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Das européaische Patent 1 671 505 wird mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der angegriffenen Patentan-
spruche 16 bis 19 teilweise fur nichtig erklart, soweit es tUber folgende Fas-

sung hinausgeht:

16. A terminal device for applying a redundancy strategy in WCDMA to an automatic repeat

request function (100) for uplink transmissions, wherein said terminal device (10)

comprisesing:

- receiving means for receiving information indicating a selected sequence of
first and second redundancy parameters_(r, s), each first and second

parameter indicating a respective redundancy version for said automatic

repeat request function (100), wherein each respéctive first paramater

defines whether or not said respective redundancy version prioritizes

systematic bits;-and

- parameter generating means (102), operably connected to said receiving means,

for generating said selected sequence of said first and cecond redundancy

" parameters fercontrolling said automatic repeat request function (100) in

response to receipt of said information;

wherein said information is an index or pointer to the-said selected atleast-one

17. The terminal device according to claim 16, further comprising a mobile terminal (10)

of a cellular communication network, operably connected to said receiving means.

18. The terminal device according to claim 16 or 17, wherein said receiving means is

configured to receive said information via Radio Resource Control signaling.

19. The terminal device according to any one of claims 16 to 18, wherein said terminal
device (10) is configured to notify about redundancy parameters used from said

selected at least one sequence by using an outband signaling.



Il.  Im Ubrigen werden die Klagen der Klagerinnen zu 1 und 2 abgewiesen.

lll. Die Kosten des Rechtsstreits werden wie folgt verteilt:

Von den Gerichtskosten tragen die Klagerinnen zu 1 bis 3 gesamt-

schuldnerisch funf Sechstel und die Beklagte ein Sechstel.

Von den auf3ergerichtlichen Kosten der Beklagten tragen die Klagerin-

nen zu 1 und 2 jeweils ein Viertel und die Klagerin zu 3 ein Drittel.

Von den auf3ergerichtlichen Kosten der Klagerinnen zu 1 und 2 tragt

die Beklagte jeweils ein Viertel.

Im Ubrigen tragen die Parteien ihre Kosten jeweils selbst.

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

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland erteilten europaischen Patents 1 671 505 (Streitpatent), das
auf die internationale PCT-Anmeldung PCT/IB2004/002930, die am 9. September
2004 eingereicht und am 21. April 2005 als WO 2005/036908 Al offengelegt worden
ist, zurtickgeht. Das Streitpatent nimmt die Prioritat der EP 03022457 vom 7. Okto-
ber 2003 und der US 732745 vom 11. Dezember 2003 in Anspruch.

Der Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents ist am 21. April 2010 veré6ffentlicht

worden; Einspruch gegen das Streitpatent ist nicht erhoben.



Das Streitpatent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzei-
chen 60 2004 026 755 gefihrt. Es tragt die Bezeichnung

,REDUNDANCY STRATEGY SELECTION SCHEME*"
(auf Deutsch laut Streitpatentschrift:
~REDUNDANZ-STRATEGIE-AUSWAHLSCHEMA*)

und umfasst in der erteilten Fassung 31 Patentanspriche, die die Klagerin zu 3 [6
Ni 43/19) (EP)] insgesamt angegriffen hat und die Klagerinnen zu 1 zu 2 [6 Ni 41/19
(EP) und 6 Ni 42/19 (EP)] im Umfang der erteilten Patentanspriiche 16 bis 19 an-

greifen. Die Klagerin zu 3 hat ihre Klage nach der mindlichen Verhandlung vom

19. Mai 2021 zuriickgenommen.

Der nunmehr noch im Verfahren angegriffene, erteilte unabhéngige Patentanspruch

16 lautet:

in der Verfahrenssprache:

auf Deutsch

16. Aterminal device for applying a redundancy strategy
to an automatic repeat request function (100), said
terminal device (10) comprising:

receiving means for receiving information indi-
cating a selected sequence of redundancy pa-
rameters each parameter indicating a redun-
dancy version for said automatic repeat request
function (100); and

parameter generating means (102), operably
connected to said receiving means, for gener-
ating said selected sequence of redundancy pa-
rameters for said automatic repeat request func-
tion (100) in response to receipt of said informa-
tion;

wherein said information is an index or pointer
to the selected at least one sequence.

16. Endgerit zum Anwenden einer Redundanzstrategie
auf eine automatische Wiederholungsanforderungs-
funktion (100), wobei das Endgerat (10) umfasst:

eine Empfangseinrichtung zum Empfangen ei-
ner eine ausgewahlte Sequenz von Redundanz-
parametern angebenden Information, wobei je-
der der Parameter eine Redundanzversion fir
die automatische Wiederholungsanforderungs-
funktion (100) angibt; und

eine Parametererzeugungseinrichtung (102),
operativ verbunden mit der Empfangseinrich-
tung, zum Erzeugen der ausgewahlten Sequenz
von Redundanzparametern fir die automati-
sche Wiederholungsanforderungsfunktion
(100) im Ansprechen auf einen Empfang der In-
formation;

wobei die Information ein Index oder Zeiger auf
die ausgewahlte zumindest eine Sequenz ist.

Die von den Klagerinnen zu 1 und 2 ebenfalls angegriffenen Patentanspriche 17

bis 19 sind auf Patentanspruch 16 unmittelbar riickbezogen.
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Die Klagerin zu 1 sieht im Streitpatent eine Schutzbereichserweiterung, und mit der

Klagerin zu 2 ist sie der Ansicht, dass das Streitpatent unzulassig erweitert sei sowie

wegen des Nichtigkeitsgrunds der mangelnden Patentfahigkeit, insbesondere man-

gelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tatigkeit, fur nichtig zu erklaren sei.

