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betreffend das europaische Patent 1 316 199
(DE 501 08 026)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 25. Mai 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Gutermuth, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richter

Dipl.-Ing. Gottstein, Dipl.-Ing. Kleinschmidt und Dipl.-Ing. Musiol

fur Recht erkannt:

I. Das europdaische Patent 1 316 199 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland flr nichtig er-
Klart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 30. August 2001 unter Inan-
spruchnahme der Prioritdt der deutschen Patentanmeldung 100 43 284.0 ange-
meldeten, mit Wirkung auch fir die Bundesrepublik Deutschland erteilten européi-
schen Patents 1 316 199 (Streitpatent), das ein "Funkgerat" betrifft. Das in deut-
scher Sprache abgefasste Streitpatent wird vom Deutschen Patent- und Marken-
amt unter der Nummer 501 08 026 gefuhrt. Es umfasst acht Patentansprtiche, von

denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:



"1. Funkgerat (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens
einer Nachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei
die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen ein-
geschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebs-
zustand einzunehmen,
gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- das Funkgeréat (1) umfasst einen Nachrichtenindika-
tor (15), wobei der Eingang der Nachricht durch den
Nachrichtenindikator (15) mittels einer Signalisierung
unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevorrich-
tung (16) signalisierbar ist,

- der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter
zugeordnet,

- das Funkgerat (1) weist Mittel zur Auswertung des
Nachrichtenparameters auf, wobei die Signalisierung in
Abhangigkeit der Auswertung des Nachrichtenparame-

ters vorgesehen ist.”

Bezuglich der Patentansprtiche 2 bis 8 wird auf die Patentschrift EP 1 316 199 B1

Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streit-
patents sei gegentber dem Stand der Technik nicht patentfahig. Er sei nicht neu,
beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Sie verweist insbe-
sondere auf die vorveroffentlichten Druckschriften JP 10-164664 A (K8) und
US 6,018,232 (K11), die sie fur neuheitsschadlich halt. Des Weiteren ist sie der
Auffassung, dass der Patentgegenstand in dem Gerat "Nokia 9000 Communica-

tor" offenkundig vorbenutzt worden sei.



Sie beruft sich zur Begrindung ihrer Klage auf folgende vorveréffentlichte Druck-

schriften:

K5 DE 4332758 Al

K6 DE 198 57 902 A1

K7 DE 197 24 995 A1

K8 JP 10-164664 A

K9 deutsche Ubersetzung der K8

K10 EP 0494 525 B1

K11 US 6,018,232

K12 DE 198 23 882 Al

K13 NOKIA [Hrsg.]: "User's Manual" fir das Gerat "Nokia 9000i
Communicator”, 1998

K14 US 5,946,636

K18 ROCKMAN, Simon: Nokia 9000. In: MOBILE and cellphone
magazine, Mai 1996, Seiten 42-44

K19 Nokia 9000 Communicator. In: MOBILE and cellphone ma-
gazine, November 1996, Seiten 23-28

K20 JOLAOSO, Ronke: inspecting gadgets. In: MOBILE and cell-
phone magazine, April 1997, Seiten 40-41

K21 mobile communications. In: MOBILE and cellphone magazi-
ne, September 1997, Seiten 20-21.

Die Klagerin legt dartber hinaus die Anlage

K17 Wikipedia-Artikel "Nokia Communicator”
vor, ohne Angaben zur Veré6ffentlichung zu machen. Aul3erdem legt sie ein funk-
tionsfahiges Mobilfunkgerat vom Typ "Nokia 9000 Communicator" samt Zubehor

zur Inaugenscheinnahme vor. Sie verweist ferner auf eine Reihe von Fotos dieses
Gerates (Anlage K16).



Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 316 199 mit Wirkung fir das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Patent im Um-

fang des im Termin Gbergebenen neuen Hauptantrags richtet.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in den Fassungen der in
der mundlichen Verhandlung Gibergebenen Hilfsantrage | bis Il so-

wie des Hilfsantrags IV vom 25. Méarz 2011.

Die geltenden Antrage haben folgenden Wortlaut:

Hauptantrag:

"1. Funkgerat (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens
einer Nachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei
die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen ein-
geschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebs-
zustand einzunehmen,
gekennzeichnet durch
folgende Merkmale:

- das Funkgerat (1) umfasst einen Nachrichtenindika-
tor (15), wobei der Eingang der Nachricht durch den
Nachrichtenindikator (15) mittels einer Signalisierung
unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevorrich-
tung (16) signalisierbar ist,

- der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter

zugeordnet,



- das Funkgerat (1) weist Mittel zur Auswertung des
Nachrichtenparameters auf, wobei die Signalisierung in
Abhéangigkeit der Auswertung des Nachrichtenparame-
ters vorgesehen ist, und

- der Nachrichtenindikator ist eine Leuchtdiode.

2. Funkgerat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

als Nachrichtenparameter die Anzahl der wenigstens einen

eingegangenen Nachricht und/oder der Typ der wenigstens ei-

nen eingegangenen Nachricht und/oder der Absender der we-

nigstens einen eingegangenen Nachricht vorgesehen ist.

3. Funkgerat (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Nachrichtenindikator (15) ein Ausgabesignal vorsieht und

dass die Signalisierung durch wenigstens eine vorgegebene

Intensitat und/oder Intensitatsdnderung des Ausgabesignals

vorgesehen ist.

4. Funkgerat (1) nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Anzahl der wenigstens einen Intensitdtsanderung einem

Vielfachen der Anzahl der wenigstens einen eingegangenen

Nachricht entspricht.

5. Funkgerat (1) nach Anspruch 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Ausgabesignal ein optisches Signal ist und dass die Sig-

nalisierung durch eine vorgegebene Farbe und/oder Farban-

derung des Ausgabesignals vorgesehen ist.



6. Funkgerat (1) nach Anspruch 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

der Nachrichtenindikator (15) eine Leuchtdiode ist.

7. Funkgerat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Betriebsinformation durch den Nachrichtenindikator (15)

mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist.

8. Funkgerat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Betriebsinformation durch einen weiteren Nachrichtenin-

dikator mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist."

