Merkmal ent-
halt, das in den urspringlich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung geho-
rend offenbart ist, sofern dieses Merkmal, wie hier, zu einer Beschrankung des
Schutzgegenstands (und nicht zu einem Aliud fuhrt). Bei der Prifung der Patentfa-
higkeit ist das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal insoweit auf3er Betracht zu las-
sen, als es nicht zur Stltzung der Patentfahigkeit herangezogen werden darf (BGH,
Urteil vom 17. Februar 2015 — X ZR 161/12, GRUR 2015, 573 Rn. 37, 42 — Wund-
behandlungsvorrichtung; Beschluss vom 21. Oktober 2010 — Xa ZB 14/09, GRUR
2011, 40 Rn. 18 ff. - Winkelmesseinrichtung; Urteil vom 21. Juni 2011 — X ZR 43/09,
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GRUR 2011, 1003 Rn. 24 ff. - Integrationselement). So kann ein Gegenstand, der
durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschuitzt ist, im Pat-
entnichtigkeitsverfahren nicht nachtraglich in das Patent einbezogen und unter
Schutz gestellt werden (BGH, Urteil vom 14. September 2004 — X ZR 149/01,
GRUR 2005, 145 Rn. 41- elektronisches Modul).

3.1 Der erteilte Patentanspruch 1 geht zwar durch die Aufnahme des Merk-
mals 7.2 — wie zuvor ausgefuhrt — Uber die urspringliche Offenbarung hinaus, wie
sie der Veroffentlichung der Anmeldung in englischer Sprache (Anlage NK3a) zu
entnehmen ist. Soweit allerdings durch das Merkmal 7.2 der Schutzbereich be-
schrankt ist, hat dieses Merkmal bei der Prifung der Patentfahigkeit insoweit aul3er
Betracht zu bleiben, als es nicht zur Stiitzung der Patentfahigkeit herangezogen
werden kann (BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12 — Wundbehand-

lungsvorrichtung).

3.2 Der Gegenstand der nebengeordneten Patentanspriiche 1 und 5 ist jeweils
unter dem gebotenen AufRerachtlassen des Merkmales 7.2 aus der Druckschrift
NK2 (EP 1 487 132 A2 / Murata) vorbekannt.

3.2.1 Die Druckschrift NK2 betrifft die Leistungsregelung in W-CDMA Systemen
mit aul3erer und innerer Schleife (vgl. Titel, S. 2, Z. 21, 53) und befasst sich mit
Problemen dieser Leistungsregelung, bspw. bei der voriibergehenden Abschattung
durch Gebaude (vgl. Abs. 0040). Aus der Problembeschreibung mit Bezugnahme
auf den Stand der Technik in Abs. 0040 wird deutlich, dass sich die Druckschrift
NK2, wie auch das Streitpatent, mit der Frage befasst, wie nach einem Wind-up
(beschrieben am Beispiel einer Abschattung des Mobilgeréts durch ein Gebaude)

eine schnellere Anpassung an einen Normalbetrieb erreicht werden kann.

3.2.2 In den Worten des Streitpatents entnimmt der Fachmann der Druckschrift

NK2 die folgenden Merkmale des Patentanspruchs 1:

1 An outer-loop power control method for CDMA technology-based wireless

communication systems, comprising the following phases:
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[Transmission power control method for W-CDMA wireless communi-
cation systems; vgl. Titel; in Verbindung mit Outer-loop transmission
power control; vgl. Abs. 0006]

2 estimating a received desired signal-to-interference ratio based on a re-
ceived data signal coming from a base station or from a mobile station,

[Eine SIR-Messeinheit (Bezugszeichen 14 in Fig. 1 und 4) bestimmt das
Signal-Interferenz-Verhaltnis SIR: SIR measurement unit 14; vgl. Abs.
0059, 0061 und 0072, Fig. 1 und 4;
in Verbindung mit: In order to follow up a change in number of interfering
users and a momentary fluctuation caused by multipath fading, inner-
loop transmission power control is carried out. In such control, the sig-
nal-to-interference ratio (SIR) is measured on the receiving side and the
measured SIR is compared with a target SIR,; vgl. Abs. 0003]