Die Klagerinnen zu 1 und 2 nehmen hierzu Bezug auf ihr gesamtes Vorbringen im

Rechtsstreit sowie die Ausfiihrungen der Klagerin zu 3.

Den Einwand der fehlenden Patentfahigkeit stiitzen die Klagerinnen zu 1 und 2 auf

die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageverfahren):

Klagerin | Klagerin | Klagerin | Dokument Verdffentlicht
zul zZu 2 zZu 3
6Ni41/19 | 6Ni42/19 | 6Ni43/19
(EP) (EP) (EP)

BP12 Dla QE-Dla 3GPP TS 04.60 Vv8.18.0 (2003-04) 04.2003

D1b QE-D1b | 3GPP TS 05.03 Vv8.7.0 (2003-04) 04.2003

Dlc QE-Dlc 3GPP TS 03.64 V8.11.0 (2003-04) 04.2003

BP6 DE 196 30 343 Al (Prio zu D2) 05.02.1998

D2 QE-D2 WO 98/05140 A1 05.02.1998

D3 QE-D3 US 2003/0 135811 Al 17.07.2003

D4 WO 03/103 200 Al 11.12.2003

D5 R1-03-0405; TSG-RAN WG1 #32 05.2003

D6 QE-D6 US 2003 /0 159 100 A1 21.08.2003

D7 QE-D7 US 2003/0079 170 A1 24.04.2003

BP16 D8 QE-D8 3GPP TR 25.896 V1.0.0 (2003-09) 09.2003

BP15 D9 QE-D9 3GPP TS 25.212 V5.5.0 (2003-06) 06.2003

D10 WO 00/49 760 Al 11.02.2000

QE-D5 US 2002/0172217 Al 21.11.2002

QE-D10 WO 00/ 25469 Al 04.05.2000

BP7 US 2004 /0047 321 Al 11.03.2004

BP8 US 2003/0 123470 Al 03.07.2003

BP9 US 2004 /0 028 020 A1 12.02.2004

BP10 EP 1511 209 A2 02.03.2005

BP11 QE-D4 US 5699 365 A 16.12.1997
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Die Klagerinnen zu 1 und 2 beantragen,

das europdische Patent 1 671 505 im Umfang der Patentanspri-
che 16 bis 19 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesre-
publik Deutschland fr nichtig zu erklaren.

Nachdem die Klagerin zu 3 ihre Klage zuriickgenommen hat, hat die Beklagte sich
auf die Verteidigung hinsichtlich der Patentanspriiche 16 bis 19 beschréankt und be-

antragt nunmehr noch

die Klagen der Klagerinnen zu 1 und 2 abzuweisen,

hilfsweise die Klagen der Klagerinnen zu 1 und 2 abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents
nach den Hilfsantragen ,la" bis ,Vc neu® aus dem Schriftsatz vom
22. Juli 2021 richten,

die in der folgenden Reihenfolge geprift werden sollen:
Vc neu, IVc neu, Ic, lla bis lid, Ia, Ib, Id, llla bis Ilid, IVa bis IVd, Va
bis Vd (ohne Vb), le bis Ve, | bis V,

und weiter hilfsweise, die Klagen der Klagerinnen zu 1 und 2 abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents
nach den Hilfsantragen la bis 5e (ohne 5b) vom 19. April 2021,
den Hilfsantragen 1 bis 5 vom 31. Juli 2020 sowie den in der mind-
lichen Verhandlung am 19. Mai 2021 uberreichten Hilfsantragen
,DC neu" und ,4c neu" richten, soweit sie sich auf die Anspriche 16

bis 19 beziehen,

die in der folgenden Reihenfolge geprift werden sollen:
5c neu, 4c neu, 1c, 2a bis 2d, 1a, 1b, 1d, 3a bis 3d, 4a bis 4d, 5a
bis 5d (ohne 5b), 1e bis 5e, 1 bis 5,

wobei alle Antrage als geschlossene Anspruchsatze gestellt sind.



Wegen des Wortlauts des Hilfsantrags ,Vc neu” aus dem Schriftsatz vom 22. Juli
2021 wird auf den Urteilstenor Bezug genommen. Wegen des Wortlauts der An-

spriche nach den weiteren Hilfsantradgen wird auf die Akte verwiesen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerinnen entgegen und halt das Streit-
patent in der erteilten Fassung nicht flr unzulassig erweitert und den Gegenstand
des Streitpatents in der erteilten Fassung, jedenfalls in der Fassung eines der Hilfs-
antrage, fur schutzfahig.

Der Senat hat die Nichtigkeitsverfahren mit den Aktenzeichen 6 Ni 41/19 (EP), 6 Ni
42/19 (EP) und 6 Ni 43/19 (EP) mit Beschluss vom 18. Marz 2021 verbunden unter
dem fihrenden Verfahren mit den Aktenzeichen 6 Ni 41/19 (EP). Der Senat hat den
Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 26. Marz 2021, ausgefertigt am 6. April
2021, zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf et-

waiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgrinde

A.