Hilfsantrag I:

"1. Funkgerat (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens
einer Nachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei
die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen ein-
geschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebs-
zustand einzunehmen,
gekennzeichnet durch
folgende Merkmale:

- das Funkgeréat (1) umfasst einen Nachrichtenindika-
tor (15), wobei der Eingang der Nachricht durch den
Nachrichtenindikator (15) mittels einer Signalisierung
unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevorrich-
tung (16) signalisierbar ist,

- der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter
zugeordnet,

- das Funkgerat (1) weist Mittel zur Auswertung des

Nachrichtenparameters auf, wobei die Signalisierung in



Abhangigkeit der Auswertung des Nachrichtenparame-
ters vorgesehen ist,

- als Nachrichtenparameter ist der Typ der wenigstens ei-
nen eingegangenen Nachricht vorgesehen,

- der Nachrichtenindikator (15) sieht ein optisches Ausga-
besignal vor und die Signalisierung ist durch eine vorge-
gebene Farbe und vorgegebene Intensitdtsanderungen
des Ausgabesignals vorgesehen, und

der Nachrichtenindikator (15) ist eine Leuchtdiode.

2. Funkgeréat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzahl der wenigstens einen Intensitatsanderung einem
Vielfachen der Anzahl der wenigstens einen eingegangenen

Nachricht entspricht.

3. Funkgerat (1) nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Betriebsinformation durch den Nachrichtenindikator (15)

mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist.

4. Funkgerat (1) nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Betriebsinformation durch einen weiteren Nachrichtenindi-

kator mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist."



Hilfsantrag |l:

"1.

Funkgerat (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens
einer Nachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei
die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen ein-
geschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebs-
zustand einzunehmen,

gekennzeichnet durch

folgende Merkmale:

- das Funkgerat (1) umfasst einen Nachrichtenindika-
tor (15), wobei der Eingang der Nachricht durch den
Nachrichtenindikator (15) mittels einer Signalisierung
unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevorrich-
tung (16) signalisierbar ist,

- der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter
zugeordnet,

- das Funkgerat (1) weist Mittel zur Auswertung des
Nachrichtenparameters auf, wobei die Signalisierung in
Abhangigkeit der Auswertung des Nachrichtenparame-
ters vorgesehen ist,

- als Nachrichtenparameter ist der Typ der wenigstens ei-
nen eingegangenen Nachricht vorgesehen, wobei eine
E-Mail-Nachricht einen Typ einer eingegangenen Nach-
richt darstellt,

- der Nachrichtenindikator (15) sieht ein optisches Ausga-
besignal vor und die Signalisierung ist durch eine vorge-
gebene Farbe und vorgegebene Intensitdtsanderungen
des Ausgabesignals vorgesehen, und

der Nachrichtenindikator (15) ist eine Leuchtdiode.
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2. Funkgerat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzahl der wenigstens einen Intensitatsdnderung einem
Vielfachen der Anzahl der wenigstens einen eingegangenen

Nachricht entspricht.

3. Funkgeréat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Betriebsinformation durch den Nachrichtenindikator (15)

mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist.

4. Funkgerat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Betriebsinformation durch einen weiteren Nachrichtenin-

dikator mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist."

Hilfsantrag ll:

"1. Funkgerat (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens
einer Nachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei
die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen ein-
geschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebs-
zustand einzunehmen,
gekennzeichnet durch
folgende Merkmale:

- das Funkgerat (1) umfasst einen Nachrichtenindika-
tor (15), wobei der Eingang der Nachricht durch den
Nachrichtenindikator (15) mittels einer Signalisierung
unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevorrich-
tung (16) signalisierbar ist,

- der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter

zugeordnet,
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- das Funkgerat (1) weist eine Auswerteeinheit (20) zur
Auswertung des Nachrichtenparameters auf, wobei die
Signalisierung in Abhangigkeit der Auswertung des
Nachrichtenparameters vorgesehen ist,

- als Nachrichtenparameter ist der Typ der wenigstens ei-
nen eingegangenen Nachricht vorgesehen, wobei eine
E-Mail-Nachricht einen Typ einer eingegangenen Nach-
richt darstellt und die Auswertung sich auf den Text der
Nachricht bezieht und als Auswahlkriterium das Vorhan-
densein oder Nichtvorhandensein des Wortes "E-Mail"
verwendet wird,

- der Nachrichtenindikator (15) sieht ein optisches Ausga-
besignal vor und die Signalisierung ist durch eine vorge-
gebene Farbe und vorgegebene Intensitatsanderungen
des Ausgabesignals vorgesehen, und

- der Nachrichtenindikator (15) ist eine Leuchtdiode.

2. Funkgerat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzahl der wenigstens einen Intensitdtsanderung einem
Vielfachen der Anzahl der wenigstens einen eingegangenen

Nachricht entspricht.

3. Funkgerat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Betriebsinformation durch den Nachrichtenindikator (15)

mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist.

4. Funkgerét (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Betriebsinformation durch einen weiteren Nachrichtenin-

dikator mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist."
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Hilfsantrag IV:

"1.

Funkgerat (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens
einer Nachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei
die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen ein-
geschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebs-
zustand einzunehmen,

gekennzeichnet durch

folgende Merkmale:

- das Funkgerat (1) umfasst einen Nachrichtenindika-
tor (15), wobei der Eingang der Nachricht durch den
Nachrichtenindikator (15) mittels einer Signalisierung
unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevorrich-
tung (16) signalisierbar ist,

- der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter
zugeordnet,

- das Funkgerat (1) weist Mittel zur Auswertung des
Nachrichtenparameters auf, wobei die Signalisierung in
Abhangigkeit der Auswertung des Nachrichtenparame-
ters vorgesehen ist,

- als Nachrichtenparameter ist die Anzahl der wenigstens
einen eingegangenen Nachricht vorgesehen,

- der Nachrichtenindikator (15) sieht ein optisches Ausga-
besignal vor und die Signalisierung ist durch vorgegebe-
ne Intensitatsdnderungen des Ausgabesignals vorgese-
hen, wobei die Anzahl der Intensitatsdnderungen einem
Vielfachen der Anzahl der wenigstens einen eingegan-
genen Nachricht entspricht, und

- der Nachrichtenindikator (15) ist eine Leuchtdiode.
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2. Funkgerat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Betriebsinformation durch den Nachrichtenindikator (15)

mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist.

3. Funkgerat (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Betriebsinformation durch einen weiteren Nachrichtenin-

dikator mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist."