3 establishing a first desired signal-to-interference ratio target that is an es-
timation of a required desired signal-to-interference ratio during the normal
mode of the outer loop,

[In such control, the signal-to-interference ratio (SIR) is measured on
the receiving side and the measured SIR is compared with a target SIR,
whereby control is exercised in such a manner that the SIR on the re-
ceiving side will approach the target SIR; vgl. Abs. 0003;

in Verbindung mit: Control that thus changes the target SIR adaptively
in order to achieve the desired quality is well known as outer-loop trans-
mission power control (outer-loop TPC); vgl. Abs. 0007;

Die gewiinschte Qualitat (desired quality) ist anhand der Blockfehlerrate
(block error rate / BLER) in der AuRenschleife bestimmt und korrespon-
diert mit einem erforderlichen Signal-zu-Interferenzverhéltnis (vgl. Abs.
0006, 0007).

Ein ,Normalmodus" (,normal mode") ist zwar nicht explizit definiert, wird
aber vom Fachmann basierend auf der Abgrenzung des normalen Be-
triebs (ordinary oparation) gegentber der Situation bei einer Ver-
schlechterung der Ubertragungsqualitat (hohe BLER) mitgelesen; vgl.
Abs. 0087.]
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4 detecting the wind-up of the outer loop,
[Durch die Uberwachung der Blockfehlerrate (BLER) wird eine Situation
erkannt, in der diese, bspw. durch Abschattung, stark ansteigt; vgl. Abs.
0085 bis 0087 und Problembeschreibung in Abs. 0040]

5 establishing a second desired signal-to-interference ratio target during the
wind-up of the outer loop,
[Der Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis wird in diesem Fall
schnell erhoht: At such time rapid updating of the target SIR on the +
side is carried out so that the downlink power from the base station will
increase; vgl. Abs. 0087]

6 detecting the beginning of the unwinding of the outer loop,
[Durch Erkennen des Verlassens der Abschattung (anhand der Block-
fehlerrate) wird der Beginn des Unwinding erkannt; vgl. Abs. 0083 und
0089]

7 further comprising modifying the second desired signal-to-interference ratio
target at the beginning of the unwinding of the outer loop so as to adjust its
value for outer-loop power control in normal mode,

7.1 which is the mode being before detecting the wind-up of the outer loop.

[Nach dem Erkennen des Beginns des Unwinding wird der Zielwert fur
das Signal-zu-Interferenzverhaltnis schnell gesenkt: ... and then contin-
uous high quality is sensed at step 202, a transition is made to the initial
state and control for updating target SIR shown in Fig. 13 is performed
to rapidly lower the target SIR (step 203); vgl. Abs. 0090 und auch Abs.
0044.
Der Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis wird auf einen Ini-
tialwert (initial value) gesetzt: ... if a demand for excessive downlink
power is sensed, exercises control that shifts the state to the initial state
again and lowers the SIR rapidly down to the SIR convergence point ...;
vgl. Abs. 0083 und auch Abs. 0050.
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Bei diesem Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhaltnis handelt es
sich um einen vorab feststehenden Wert und nicht um einen Zielwert,
der unmittelbar vor dem Wind-up verwendet wurde. Die Merkmale 7 und
7.1 fordern jedoch nur einen Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzver-
héltnis, wie er im Normalmodus verwendet wurde, nicht aber, dass die-
ser dem unmittelbar vor dem Wind-up verwendeten Zielwert entspricht.
Denn der Normalmodus und damit indirekt auch der zu Beginn des Un-
windings zu verwendende Zielwert fur das Signal-zu-Interferenzverhalt-
nis ist im erteilten Patentanspruch 1 lediglich dadurch bestimmt, dass
es sich beim Normalmodus um den Zustand vor dem Wind-up (Merkmal
7.1) handelt.