Die zulassigen Klagen der Klagerinnen zu 1 und 2 haben in der Sache nur teilweise
Erfolg, und zwar hinsichtlich der erteilten Fassung des Streitpatents in den Pa-
tentansprichen 16 bis 19. Denn insoweit ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit geman Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1
Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 56 EPU gegeben.
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In der Fassung nach dem Hilfsantrag ,Vc neu® aus dem Schriftsatz vom 22. Juli
2021 erweist sich das Streitpatent in den angegriffenen Patentanspriichen 16 bis
19 hingegen als schutzféahig, so dass die Klagen, soweit sie sich auch gegen diese
Fassung richten, teilweise abzuweisen sind. Auf die Frage, ob das Streitpatent auch
in der Fassung nach den weiteren Hilfsantragen Bestand hatte, kommt es bei dieser

Sachlage nicht mehr an.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Patentgegenstand

Das Streitpatent betrifft u. a. ein Verfahren zum Bereitstellen von Redundanzpara-
metern und ein Endgerat zum Anwenden einer Redundanzstrategie auf eine auto-
matische Wiederholungsanforderungsfunktion, insbesondere fiir Uplink-Ubertra-
gungen in einem Mobilkommunikationsnetzwerk der dritten Generation (vgl. Streit-
patent, Abs. 0001 und Patentanspriuche 1, 16).

Das Streitpatent beruht auf zwei Techniken zur Erhéhung der Ubertragungssicher-
heit. Aus leitungsgebundenen Netzen ist die automatische Wiederholungsanforde-
rung (Automatic Repeat Request / ARQ) bekannt, falls eine Ubertragung nicht er-
folgreich war. In Funknetzen wird hauptsachlich eine Vorwartsfehlerkorrektur (For-
ward Error Correction / FEC) verwendet, bei der die Codierung der Datenpakete
zuséatzliche (redundante) Informationen enthalt. Um die Menge der zusétzlich zu
Ubertragenden Daten zu begrenzen und gleichzeitig zu viele Wiederholungen zu
vermeiden, werden hybride Ansatze fur automatische Wiederholungsanforderun-
gen verwendet (Hybrid ARQ / H-ARQ). Als Strategie wird dabei beispielsweise erst
eine Ubertragung mit einem geringen Fehlerschutz durch die Vorwartsfehlerkorrek-
tur verwendet (und damit mit wenig Overhead) und bei weiteren Ubertragungen bei-
spielsweise eine Ubertragung mit einer héheren Redundanz und damit geringeren
Ubertragungsrate (vgl. Streitpatent, Abs. 0002). Das Streitpatent nennt als Weiter-
entwicklung das ,fast H-ARQ" Konzept fir den Downlink-Fall im Rahmen des High
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Speed Downlink Packet Access (HSDPA), bei dem die Basisstation die volle Kon-
trolle Uber den Grad der Redundanz habe (vgl. Streitpatent, Abs. 0004). Als Stand
der Technik sind im Streitpatent die technische Spezifikation TS 25.212 V5.5.0 des
3GPP (Druckschrift D9 = BP15, QE-D9) sowie die Offenlegungsschrift US
2003/0079170 Al (Druckschrift D7 = QE-D7) genannt (vgl. Streitpatent, Abs. 0007,
0008).

2. Aufgabe

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein Endgeréat zur Anwendung eines
verbesserten Auswabhlverfahrens fur Redundanzstrategien bereitzustellen, mit dem
eine Signalisierungslast reduziert und gleichzeitig die Flexibilitat bei der Auswahl
erhoht werden kann (vgl. Streitpatent, Abs. 0009).

3. Fachmann

Der Fachmann zur Losung dieser Aufgabe hat nach Auffassung des Senats einen
Hochschulabschluss der Fachrichtung Nachrichtentechnik, Elektrotechnik oder In-
formationstechnik und verfugt Uber eine mehrjahrige Berufserfahrung sowie ein-
schlagige Kenntnisse auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik, insbesondere im Be-
reich der mobilen Kommunikation und der digitalen Signalverarbeitung. Aul3erdem

ist er mit den relevanten Mobilfunkstandards vertraut.

4. Patentanspriche und Merkmalsgliederung
Die Aufgabe soll unter anderem mit einem Endgerét nach Patentanspruch 16 gelost

werden.

Patentanspruch 16 lasst sich in der erteilten Fassung wie folgt gliedern (Merkmals-
gliederung in groRtmoglicher Ubereinstimmung mit den Gliederungen der Verfah-

rensbeteiligen):

in der Verfahrenssprache Englisch in Deutsch gemalf Streitpatent
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16 “A terminal device for applying a redun- | ,Endgerat zum Anwenden einer Redun-
dancy strategy to an automatic repeat re- | danzstrategie auf eine automatische Wie-
guest function (100), derholungsanforderungsfunktion (100),
said terminal device (10) comprising: wobei das Endgerat (10) umfasst

16.1 receiving means eine Empfangseinrichtung

16.1.1 | for receiving information indicating a se- | zum Empfangen einer eine ausgewahlte
lected sequence of redundancy parame- | Sequenz von Redundanzparametern an-
ters gebenden Information,

16.1.2 | each parameter indicating a redundancy | wobei jeder der Parameter eine Redun-
version for said automatic repeat request | danzversion fir die automatische Wieder-
function (100); and holungsanforderungsfunktion (100) an-

gibt; und

16.2 parameter generating means (102), oper- | eine Parametererzeugungseinrichtung
ably connected to said receiving means, (102), operativ verbunden mit der Emp-

fangseinrichtung,

16.2.1 | for generating said selected sequence of | zum Erzeugen der ausgewahlten Se-
redundancy parameters for said automatic | quenz von Redundanzparametern fiir die
repeat request function (100) in response | automatische Wiederholungsanforde-
to receipt of said information; rungsfunktion (100) im Ansprechen auf ei-

nen Empfang der Information,

16.3 wherein said information is an index or | wobei die Information ein Index oder Zei-
pointer to the selected at least one se- | ger auf die ausgewahlte zumindest eine
quence.” Sequenz ist.”