Die Beklagte tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt das Streitpatent fur patentfahig. Die von der Klagerin zur Begriindung heran-
gezogenen Druckschriften nehmen den Patentgegenstand weder neuheitsschad-
lich vorweg, noch fihrten sie den Fachmann ohne das Hinzutreten erfinderischer
Tatigkeit zu ihm hin. Das in Augenschein genommene Gerét "Nokia 9000 Commu-
nicator" enthalte keinen Hinweis darauf, dass der Eingang einer Nachricht tatsach-
lich zwingend - unabhéngig vom Zustand der Hauptnachricht - signalisiert werde.
Auch eine Zusammenschau der Druckschrift K8 mit den Unterlagen K16 (Fotos

des Gerates "Nokia 9000 Communicator") fihre nicht zum Patentanspruch 1.

Im Ubrigen wird zur Erganzung des Tatbestandes auf die gewechselten Schriftsét-

ze der Parteien samt Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

I. Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit (Art. II
§6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU i. V. m. Art. 52 bis Art. 57
EPU), und zwar insbesondere fehlende Neuheit (Art. 54 i. V. m. Art. 52 Abs. 1
EPU) und mangelnde erfinderische Tétigkeit (Art. 56 i. V. m. Art. 52 Abs. 1 EPU)
geltend gemacht wird, ist zulassig und begrindet.
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Das Streitpatent ist, nachdem es in einer eingeschrankten Fassung verteidigt wird,
in dem Umfang, in dem es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprifung
fur nichtig zu erklaren (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 - X ZR 236/01,
BGHZ 170, 215 Tz. 15 - Carvedilol Il m. w. N.; vgl. Benkard/Rogge, Patentgesetz,
10. Aufl., 8§ 22 Rn. 50 m. w. N.).

Die weitergehende Klage hat ebenfalls Erfolg, weil der Patentgegenstand weder
im Umfang des Hauptantrages, noch im Umfang der Hilfsantrage patentfahig ist.

II. 1. Die Erfindung betrifft ein Funkgerat mit einer Schnittstelle zum Empfang we-
nigstens einer Nachricht und mit einer Anzeigevorrichtung, wobei die Anzeigevor-
richtung vorgesehen ist, wenigstens einen eingeschalteten und wenigstens einen

ausgeschalteten Betriebszustand einzunehmen.

Sie geht davon aus, dass es in Mobilfunksystemen, wie beispielsweise nach dem
GSM-Standard (groupe speciale mobile) funktionierende Mobilfunksysteme, vor-
gesehen ist, dass Teilnehmer in Mobilfunknetzen Kurznachrichten senden und
empfangen kénnen. Ein Beispiel fur einen solchen Kurznachrichtendienst ist der
sogenannte SMS-Dienst (Short Message Service). Der Eingang einer solchen
Kurznachricht wird bei typischen Mobilfunktelefonen dem Adressaten durch eine
entsprechende Anzeige im Display des Telefons mitgeteilt (Absatz [0001] der Pa-
tentschrift).

Mit dem Patentgegenstand soll die Mdglichkeit geschaffen werden, dass dem Be-
nutzer ohne Anderung des Betriebszustands der Anzeigevorrichtung mitgeteilt
werden kann, dass eine Nachricht, beispielsweise eine Kurznachricht, fur ihn ein-
getroffen ist (Absatz [0003] der Patentschrift).
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Damit richtet sich die Lehre des Streitpatents ihrem Inhalt nach allgemein an einen
Elektroingenieur mit Fachhochschulabschluss und mehrjahriger Berufserfahrung
im Entwickeln von Funkgeraten, insbesondere Mobilfunkgeréten, wie z. B. Mobilte-
lefonen. Von einem solchen Fachmann kann erwartet werden, dass er tber Kennt-
nisse im Bereich der Entwicklung einer bedienerfreundlichen Mensch-Maschine-

Schnittstelle verflgt.

2. a) Zur Losung der genannten Aufgabe sieht der verteidigte Patentanspruch 1
gemal Hauptantrag ein Funkgerat vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt

charakterisiert ist:

(1) Funkgerat
(2) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Nach-
richt
(3) und mit einer Anzeigevorrichtung,
(3.1) wobei die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenig-
stens einen eingeschalteten und
(3.2) wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand
einzunehmen.
(4) Das Funkgerat umfasst einen Nachrichtenindikator,
(4.1) wobei der Eingang der Nachricht durch den Nach-
richtenindikator mittels einer Signalisierung,
(4.2) unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevor-
richtung signalisierbar ist und
(4.3) der Nachrichtenindikator eine Leuchtdiode ist.
(5) Der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter zuge-
ordnet.
(6) Das Funkgerat weist Mittel zur Auswertung des Nachrichten-
parameters auf.
(7) Die Signalisierung ist vorgesehen
(7.1) in Abh&ngigkeit der Auswertung des Nachrichtenpa-

rameters.
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Einige der im Anspruch verwendeten Begriffe bedirfen der naheren Erlauterung.

Der Senat legt dem Anspruch folgendes Verstandnis zu Grunde:

Der Begriff "Funkgerét" (Merkmal 1) bezeichnet jedwede technische Vorrichtung,
die in der Lage ist, Funkwellen zu verarbeiten. Die Fahigkeit des Funkgerats,
selbst auch Funkwellen auszusenden, ist nicht notwendig, wie sich schon aus dem

Merkmal 2 ergibt.

Unter einer "Anzeigevorrichtung” (Merkmale 3, 3.1, 3.2, 4.2) wird eine Vorrichtung

verstanden, die etwas anzeigen kann, mithin eine optisch wahrnehmbare Informa-
tion wiedergeben kann. Typischerweise handelt es sich um ein sogenanntes Dis-
play, wobei es allerdings auf die Grof3e, Funktionsweise etc. nicht ankommt, son-
dern lediglich von Belang ist, dass die Vorrichtung einen eingeschalteten (Merk-
mal 3.1) und einen ausgeschalteten Betriebszustand (Merkmal 3.2) einnehmen

kann.

Die Begriffe "eingeschalteter Betriebszustand” (Merkmal 3.1) und "ausgeschalteter

Betriebszustand" (Merkmal 3.2) sind weit auszulegen und beschreiben nicht nur

die herkdmmlichen Zustande "Ein" und "Aus". So wird beispielsweise dem Begriff
"ausgeschalteter Betriebszustand" nicht allein die Bedeutung zugeordnet, dass die
Anzeigevorrichtung in diesem Zustand vollstédndig abgeschaltet und deaktiviert ist.
Dieses weite Verstandnis ergibt sich aus dem Zusatz "wenigstens einen”, der vom
Fachmann nur so verstanden werden kann, dass es auch mehrere qualitativ unter-
scheidbare ein- bzw. ausgeschaltete Betriebszustande geben kann, die sich bei-
spielsweise im Grad des "Ausgeschaltetseins” unterscheiden. Das bedeutet, dass
auch ein Zustand, in dem die Anzeige auf bestimmte Teile der Anzeigevorrichtung

eingeschrankt ist, als ausgeschaltet anzusehen ist.