Damit umfasst der so beschriebene Normalmodus aber auch einen vo-
rausgehenden Initialisierungszustand mit einem Initial-Zielwert fur das
Signal-zu-Interferenzverhaltnis (initial value), wie ihn beispielsweise die
Figur 13 der Druckschrift NK2 zum Stand der Technik zeigt. Die Hohe
des Initialwerts nach Figur 13 steht der Vorwegnahme der Merkmale 7
und 7.1 nicht entgegen, da die Abbildung keine Aussage Uber den er-
forderlichen Wert beim Unwinding oder direkt vor dem Wind-up zulasst
(zumal es sich bei der Darstellung nur um eine Veranschaulichung des
Standes der Technik handelt). Die Hohe des Initialwerts nach der
Druckschrift NK2 ist zudem im Zusammenhang mit der Anforderung in
Absatz 0083 zu sehen, mdglichst schnell zum sog. SIR-Konver-
genzpunkt zu gelangen (...exercises control that shifts the state to the
initial state again and lowers the SIR rapidly down to the SIR conver-
gence point, ...; vgl. Abs. 0083).

Damit sind der Druckschrift NK2 die Merkmale 7 und 7.1 des Gegen-

stands des erteilten Patentanspruchs 1 zu entnehmen.]

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher aus der Druckschrift NK2 vorbekannt.
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II. Zur Fassung nach dem Hilfsantrag

In der Fassung nach dem Hilfsantrag erweist sich der Gegenstand des Streitpa-
tents, soweit angegriffen, ebenfalls als nicht schutzfahig. Die Patentanspriche 1
und 3 nach dem Hilfsantrag enthalten nur Klarstellungen, die den Gegenstand nach
Hilfsantrag nicht einschranken und infolgedessen auch die Patentfahigkeit nicht be-
grinden kénnen (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 und 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c)
und a) i. V. m. Art. 52, 56 EPU).

1. Gegenuber dem Streitpatent ist im Patentanspruch 1 nur das Merkmal 7 wie
folgt gedndert:
i further comprising modifying the second desired signal-to-interference ratio
target (SIRtarget) at the beginning (403) of the unwinding of the outer loop so as

to adjust its value fer to outer-loop power control in normal mode,

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags ist mangels Beschrankung

nicht zulassig.

Das Patentnichtigkeitsverfahren dient der Nichtigerklarung eines Patents, soweit bei
ihm ein gesetzlich vorgesehener und vom Nichtigkeitsklager geltend gemachter
Nichtigkeitsgrund vorliegt, und eroffnet in diesem Umfang dem Patentinhaber die in
der Sache veranlassten Verteidigungsmdaglichkeiten; es dient aber nicht dartber
hinaus der Gestaltung des Patents etwa durch Klarstellungen; diese Funktion ist
vielmehr einzig dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen (so schon BGH, Urteil
vom 23. Februar 1988 — X ZR 93/85, GRUR 1988, 757 Rn.58 ff. (nach juris) — DUn-

gerstreuer).

Der Patentanspruch 1 gemaf dem Hilfsantrag enthalt auch nach den Ausfihrungen
der Beklagten nur eine Klarstellung, da sie damit der vom Senat im qualifizierten
Hinweis angesprochene sprachliche Ungenauigkeit begegnen will, und stellt damit

keine Beschrankung des Patentanspruchs 1 dar.
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Da es an einer Beschrankung des Anspruchsgegenstands fehlt, gelten hinsichtlich
der fehlenden Patentfahigkeit von Patentanspruch 1 zudem die Ausfiihrungen zum
Hauptantrag (erteilte Fassung) in gleicher Weise.

2. Die ebenfalls angegriffenen Patentanspriche 2 bis 4 und 5 bis 10 nach Hilfs-
antrag bedurfen keiner weiteren, isolierten Prifung, weil die Beklagte die Anspriiche
nach Hilfsantrag ausweislich der Antragstellung als geschlossenen Anspruchssatz
versteht und diesen als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016
— X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 — Datengenerator).

B.

Nebenentscheidungen

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

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

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach 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-
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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 schriftlich beim Bundesge-
richtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundes-
gerichtshof.de/erv.html) Gbertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zu-
stellung des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem
Ablauf von fiinf Monaten nach der Verkindung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die
Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Voit Miller Werner Matter Tischler