5. Zur Auslegung
Den von den Klagerinnen zu 1 und 2 angegriffenen Patentanspruch 16 des Streit-
patents in der erteilten Fassung versteht der Fachmann wie folgt:

Patentanspruch 16 des Streitpatents ist auf ein Endgerat (terminal device) zum
Anwenden einer Redundanzstrategie (redundancy strategy) auf eine automatische
Wiederholungsanforderungsfunktion (Automatic Repeat Request Function) gerich-
tet (Merkmal 16). Das Anwenden einer Redundanzstrategie auf eine automatische
Wiederholungsanforderungsfunktion ist als hybride automatische Wiederholungs-
anforderungsfunktion (H-ARQ), also als eine zusatzliche Anwendung von Strate-
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gien zur Vorwartsfehlerkorrektur (Forward Error Correction) im Rahmen einer auto-
matischen Wiederholungsanforderungsfunktion zu verstehen (vgl. Streitpatent, Abs.
0002 bis 0008). Aus der Redundanzstrategie (redundancy strategy) ergibt sich fur
das Endgeréat eine Abfolge bzw. Sequenz von Redundanzparametern (... the stra-
tegy information defining the specific parameter sequence ...; vgl. Streitpatent, Abs.
0042, sowie Abs. 0014, letzter Satz und Abs. 0015). Eine Sequenz gibt dabei an,
wie eine Strategie auf die zu Ubertragenden Daten bei der (erstmaligen) Ubertra-
gung eines Datenpakets und bei den weiteren Wiederholungen der Ubertragung
angewendet wird (vgl. Streitpatent, Abs. 0019), also beispielsweise welche Para-
meter, die eine Redundanzversion (redundancy version) bilden, fiir die Ubertragung
(transmission) und fur deren Wiederholung (retransmission) aus einer Folge an Wie-
derholungen der Ubertragung gelten (vgl. Streitpatent, Abs. 0032, 0033 und Sp. 10,
Z. 15 ff). Damit ist eine Sequenz immer einer Strategie zugeordnet, welche durch
die Anwendung dieser Sequenz umgesetzt wird. Der Begriff Sequenz (sequence)
ist damit kein Synonym fir die gewdahlte Strategie (strategy). Die beispielgebend
genannten Sequenzen des Ausfiihrungsbeispiels (vgl. Streitpatent, Abs. 0032
i. V. m. Abs. 0029) sind — abweichend vom Verstandnis der Klagerinnen — jedoch
nicht beschrankend zu verstehen. Das Streitpatent schliel3t daher nicht aus, dass
eine Strategie durch unterschiedliche Sequenzen realisiert werden kann. Aus dem
Streitpatent folgt dagegen nicht, dass innerhalb einer Sequenz mehrere verschie-
dene Strategien angewendet werden.

Die Strategie wird Uber die empfangene Information (information) bzw. Strategie-
Information (strategy information) vorgegeben, wobei dies implizit durch Verweis auf
eine Sequenz erfolgt (vgl. Streitpatent, Abs. 0032, 0033, 0042, 0044). Das Streitpa-
tent nennt konkret drei Redundanzstrategien (chase combining (CC), partial incre-
mental redundancy (PIR), full incremental redundancy (FIR); vgl. Streitpatent, Abs.
0019, 0030).

Das Endgerat umfasst eine ,Empfangseinrichtung” bzw. Mittel zum Empfangen (re-
ceiving means) (Merkmal 16.1) und eine ,Parametererzeugungseinrichtung” bzw.

Mittel zur Erzeugung von Parametern (parameter generating means), die operativ
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mit den Empfangsmitteln verbunden sind (Merkmal 16.2). Die genannten Mittel wer-

den wie folgt néher charakterisiert:

Die Empfangsmittel (receiving means) dienen zum Empfangen einer Information,
die eine ausgewahlte Sequenz von Redundanzparametern (a selected sequence of
redundancy parameters) angibt (Merkmal 16.1.1). Dies bedeutet, dass eine Aus-
wahl und damit das Festlegen der Sequenz durch den Sender der Information, d. h.
durch den Netzwerkbetreiber, im Rahmen des Festlegens einer Redundanzstrate-
gie erfolgt ist (vgl. Streitpatent, Abs. 0014, 0017, 0018). Eine Information, die eine
ausgewahlte Sequenz von Redundanzparametern angibt, kann beispielsweise
durch eine Nummerierung bekannter vordefinierter Sequenzen bzw. Strategien ge-
bildet sein. Die Parameter der ausgewdahlten Sequenz mussen dann nicht selbst
Ubertragen werden (vgl. Streitpatent, Abs. 0014, 0017, 0018). Die Information gibt

nach Merkmal 16.1.1 ausdricklich eine ausgewahlte Sequenz von Redundanzpa-

rametern und nicht eine Strategie oder eine Mehrzahl von Sequenzen an. Auch fir
die Ausfuhrungsbeispiele sieht das Streitpatent vor, dass die empfangene Informa-
tion, die in diesem Zusammenhang als ,Strategie-Information* bezeichnet wird, die
spezifische Parameter-Sequenz angibt (... the strategy information defining the spe-
cific parameter sequence ...; vgl. Streitpatent, Abs. 0042). Da mit der Information
eine ausgewahlte Sequenz angegeben (und nicht die Sequenz selbst tUbertragen
wird), geht der Fachmann davon aus, dass im Endgerét mehrere vorbestimmte und
damit dem Endgerat vorbekannte Sequenzen vorliegen. Eine solche Mehrzahl an
verschiedenen (vorbestimmten) Sequenzen kann beispielsweise im Speicher des

Endgeréats abgelegt sein (vgl. Streitpatent, Abs. 0027).