Der Begriff "Nachricht" (Merkmale 2, 4.1, 5) wird mangels einer einengenden Defi-
nition in Beschreibung und Ansprichen des Streitpatents als sehr umfassend ver-
standen und bezeichnet jede Art von Information oder Signal, die vom Funkgerat

empfangen werden kann.
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Unter einem "Nachrichtenindikator" als solchen (Merkmale 4, 4.1) wird jede Ein-

richtung verstanden, die einen Hinweis auf eine Nachricht oder den Nachrichten-
eingang (Merkmal 4.1) liefern kann. Dazu gehdren nicht nur Anzeigevorrichtun-
gen. Vom Begriff umfasst wird auch jede andere Art von Einrichtung angesehen,
die eine wahrnehmbare Signalisierung, wie z. B. eine akustische [Klingelton] oder
mechanische [Vibration], ermdglicht. Nur soweit durch Merkmal 4.3 definiert ist,
dass der Nachrichtenindikator eine Leuchtdiode ist, erfahrt der Begriff des Nach-
richtenindikators eine Einschrankung. Im Ubrigen wird der Fachmann verstehen,
dass der Nachrichtenindikator nicht Teil der Anzeigevorrichtung selbst, sondern ei-
ne davon physisch getrennte Einrichtung ist. Der Senat geht bei dieser Auslegung
davon aus, dass die vom Nachrichtenindikator vorgenommene Signalisierung ge-
mafld Merkmal 4.2 unabhangig zum Betriebszustand der Anzeigevorrichtung erfol-
gen soll. Ware der Nachrichtenindikator selbst Teil der Anzeigevorrichtung, wére
er nicht in der Lage, unabhangig von deren Zustand, d. h. in jedem denkbaren Zu-

stand der Anzeigevorrichtung, zu signalisieren.

Der Begriff "Nachrichtenparameter” (Merkmale 5, 6, 7.1) bezeichnet eine die

Nachricht beschreibende Information (griechisch: TTapd = zu; pérpov = Mal3), die
mit der Nachricht selbst eng verbunden sein kann, aber nicht verbunden sein
muss. Der Nachrichtenparameter ist der Nachricht namlich "zugeordnet”, wobei
das diesbezigliche Merkmal keine Einschréankung dahingehend definiert, durch
welche Mittel und zu welchem Zeitpunkt die Zuordnung erfolgt. Somit ist das Merk-
mal 5, nach dem der Nachricht wenigstens ein Nachrichtenparameter zugeordnet
ist, kein Merkmal des beanspruchten Funkgerats als solchen, sondern ein Merk-
mal der mit dem Funkgerat empfangbaren und auswertbaren (verarbeitbaren)
Nachricht. Das Merkmal bestimmt das Funkgerat lediglich insoweit, dass es die
Féahigkeit haben muss, eine Nachricht empfangen zu kénnen und den der Nach-
richt zugeordneten Nachrichtenparameter auswerten zu kdnnen, wozu ausdrick-
lich in den Merkmalen 2 und 6 entsprechende Mittel vorgesehen sind. Das hat zur
Folge, dass das Merkmal 5 als solches fir die Beurteilung der Patentfahigkeit des
Patentgegenstandes aul3er Betracht bleiben kann. Jegliche Implikationen werden

von den Ubrigen Merkmalen aufgefangen.
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Den Begriff "Auswertung" (Merkmale 6, 7.1) legt der Senat dahingehend aus, dass
hierunter Berechnungen, Vergleiche, Analysen und sonstige Methoden der Beur-
teilung des Wertes oder des Bedeutungsgehalts des Nachrichtenparameters ver-
standen werden. Von dem Begriff nicht umfasst ist allerdings die Bestimmung des
Wertes des Nachrichtenparameters. Die Bestimmung des Wertes des Nachrich-

tenparameters ware ein der Auswertung desselben vorausgehender Schritt.

b) Der so verstandene Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag
wird durch die Druckschrift JP 10-164664 A (K8) neuheitsschadlich vorweggenom-

men.

Aus der Druckschrift K8 ist ein Mobiltelefon, mithin ein Funkgerat (Titel der Erfin-
dung; Merkmal 1), als bekannt enthnehmbar, das zum Datenempfang und insbe-
sondere zum Nachrichtenempfang eingerichtet ist und demzufolge eine Schnitt-
stelle zum Empfang wenigstens einer Nachricht (Patentanspriche 1, 3; Merk-
mal 2) und eine Displayeinheit 2, mithin eine Anzeigevorrichtung, aufweist (Patent-
anspruch 1, Absatz 0008, Figur 2; Merkmal 3). Die Anzeigevorrichtung ist - fir den
Fachmann selbstverstandlich - vorgesehen, wenigstens einen eingeschalteten Be-

triebszustand einzunehmen (Merkmal 3.1).

Die Displayeinheit 2 kann infolge der mit einem Klappscharnier 5A versehenen
Gehéausekonstruktion zwei Positionen einnehmen: eine Position, in der das Tele-
fon zusammengeklappt ist und eine Position, in der das Telefon aufgeklappt ist.
Der jeweilige Zustand des Telefons wird - sofern das Telefon Uberhaupt einge-
schaltet ist - mittels eines Schalters 210 detektiert und in einer Schaltung 160 aus-
gewertet. Es ist zwar in der Druckschrift nicht unmittelbar und eindeutig offenbart,
dass die Displayeinheit in der Position, in der das Mobiltelefon zusammengeklappt
ist, ausgeschaltet ware, sondern lediglich, dass es von der Eingabeeinheit 3 ver-
deckt und damit nicht sichtbar ist (Absatz 0013). Es ist aber in Bezug auf ein aus
dem Stand der Technik prinzipiell bekanntes Telefon, bei dem die beschriebene
Erfindung zum Einsatz kommen soll, beschrieben, dass die Anzeige auf dem Dis-

play im zusammengeklappten Zustand mit dem Ziel, den Verbrauch an elektri-
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scher Energie zu vermindern, auf bestimmte Inhalte eingeschrankt ist (Ab-
satz 0003). Insoweit versteht der Fachmann auch ohne ausdriickliche Offenba-
rung, dass die Displayeinheit in der Lage ist, "wenigstens einen ausgeschalteten
Betriebszustand einzunehmen” (Merkmal 3.2). Ein weiterer "ausgeschalteter Be-
triebszustand" ergibt sich zudem, wenn das Telefon als Ganzes vollstandig ausge-
schaltet ist. Auch insoweit bedarf es fiir den Fachmann keiner ausdrtcklichen Of-

fenbarung in der Druckschrift.

Das aus der Druckschrift K8 als bekannt entnehmbare Mobiltelefon weist eine Zu-
standsanzeigeeinheit (LEDs 4A, 4B) auf, welche in der Lage ist, verschiedene
Klassen von Empfangs- und Geratezustanden in jeweils unterschiedlicher Art
durch Aufblinken und/oder Farbwechsel anzuzeigen (Patentanspruch 1, Ab-
satz 0008). Dadurch, dass auch Empfangszustande, wie z. B der Eingang einer E-
Mail signalisiert werden kdnnen (Absatze 0011, 0023), handelt es sich bei der Zu-
standsanzeigeeinheit praktisch zugleich um einen Nachrichtenindikator (Merkma-
le 4, 4.1) in Form einer Leuchtdiode (LEDs 4A, 4B; Merkmal 4.3).

Das Gerat ist in der Lage, zwischen eingehenden Anrufen und eingehenden Daten
(Nachrichten) zu unterscheiden (Abséatze 0002, 0021). Dabei ist den Nachrichten
wenigstens ein Nachrichtenparameter, z. B. ein Datentransferfahigkeitscode, zu-
geordnet (Absatz 0021, Figur 5B; Merkmal 5), der von dem Mobiltelefon (zumin-
dest zur Erkennung der Nachricht als solcher) in der Einrichtung 131, die der Un-
terscheidung von Sprache und Daten dient, ausgewertet wird (Absatz 0021; Merk-
mal 6). Die Signalisierung erfolgt dann auch in Abh&ngigkeit von der Auswertung
des Parameters, indem z. B. bei Vorhandensein eines Datentransferfahigkeitsco-
des mit Hilfe des als Nachrichtenindikator dienenden LED 4B der Empfang einer
E-Mail (statt eines Anrufs) signalisiert wird (Absatz 0023; Merkmale 7, 7.1).

Die Druckschrift K8 lehrt weiter, dass auf Grundlage der Detektionssignale aus der
Detektorschaltereinrichtung die Darstellungsform zumindest einer der auf der Zu-
standsanzeigeeinheit angezeigten Zustandsklassen (einschliel3lich der Nichtanzei-

ge), je nach dem, ob das Gerat zu- oder aufgeklappt ist, verandert wird (vgl. Pa-
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tentanspruch 1). Der Begriff "Zustandsklassen" steht dabei als Sammelbegriff flr
Empfangs- und Geratezustandsklassen. Empfangszustandsklassen kennzeichnen
unterschiedliche Empfangszustande, z. B. eingehende Anrufe oder Nachrichten,
und Geratezustandsklassen kennzeichnen unterschiedliche Geratezustande, wie
den Akku-Ladezustand, die Empfangsbereitschaft etc..

Dieser Offenbarungsgehalt lasst offen, welche Zustandsklassen in Abhangigkeit
davon, ob das Gerat zu- oder aufgeklappt ist, mit einer veranderten Darstellungs-
form, d. h. unterschiedlich signalisiert werden. Eine der Mdglichkeiten ist in dem
- auch hinsichtlich der Offenbarung nicht beschrankend wirkenden - Ausfihrungs-
beispiel beschrieben. Dabei werden die verschiedenen Empfangszustande abhan-
gig vom Betriebszustand der Anzeigevorrichtung signalisiert, insbesondere abhan-
gig davon, ob das Telefon aufgeklappt oder zugeklappt ist (Absatz 0022). Dem
Fachmann ist durch die allgemeine Formulierung der Offenbarung mit Patentan-
spruch 1 aber auch die Alternative mitgeteilt, dass die zumindest eine der auf der
Zustandsanzeigeeinheit angezeigten Zustandsklassen, bei der die Darstellungs-
form in Abhangigkeit vom Betriebszustand der Telefons verandert wird, eine Gera-
tezustandklasse sein kann und die Darstellungsform bei den anderen Klassen,
insbesondere also auch bei den Empfangszustandsklassen, unabhangig vom auf-
geklappten bzw. zugeklappten Zustand des Telefons ist. Wegen des unmittelbaren
Zusammenhangs zwischen aufgeklapptem bzw. zugeklapptem Telefon einerseits
und Betriebszustand andererseits ist somit in der Druckschrift zugleich als eine of-
fensichtliche Ausgestaltung offenbart, dass die Signalisierung der Empfangszu-
standsklassen unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevorrichtung sein kann
(Merkmal 4.2).

Der Druckschrift K8 kann somit ein Gerat mit allen Merkmalen des mit dem Haupt-

antrag verteidigten Patentanspruchs 1 entnommen werden.
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Unter diesen Umstanden kann dahinstehen, ob der beschrankt verteidigte Patent-
anspruch 1 in zulassiger Weise dadurch gebildet werden konnte, dass nur das
Merkmal 4.3 des erteilten Patentanspruchs 6 in den erteilten Patentanspruch 1
aufgenommen wurde, oder ob wegen der im erteilten Patentanspruch 6 enthalte-
nen Rickbeziehung auf die erteilten Patentanspriiche 3 bis 5 noch weitere Merk-

male hatten bericksichtigt werden mussen.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung
kann das Patent somit keinen Bestand haben. Dass in den riickbezogenen Unter-
anspruchen eigenstandig erfinderische Gegenstande enthalten seien, hat die Be-
klagte weder geltend gemacht, noch ist dies fir den Senat ersichtlich. Vielmehr
hat die Beklagte im Rahmen ihrer Hilfsantrage versucht, zur Patentfahigkeit der

dort beanspruchten Gegensténde zu gelangen.