Dabei gibt jeder der Parameter eine Redundanzversion (...indicating a redundancy
version...) fur die automatische Wiederholungsanforderungsfunktion an (Merkmal
16.1.2). Somit bilden die Redundanzparameter die jeweiligen Redundanzversionen,
beispielsweise durch ein Parameterpaar ,s, r* (vgl. Streitpatent, Abs. 0029). Dabei
kann auch nur ein einzelner Parameter s oder r genutzt werden (vgl. Streitpatent,

Abs. 0044, Sp. 10, Z. 6-7), d. h. es ist beispielsweise nur s oder r mit einem Wert
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belegt. Damit bilden die beiden Parameter eines Parameterpaares (d. h. einer Re-
dundanzversion) jedoch keine zwei separaten Redundanzversionen. Aus der For-
mulierung ,Sequenz von Redundanzparametern® in Merkmal 16.1.1 ergibt sich in
Verbindung mit Merkmal 16.1.2, dass eine solche Sequenz eine Abfolge von zumin-
dest zwei Redundanzversionen beschreibt (vgl. auch Abs. 0044, Sp. 10, Z. 7-11).
Die Redundanzversionen der Sequenz werden auf aufeinanderfolgende Ubertra-
gungen eines Datenblocks angewendet (vgl. Abs. 0032, 0033 und Abs. 0044, Sp.
10, Z. 7-19). Als Vorlage fiur die Redundanzversionen (redundancy version, RV)
verweist das Streitpatent auf die HSDPA-Spezifikation des 3GPP (3GPP TS 25.212
V5.5.0) und auf die dort (nur) fur den Downlink-Fall spezifizierten Redundanzpara-
meter (vgl. Streitpatent, Abs. 0004 bis 0007, 0029). Das Streitpatent schlief3t jedoch
eine von der HSDPA-Spezifikation abweichende Implementierung der Redundanz-
parameter nicht aus (vgl. Streitpatent, Abs. 0044, Sp. 10, Z. 4-6).

Die Mittel zur Parametererzeugung (parameter generating means) dienen zum Er-
zeugen der ausgewahlten Sequenz von Redundanzparametern fir die automati-
sche Wiederholungsanforderungsfunktion im Ansprechen auf die empfangene In-
formation (Merkmal 16.2.1). Dabei wird die Wiederholungsanforderungsfunktion
durch die Parameter gesteuert, welche die jeweilige Redundanzversion bilden (The
repeat request functionality 100 is controlled, for instance, by the RV parameters s
and r indicated in the above table; vgl. Streitpatent, Abs. 0038, 0039). Gemal3 Ab-
satz 0042 des Streitpatents werden die jeweiligen Werte der Redundanzparameter
in allen aufgefiihrten Ausflihrungsbeispielen (1 bis 3) fur die jeweilige Redundanz-
version (redundancy version, RV) aufgrund der vom Endgerat empfangenen Stra-
tegie- bzw. Sequenz-Information bestimmt (vgl. Merkmal 16.1.1), die eine be-
stimmte Parameter-Sequenz festlegt (... the strategy information defining the spe-
cific parameter sequence ...; vgl. Abs. 0042). Dies kann beispielsweise anhand ei-
ner im Endgerat gespeicherten Tabelle erfolgen (look-up operation; ebd.). Allein das
Vorhandensein einer solchen Liste oder Tabelle von Redundanzparametern genigt

jedoch nicht, da das Endgeréat dabei auch eingerichtet sein muss, anhand dieser
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Tabelle die ausgewdahlte Sequenz der Parameter fur die automatische Wiederho-
lungsanforderungsfunktion, d. h. die Folge von Parametern flir eine vorbestimmte

Anzahl von Wiederholungen der Ubertragung eines Datenpakets, zu erzeugen.

Bei der in Merkmal 16.1.1 und 16.2.1 angesprochenen Information handelt es sich

um einen Index oder Zeiger auf die ausgewahlte zumindest eine Sequenz (Merkmal

16.3). Damit wird nochmals deutlich, dass die ausgewahlte Sequenz, auf die ver-
wiesen wird, dem Endgerat — zu diesem Zeitpunkt — bereits bekannt ist. Es handelt
sich dabei um (zumindest) eine ausgewahlte Sequenz, wozu aus Merkmal 16.1.1
folgt, dass diese Auswahl dem Endgerat mitgeteilt wird. Merkmal 16.3 lasst — wie
Merkmal 16.1.1 — dabei offen, ob eine festes, beispielsweise bereits im Standard
festgelegte Sammlung an vorbestimmten Sequenzen verwendet wird oder ob die
Sequenzen vorab, beispielsweise beim Verbindungsaufbau, tbermittelt werden
(vgl. Streitpatent, Abs. 0016-0018, 0027, 0036, 0037).

Wahrend Merkmal 16.1.1 von der Eignung zum Empfangen einer Information
spricht, die auf eine ausgewahlte Sequenz verweist (was im Einklang mit der Aus-
wabhl einer Sequenz nach Abs. 0014 und Abs. 0042 der Beschreibung steht), bezieht

sich der Index oder Zeiger nach Merkmal 16.3 auf zumindest eine Sequenz, womit

nach Merkmal 16.3 auch mehrere Sequenzen umfasst sind, die durch die empfan-
gene Information angegeben sein kdnnen (vgl. auch Streitpatent, Abs. 0015).