3. a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag | sieht ein
Funkgerat vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Ande-

rungen gegenuber dem Hauptantrag kursiv):

(1) Funkgerat
(2) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Nach-
richt
(3) und mit einer Anzeigevorrichtung,
(3.1) wobei die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenig-
stens einen eingeschalteten und
(3.2) wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand
einzunehmen.
(4) Das Funkgerat umfasst einen Nachrichtenindikator,
(4.1) wobei der Eingang der Nachricht durch den Nach-
richtenindikator mittels einer Signalisierung,
(4.2) unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevor-

richtung signalisierbar ist,
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(4.3) der Nachrichtenindikator eine Leuchtdiode ist und
(4.4) ein optisches Ausgabesignal vorsieht.
(5) Der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter zuge-
ordnet, wobei
(5.1) als Nachrichtenparameter der Typ der wenigstens ei-
nen eingegangenen Nachricht vorgesehen ist.
(6) Das Funkgerat weist Mittel zur Auswertung des Nachrichten-
parameters auf.
(7) Die Signalisierung ist vorgesehen
(7.1) in Abhangigkeit der Auswertung des Nachrichtenpa-
rameters und
(7.2) durch eine vorgegebene Farbe und vorgegebene In-

tensitdtsanderungen des Ausgabesignals.

b) Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemafR Hilfsantrag | wird durch
die Druckschrift JP 10-164664 A (K8) neuheitsschadlich vorweggenommen.

Neben den unter 2.b erlauterten Merkmalen sind aus der Druckschrift K8 auch die
hinzugeflgten Merkmale 4.4, 5.1 und 7.2 bereits vorbekannt. So signalisiert die
als Nachrichtenindikator verwendete Zustandsanzeigeeinheit in Form von Leucht-
dioden (LEDs 4A, 4B) die verschiedenen Zustande, insbesondere das Eintreffen
einer Nachricht, durch hinsichtlich der Farbe und Impulsanzahl unterscheidbares
Blinken (Absatze 0015, 0022, 0026). Mithin sieht der Nachrichtenindikator ein opti-
sches Ausgabesignal vor (Merkmal 4.4). Die Signalisierung erfolgt dabei durch ei-
ne vorgegebene Farbe (rote LED 4A, grine LED 4B) und vorgegebene Blinkmus-
ter (Merkmal 7.2). Ein Blinken stellt sich technisch gesehen als (mehrfache) Inten-
sitdtsdnderung dar, und zwar von einem Zustand geringer Intensitat - im Extrem-
fall auch dem ausgeschalteten Zustand - zu einem Zustand héherer Intensitat und

umgekehrt.
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Soweit gemaly der Druckschrift K8 auch unterschieden werden kann, ob eine
E-Mail empfangen und gespeichert wurde (Absatze 0011, 0021, 0023), ist als aus-
wertbarer und ausgewerteter Nachrichtenparameter der Typ der empfangenen
Nachricht vorgesehen (Merkmal 5.1).

Folglich fehlt es dem Gegenstand des mit Hilfsantrag | verteidigten Patentan-

spruchs 1 an der erforderlichen Neuheit.

Unter diesen Umstédnden kann auch hier dahinstehen, ob der beschrankt verteidig-
te Patentanspruch 1 in zuldssiger Weise dadurch gebildet werden konnte, dass
das Merkmal 4.3 aus dem erteilten Patentanspruch 6, das Merkmal 4.4 aus dem
erteilten Patentanspruch 5 und das Merkmal 7.2 aus dem erteilten Patentan-
spruch 3 in den erteilten Patentanspruch 1 aufgenommen wurden, oder ob wegen
der in den erteilten Patentanspriichen 3 bis 6 enthaltenen Rickbeziehungen auf
jeweils vorangehende Patentansprtiche noch weitere Merkmale hatten bericksich-

tigt werden missen.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag | verteidigten Fassung
kann das Patent keinen Bestand haben. Bezuglich der Unteranspriiche gilt das
unter 2.c Ausgefuhrte entsprechend.

4. a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag Il sieht ein
Funkgerat vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Ande-
rungen gegentber dem Hilfsantrag | kursiv):

(1) Funkgerat

(2) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Nach-
richt

(3) und mit einer Anzeigevorrichtung,
(3.1) wobei die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenig-

stens einen eingeschalteten und
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(3.2) wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand
einzunehmen.
(4) Das Funkgerat umfasst einen Nachrichtenindikator,
(4.1) wobei der Eingang der Nachricht durch den Nach-
richtenindikator mittels einer Signalisierung,
(4.2) unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevor-
richtung signalisierbar ist,
(4.3) der Nachrichtenindikator eine Leuchtdiode ist und
(4.4) ein optisches Ausgabesignal vorsieht.
(5) Der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter zuge-
ordnet, wobei
(5.1) als Nachrichtenparameter der Typ der wenigstens
einen eingegangenen Nachricht vorgesehen ist und
(5.1.1) eine E-Mail-Nachricht einen Typ einer eingegange-
nen Nachricht darstellt.
(6) Das Funkgerat weist Mittel zur Auswertung des Nachrichten-
parameters auf.
(7) Die Signalisierung ist vorgesehen
(7.1) in Abhangigkeit der Auswertung des Nachrichtenpa-
rameters und
(7.2) durch eine vorgegebene Farbe und vorgegebene In-

tensitatsanderungen des Ausgabesignals.

b) Der durch Hinzufigung des Merkmals 5.1.1 gegenuber dem Gegenstand des
Patentanspruchs 1 gemaR Hilfsantrag | weiter eingeschrankte Gegenstand wird
ebenfalls durch die Druckschrift JP 10-164664 A (K8) neuheitsschéadlich vorweg-

genommen.

Neben den unter 3.b erlauterten Merkmalen ist aus der Druckschrift K8 auch das
hinzugefugte Merkmal 5.1.1 bekannt. Denn in der Druckschrift K8 ist gerade offen-
bart, dass das Eintreffen einer E-Mail erkannt und entsprechend signalisiert wird
(Absatze 0011, 0021, 0023). Dies dient der Unterscheidung von anderen eintref-
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fenden Nachrichten, insbesondere von Nachrichten tber eintreffende Anrufe. Inso-
weit stellt eine E-Mail-Nachricht einen Typ einer eingegangenen Nachricht dar
(Merkmal 5.1.1).

Folglich fehlt es dem Gegenstand des mit Hilfsantrag Il verteidigten Patentan-

spruchs 1 an der erforderlichen Neuheit.

Unter diesen Umstanden kann die Zulassigkeit des Anspruchs wiederum dahinste-

hen (vgl. hierzu schon die Ausfiihrungen unter 2.b. und 3.b).

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag Il verteidigten Fassung
kann das Patent keinen Bestand haben. Bezuglich der Unteranspriiche gilt das

unter 2.c und 3.c Ausgeflhrte entsprechend.