Das Streitpatent schlief3t damit nicht aus, dass im Endgerat eine Auswahl aus meh-
reren Sequenzen getroffen wird. Auch wenn Merkmal 16.3 so verstanden werden
kann, dass die Information auf mehrere Sequenzen verweist, ist dem Streitpatent
nicht zu entnehmen, wie das Endgerat zwischen Informationen unterscheidet, die
eine unterschiedliche Anzahl von Sequenzen angeben. Insbesondere sind weder
den Ansprichen noch der Beschreibung Angaben dazu zu entnehmen, wie ein Aus-
wéhlen einer Sequenz durch das Endgerat aus mehreren signalisierten, vom Netz-
werk ausgewahlten Sequenzen anhand einer empfangenen Information erfolgt, die

nach Merkmal 16.3 nur aus einem Zeiger oder Index bestehen soll.
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[I. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

Das Streitpatent in der erteilten Fassung erweist sich in den angegriffenen Pa-
tentanspriichen 16 bis 19 als nicht patentfahig, da der Gegenstand des Patentan-
spruchs 16 gegentber dem Stand der Technik gemafld den Druckschriften D1a (=
BP12, QE-D1a) mit D1b (= QE-D1b) und D1c (= QE-D1c), die jeweils Bestandteil
der GSM/EDGE-Spezifikation fir den General Packet Radio Service (GPRS) sind,
nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht, sondern sich fur den Fachmann in
naheliegender Weise aus diesen ergibt (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art.
138 Abs. 1 Nr. 1, Art. 52, 56 EPU).

Da sich das Streitpatent in der erteilten Fassung als nicht patentfahig erweist, kann
dahinstehen, ob der Gegenstand der angegriffenen Anspriiche des Streitpatents in
der erteilten Fassung uber die urspringlich eingereichte Fassung hinausgeht und
somit auf einer unzulassigen Erweiterung beruht (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i.
V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. ¢) EPU).

1. In der erteilten Fassung erweist sich Anspruch 16 des Streitpatents als nicht

patentfahig.

Aus Druckschrift D1a ist ein Endgerat (mobile station / MS) zum Anwenden einer
Redundanzstrategie (incremental redundancy / IR) auf eine automatische Wieder-
holungsanforderungsfunktion bekannt (Hybrid Type II/lll ARQ; vgl. Kap. 3.1, S. 15
u. 16). Damit ist Druckschrift D1a eine Redundanzstrategie der im Streitpatent bei-
spielgebend genannten Strategien (incremental redundancy / IR) zu entnehmen,
deren Anwendung auf eine automatische Wiederholungsanforderungsfunktion
durch das Endgerét unter Verwendung eines Punktierungsschemas (Puncturing
Scheme / PS) vorgesehen ist (EGPRS TBF mode und IR, vgl. Druckschrift D1a,
Kap. 3.1, S. 16 und S. 88, Kap. 9.1.3.2, zw. Abs.) (Merkmal 16). Das Endgerat
umfasst eine Empfangseinrichtung, was sich fir den Fachmann bereits ohne Wei-
teres aus dem Titel der Druckschrift D1a ergibt, welche eine Schnittstelle zwischen
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Basisstation und Endgerat spezifiziert (Mobile Station (MS) - Base Station System
(BSS) interface) (Merkmal 16.1).

Diese Empfangseinrichtung dient zum Empfangen einer Information, die (implizit)
eine Sequenz von Redundanzparametern, jeweils in Form eines Punktierungssche-
mas (Puncturing Scheme / PS), fur ein Modulations- und Codierungsschema (Mo-
dulation and Coding Scheme / MCS) angibt (vgl. Druckschrift D1a, S. 101, Kap.
9.3.2.1, Table 9.3.2.1.1 i. V. m. Druckschrift D1b, S. 67, Kap. 5.1 und S. 73 ff, Kap.
5.1.8.2.31i. V. m. Kap. 5.1.8.1.4, le. Abs. und Tabelle). Das Modulations- und Codie-
rungsschema (MCS) wird vom Netzwerk ausgewahlt (vgl. Druckschrift D1a, S. 101,
Kap. 9.3.2.1, dr. Abs., sowie Druckschrift D1c, S. 47, Kap. 6.6.4.5.2, zw. Abs., le.
Satz). Fur die verschiedenen Modulations- und Codierungsschemata im Uplink-Fall
sind verschiedene Folgen von Punktierungsschemata P1 und P2 bzw. aus P1, P2
und P3 (Puncturing Schemes / PS) fest vorgegeben, die jeweils das Punktierungs-
muster fiir die wiederholte Ubertragung der Daten vorgeben (vgl. Druckschrift D1b,
S. 73 ff, Kap. 5.1.5.2.3 i. V. m. Tabelle in Kap. 5.1.5.1.4 fur MCS-1; Kap. 5.1.6.2.3
i. V. m. Tabelle in Kap. 5.1.6.1.4 fiur MCS-2; Kap. 5.1.7.2.3 i. V. m. Tabelle in Kap.
5.1.5.2.4 fir MCS-3; Kap. 5.1.8.2.3 i. V. m. Tabelle in Kap. 5.1.8.1.4 fir MCS-4;
usw.). Die jeweilige Folge von Punktierungsmustern aus einer Mehrzahl an vorbe-
stimmten Punktierungsschemata ist dabei zumindest in der standardmafiig vom
Endgerat zu verwendenden ,praventiven* Ubertragung (pre-emptive transmission)
(The default for the mobile station side is..., vgl. Druckschrift D1a, S. 88, Kap.
9.1.3.2, vierter Abs., vorl. Satz, sowie PRE_EMPTIVE_TRANSMISSION, S. 229-
230, Table 11.2.28.1) nur abhangig vom signalisierten Modulations- und Codie-
rungsschema (MCS) und bedarf keiner weiteren Benachrichtigungen des Netz-
werks an das Endgeréat, also beispielsweise keiner NACK-Nachricht, um den feh-
lenden oder fehlerhaften Empfang der urspriinglichen Nachricht mitzuteilen (ebd.).
Die jeweiligen Punktierungsschemata P1 bis P3 (Puncturing Schemes / PS) stellen
Redundanzparameter im Sinne des Streitpatents dar (vgl. Streitpatent, Abs. 0019:
...defining bits which are to be punctured). Die Angabe eines Modulations- und Co-
dierungsschemas (MCS) erfolgt in einer Nachricht an das Endgerat (vgl. Druck-
schrift D1a, S. 232, 234, Kap. 11.2.29 i. V. m. S. 259 f, Kap. 12.10d). Durch den
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Empfang einer solchen Information wird damit auch eine ausgewahlte Sequenz von
Redundanzparametern angegeben, die im Modulations- und Codierungsschema
(MCS) enthalten ist (Merkmal 16.1.1). Die Parameter der Sequenz von Redundanz-
parametern, d. h. die Parameter P1, P2 und ggf. P3 (Puncturing Schemes / PS) der
vorgegebenen Sequenz bilden gleichzeitig jeweils eine Redundanzversion im Sinne
des Streitpatents, da gemalf3 Streitpatent auch ein einzelner der dort genannten Pa-
rameter s oder r eine Redundanzversion fir die automatische Wiederholungsanfor-
derungsfunktion bilden kann (vgl. Streitpatent, Abs. 0044, Sp. 10, Z. 6-7: ...only one
of the above s or r parameters could be used) und beispielsweise ein Punktierungs-
muster bestimmt (vgl. Streitpatent, Abs. 0019: ...a second parameter defining bits
which are to be punctured) (Merkmal 16.1.2).