5. a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag Ill sieht ein
Funkgerat vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Ande-

rungen gegenuber dem Hilfsantrag Il kursiv):

(1) Funkgerat
(2) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Nach-
richt
(3) und mit einer Anzeigevorrichtung,
(3.1) wobei die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenig-
stens einen eingeschalteten und
(3.2) wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand
einzunehmen.
(4) Das Funkgerat umfasst einen Nachrichtenindikator,
(4.1) wobei der Eingang der Nachricht durch den Nach-
richtenindikator mittels einer Signalisierung,
(4.2) unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevor-

richtung signalisierbar ist,
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(4.3) der Nachrichtenindikator eine Leuchtdiode ist und
(4.4) ein optisches Ausgabesignal vorsieht.
(5) Der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter zuge-
ordnet, wobei
(5.1) als Nachrichtenparameter der Typ der wenigstens ei-
nen eingegangenen Nachricht vorgesehen ist und
(5.1.1) eine E-Mail-Nachricht einen Typ einer eingegange-
nen Nachricht darstellt.
(6’) Das Funkgerat weist eine Auswerteeinheit zur Auswertung
des Nachrichtenparameters auf, wobei
(6.1) sich die Auswertung auf den Text der Nachricht be-
zieht und
(6.2) als Auswahlkriterium das Vorhandensein oder Nicht-
vorhandensein des Wortes "E-Mail" verwendet wird.
(7) Die Signalisierung ist vorgesehen
(7.1) in Abhangigkeit der Auswertung des Nachrichtenpa-
rameters und
(7.2) durch eine vorgegebene Farbe und vorgegebene In-

tensitadtsanderungen des Ausgabesignals.

Dabei entspricht das Merkmal 6’, wonach das Funkgerat eine "Auswerteeinheit zur

Auswertung des Nachrichtenparameters" aufweist, technisch dem in den voraus-
gehenden Antragen enthaltenen Merkmal 6, gemald dem das Funkgerat "Mittel zur

Auswertung des Nachrichtenparameters” aufweist.

b) Der so verteidigte Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag Ill erweist sich als unzu-

lassig.

Mit dem Patentanspruch 1 gemaf3 Hilfsantrag Il wird namlich etwas beansprucht,

was nicht Gegenstand des erteilten Patents ist.
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Gegenstand des erteilten Patents ist eine Lehre, nach der das Funkgerat Mittel zur
Auswertung des einer Nachricht zugeordneten wenigstens einen Nachrichtenpara-
meters aufweist, wobei als Nachrichtenparameter u. a. der Typ der eingegange-
nen Nachricht vorgesehen ist. Ausgehend von dem oben unter 2.a erlauterten
Verstandnis des Begriffs "Nachrichtenparameter” handelt es dabei um eine die
Nachricht in irgendeiner Weise beschreibende Information, die der Nachricht zu-
geordnet ist. Es handelt sich folglich nicht um die Nachricht selbst, insbesondere

nicht um deren Text.

Damit sind vom Schutz nur solche Losungen umfasst, bei denen sich die Auswer-
tung gerade nicht auf den Text der Nachricht bezieht, sondern auf den der Nach-
richt - und damit auch deren Text zugeordneten - Nachrichtenparameter.

Demgegeniber wird nunmehr mit dem Hilfsantrag Ill beansprucht, dass sich die
Auswertung auf den Text der Nachricht bezieht (Merkmal 6.1). Dies steht jedoch
nicht im Einklang mit dem erteilten Patentanspruch 1, der solche Losungen nicht

erfasst.

Zwar ist in der urspringlichen Anmeldung und auch in der Beschreibung des er-
teilten Patents erlautert, dass die Auswertung in der Auswerteeinheit 20 nicht auf
die Rufnummer des Absenders beschrankt sei, sondern sich ebenso auf den Text
der Nachricht, beziehungsweise der Kurznachricht, die Art der Nachricht, die An-
zahl der vorhandenen Nachrichten oder dergleichen, beziehen kénne und als Aus-
wahlkriterien beispielsweise das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der
Worter "Mailbox" oder "E-Mail" verwendet werden kénne, um den Typ der Nach-
richt festzustellen (Absatz [0028] der Patentschrift). Dies bezieht sich aber ersicht-
lich nicht auf die Auswertung des Nachrichtenparameters, sondern auf seine Be-
stimmung. Dabei kann dahinstehen, ob - wie die Klagerin in Zweifel zieht - anhand
des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins des Wortes "E-Mail" Uberhaupt
zutreffend ermittelt werden kann, ob die eingegangene Nachricht vom Typ
"E-Mail" ist.
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c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag Ill verteidigten Fassung
kann das Patent keinen Bestand haben. Bezlglich der Unteranspriche gilt das

unter 2.c, 3.c und 4.c Ausgefiuhrte entsprechend.

6. a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemalf3 Hilfsantrag IV sieht ein

Funkgerat vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Ande-

rungen gegentber dem Hauptantrag kursiv):

(1) Funkgerat
(2) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Nach-
richt
(3) und mit einer Anzeigevorrichtung,
(3.1) wobei die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenig-
stens einen eingeschalteten und
(3.2) wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand
einzunehmen.
(4) Das Funkgerat umfasst einen Nachrichtenindikator,
(4.1) wobei der Eingang der Nachricht durch den Nach-
richtenindikator mittels einer Signalisierung,
(4.2) unabhangig vom Betriebszustand der Anzeigevor-
richtung signalisierbar ist,
(4.3) der Nachrichtenindikator eine Leuchtdiode ist und
(4.4) ein optisches Ausgabesignal vorsieht.
(5) Der Nachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter zuge-
ordnet, wobei
(5.2) als Nachrichtenparameter die Anzahl der wenigstens
einen eingegangenen Nachricht vorgesehen ist.
(6) Das Funkgerat weist Mittel zur Auswertung des Nachrichten-
parameters auf.
(7) Die Signalisierung ist vorgesehen
(7.1) in Abhangigkeit der Auswertung des Nachrichtenpa-

rameters und
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(7.3) durch vorgegebene Intensitadtsénderungen des Aus-
gabesignals, wobei

(7.3.1)die Anzahl der Intensitatsanderungen einem Vielfa-
chen der Anzahl der wenigstens einen eingegange-

nen Nachricht entspricht.