Da das Endgerat (mobile station / MS) zur Anwendung einer Redundanzstrategie
(incremental redundancy / IR) auf eine automatische Wiederholungsanforderungs-
funktion eingerichtet ist, weist es zwangslaufig auch eine Parametererzeugungsein-
richtung auf, die operativ mit der Empfangseinrichtung verbunden ist und die, im
Ansprechen auf einen Empfang der o. g. Information, zum Erzeugen von ausge-
wahlten Redundanzparametern fur die automatische Wiederholungsanforderungs-
funktion dient (vgl. Druckschrift D1a, S. 101, Abs. nach Tabelle / Merkmal 16.2,
Merkmal 16.2.1).

Die empfangene Information ist ein Index auf das ausgewahlte Modulations- und
Codierungsschema (Modulation and Coding Scheme / MCS). Dabei wird die Be-
zeichnung des aus mehreren vorbestimmten Modulations- und Codierungssche-
mata ausgewahlten Modulations- und Codierungsschemas angegeben (vgl. Druck-
schrift D1a, S. 259/260, Table 12.10d.1 i. V. m. S. 232/233, Table 11.2.29.1 und
11.2.29.2). Ein direkter Verweis (Index oder Zeiger) auf die zugordnete Folge von
Punktierungsmustern (Puncturing Scheme / PS) selbst, also auf die ausgewéhlte
zumindest eine Sequenz von Redundanzparametern, ist daraus nicht zu entneh-
men. Denn der empfangene Index benennt das ausgewahlte Modulations- und Co-

dierungsschema und damit nur einen grél3eren Datensatz, der unter anderem ein
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zugehoriges Punktierungsschema fiir die wiederholte Ubertragung der Daten um-
fasst. Ein Zugriff auf eine solche Folge von Punktierungsmustern setzt daher — ne-
ben der Kenntnis Uber den Aufbau der Sequenzen von Redundanzparametern —
zusatzlich die Kenntnis tber die Datenstruktur des ausgewahlte Modulations- und
Codierungsschemas voraus. Allerdings ist durch den Verweis auf das empfangene,
ausgewahlte Modulations- und Codierungsschema auch das zugehérige Punktie-
rungsschema fest vorgegeben (vgl. beispielsweise Druckschrift D1b, S. 73, Kap.
5.1.5.2.3 fir MCS-1 im Uplink) (teilweise Merkmal 16.3).

Die GSM/EDGE-Spezifikation fir den General Packet Radio Service (GPRS), wie
sie in den Druckschriften D1a, D1b und D1c wiedergegeben ist, unterscheidet sich
damit nur darin vom Gegenstand des Patentanspruchs 16, dass die empfangene
Information auf das ausgewahlte Modulations- und Codierungsschema (Modulation
and Coding Scheme / MCS) und nicht direkt auf die darin enthaltene Sequenz von

Redundanzparametern verweist (vgl. Merkmal 16.3).

Das Fehlen eines direkten Verweises auf die Sequenz von Redundanzparametern
durch einen Zeiger oder Index gemald Merkmal 16.3 kann jedoch eine erfinderische

Tatigkeit nicht begrtiinden.