Die Merkmale 5.2 und 7.3.1 werden vom Senat dahingehend ausgelegt, dass mit
dem darin verwendeten Begriff "Anzahl der wenigstens einen eingegangenen
Nachricht" tatsachlich die Anzahl der eingegangenen Nachrichten bezeichnet wird.
Diese Anzahl kann einen bestimmten Startwert der Zahlung berticksichtigten, wo-
bei der Startwert infolge der Bedienung des Funkgerats geandert werden kann,
z. B. indem er beispielsweise beim Lesen einer bis dahin ungelesenen Kurznach-
richt dekrementiert wird. Eine andere Auslegung des Begriffs "Anzahl der wenigs-
tens einen eingegangenen Nachricht”, etwa in dem Sinne, dass damit die Anzahl
einer einzigen Nachricht bezeichnet wird, erscheint im Lichte der Beschreibung
(vgl. z. B. Absétze [0024], [0026] und [0029] der Patentschrift) technisch unsinnig.

b) Der so verteidigte Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag IV beruht nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Neben den unter 2.b zum Hauptantrag erlauterten Merkmalen 1 bis 4.3, 5, 6, 7
und 7.1 ist aus der Druckschrift K8 auch das hinzugefigte Merkmal 4.4 bereits
vorbekannt. Wie unter 3.b zum Hilfsantrag | bereits erlautert, signalisiert die als
Nachrichtenindikator verwendete Zustandsanzeigeeinheit in Form von Leuchtdio-
den (LEDs 4A, 4B) die verschiedenen Zustande, insbesondere das Eintreffen ei-
ner Nachricht, durch hinsichtlich der Farbe und Impulsanzahl unterscheidbares
Blinken (Absatze 0015, 0022, 0026). Mithin sieht der Nachrichtenindikator ein opti-

sches Ausgabesignal vor (Merkmal 4.4).
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Die Signalisierung erfolgt dabei durch unterschiedliche Farben (rote LED 4A, gru-
ne LED 4B) und Blinkmuster, wobei mindestens funf verschiedene Blinkmuster
vorgesehen sind. Ein Blinken stellt sich technisch gesehen als (mehrfache) Inten-
sitatsdnderung dar, und zwar von einem Zustand geringer Intensitat - im Extrem-
fall auch dem ausgeschalteten Zustand - zu einem Zustand hdherer Intensitat und
umgekehrt. Mithin offenbart die Druckschrift K8 auch die gemafd Merkmal 7.3 vor-
gesehene Signalisierung durch Intensitatsanderungen.

Ausgehend von dem Funkgerdat gemafd der Druckschrift K8 stellt sich fur den
Fachmann in der Praxis die Aufgabe von selbst, die Signalisierung eingehender
Nachrichten so zu verbessern, dass sie vom Benutzer besser wahrgenommen

werden kann.

Hierzu kennt der Fachmann aus dem sonstigen Stand der Technik auch Signali-
sierungen, die sich auf die Anzahl der eingetroffenen Nachrichten beziehen. Eine
derartige Signalisierung ist beispielsweise bei dem wahrend der mundlichen Ver-
handlung in Augenschein genommenen Gerat "Nokia 9000 Communicator" reali-
siert. Der Senat konnte sich durch die Inaugenscheinnahme davon lberzeugen,
dass bei dem Gerat die Anzahl neu eingetroffener Kurznachrichten im Display als
Zahl angezeigt wird, wie dies auch schon in den von der Klagerin vorgelegten Fi-
guren 9 bis 11 der Anlage K16 in Form der Anzeige "2 KURZMITT. EMPFANGEN"
ersichtlich ist. Eine solche Anzeige ist - fir den Fachmann offensichtlich - tech-
nisch nur maglich, wenn die eintreffenden Nachrichten gezahlt werden, den Nach-
richten mithin als Nachrichtenparameter ihre Anzahl zugeordnet ist (Merkmal 5.2)
sowie dieser Parameter ausgewertet und zur Anzeige gebracht wird (Merkmale 7,
7.1).

Zur Uberzeugung des Senats liegt dabei eine Abwandlung im Griffbereich des
Fachmanns, die Anzahl nicht - wie beim Gerat "Nokia 9000 Communicator” - als
Ziffer anzuzeigen, sondern in Form einer bestimmten Impulsanzahl - verallgemei-
nert: einer Anzahl von Intensitdtsanderungen - zu signalisieren. Das von der Kla-

gerin in der mundlichen Verhandlung herangezogene Beispiel einer schlagenden
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Uhr, die neben der optischen Anzeige der Uhrzeit die vollendete Stunde jeweils
durch eine entsprechende Anzahl von Schlagen signalisiert, regt den Fachmann
an, eine solche akustische Signalisierung auch auf andere Formen der Signalisie-
rung, insbesondere der optischen Signalisierung, zu Ubertragen. Eine Signalisie-
rung mit Hilfe optischer Impulse, wie sie nach Uberzeugung des Senats fir den
Fachmann naheliegt, ist verallgemeinert aber nichts anderes als eine Signalisie-
rung mit Hilfe von Intensitatsdnderungen, wie sie im Merkmal 7.3.1 definiert sind:
Jeder Impuls umfasst namlich zumindest zwei Intensitatsanderungen, eine Ande-
rung an der ansteigenden Impulsflanke und eine Anderung an der abfallenden
Flanke, so dass fir den Fall, dass die Impulszahl der Anzahl der Nachrichten ent-
spricht, zur Signalisierung eine demgegentber doppelte so grof3e Anzahl von In-

tensitatsdnderungen genutzt wird.

Damit gelangt der Fachmann ausgehend von einem bekannten Funkgerat geman
der Druckschrift K8 auf naheliegende Weise zu dem im Anspruch 1 gemal3 Hilfs-
antrag 1V definierten Funkgerét. Es mangelt infolge dessen an der fir die Patentie-

rung notwendigen erfinderischen Tatigkeit.

Es kann somit dahinstehen, ob - wie die Klagerin vorgetragen hat - das Merk-
mal 7.3.1 ein nicht-technisches Merkmal darstellt, das lediglich die Art und Weise
der Wiedergabe von Information betrifft, und damit auch, ob dieses Merkmal fur ei-

ne Prifung auf das Vorliegen einer erfinderischen Téatigkeit beachtlich ist.

¢) Auch mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag IV verteidigten Fas-
sung kann das Patent keinen Bestand haben. Beziiglich der Unteranspriiche gilt

das unter 2.c, 3.c, 4.c und 5.c Ausgefiihrte entsprechend.
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lll. Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemal3 § 84
Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung tber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 8 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.

Gutermuth Dr. Mittenberger-Huber Gottstein Kleinschmidt Musiol
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