Im - vorstehend erwahnten - Standardfall einer ,praventiven” Ubertragung (pre-emp-
tive transmission, vgl. Druckschrift D1a, S. 88, Kap. 9.1.3.2 und S. 229-230, Table
11.2.28.11i. V. m. S. 58 ff, Kap. 8.1.1) besteht eine eindeutige und feste Zuordnung
zwischen dem ausgewahlten Modulations- und Codierungsschema (MCS), auf das
die empfangene Information mittels eines Index verweist (vgl. Druckschrift D1a, S.
259/260, Table 12.10d.1), und der jeweiligen Folge von Punktierungsmustern P1,
P2 und ggf. P3 (Puncturing Schemes / PS). Damit bedeutet jede Auswahl eines
solchen Modulations- und Codierungsschemas (MCS) gleichzeitig die Auswahl ei-
ner Sequenz von Redundanzparametern (hier: Folge von Punktierungsmustern)
(vgl. Druckschrift D1b, S. 71 ff). Dies setzt zur Verwendung der Redundanzparame-
ter (d. h. zum Zugriff auf die Redundanzparameter durch das Endgerat) gegenuber
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der anspruchsgemalf3en Lésung die zusatzliche Kenntnis der Datenstruktur des Mo-
dulations- und Codierungsschemas voraus. Diese ist aber bei Anwendung des
Standards nach den Druckschriften D1a, D1b und D1c zwangslaufig vorhanden.
Zudem verweist der Index nach den Druckschriften D1a, D1b und D1c nur aufgrund
der Anordnung der einzelnen Parameter in dieser Datenstruktur (MCS), welche die
Redundanzparameter (Punktierungsmuster) nicht an die erste Stelle stellt, nicht
schon direkt auf die Sequenz von Redundanzparametern. Damit gelangt der Fach-
mann ausgehend von der Lehre der Druckschriften D1a, D1b und D1c in nahelie-
gender Weise zu Merkmal 16.3. Denn es liegt im Rahmen des fachmé&nnischen
Handelns, zu beurteilen, ob fir den konkreten Anwendungsfall (in der betrachteten
Mobilfunkversion) alle (zusatzlichen) Parameter der aus den Druckschriften Dla,
D1b und D1c bekannten Datenstruktur des Modulations- und Codierungsschemas
(MCS) erforderlich sind, oder ob ein direkter Verweis auf die Sequenz von Redun-
danzparametern (mittels Index nach dem Vorbild der Signalisierung des Modulati-

ons- und Codierungsschemas) sinnvoll ist.

Wie die Beklagte zutreffend ausfihrt, konnen ein MCS-Wechsel oder die Wahl eines
anderen automatischen Wiederholungsanforderungs-/ARQ-Modus (RESEGMENT-
Bit) gemanR Druckschrift D1a auch zu einer anderen Sequenz an Punktierungsmus-
tern fuhren (vgl. Druckschrift D1a, S. 58-60, Kap. 8.1.1). Dies stellt jedoch im Unter-
schied zum vorstehend betrachteten Standardfall (vgl. default..., Druckschrift D1a,
S. 88, Kap. 9.1.3.2) einen Sonderfall dar und steht nicht im Widerspruch zum Ge-
genstand des Anspruchs 16. Denn auch das Streitpatent und insbesondere der Vor-
richtungsanspruch 16 schliel3en nicht aus, dass mehrfach eine Information empfan-
gen und dabei jeweils eine andere ausgewahlte Sequenz mitgeteilt wird. Fir den
vorstehend betrachteten Standardfall (The default for the mobile station side is...,
vgl. Druckschrift D1a, S. 88, Kap. 9.1.3.2, vierter Abs., vorl. Satz, sowie PRE_EMP-
TIVE_TRANSMISSION, S. 229-230, Table 11.2.28.1) spielt auch ein Senden der
RESEGMENT-Information (Wahl des ARQ-Modus) mit jedem NACK keine Rolle,

da in diesem Modus das NACK nicht abgewartet wird.
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2. Die weiteren angegriffenen Patentanspriche 17 bis 19 nach Hauptantrag be-
durfen keiner weiteren, isolierten Prufung, weil die Beklagte (auch) den Hauptantrag
als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent auch insoweit nur
als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016 — X ZR 64/14,
GRUR 2017, 57 — Datengenerator).

[ll. Zur Verteidigung nach Hilfsantrag , Vc neu®

In der Fassung des zulassigen Hilfsantrags ,Vc neu* aus ihrem Schriftsatz vom 22.
Juli 2021 kann die Beklagte ihr Patent in den angegriffenen Anspriichen 16 bis 19
erfolgreich beschrankt verteidigen, weil diese Fassung des Streitpatents zulassig ist

und ihr keine Nichtigkeitsgriinde entgegenstehen.

1. Der unabhangige Patentanspruch 16 des Hilfsantrags ,Vc neu” basiert auf
der erteilten Anspruchsfassung. Der - senatsseitig mit einer Gliederung versehene
- unabhéangige Anspruch unterscheidet sich von der erteilten Fassung in den folgen-
den hervorgehobenen Anderungen:

16Ve neu A terminal device for applying a redundancy strategy in WCDMA to an au-

tomatic repeat request function (100) for_uplink transmissions, wherein

said terminal device (10) comprises eemprising:
16.1 - receiving means
16.1.1veneu for receiving information indicating a selected sequence of first and sec-
ond redundancy parameters (r, S),

16.1.2Veneu each first and second parameter indicating a respective redundancy

version for said automatic repeat request function (100); and

16.1.3Veneu wherein each respective first parameter defines whether or not said re-

spective redundancy version prioritizes systematic bits;

16.2 - parameter generating means (102), operably connected to said receiv-

ing means,
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16.2.1Veneu for generating said selected sequence of said first and second redun-

dancy parameters fer controlling said automatic repeat request function
(100) in response to receipt of said information;
16.3Veneu wherein said information is an index or pointer to the said selected atleast

one sequence, and wherein said selected sequence of redundancy param-

eters relates to Chase Combining, Partial Incremental Redundancy or Full

Incremental Redundancy.

Die Merkmale der auf den Patentanspruch 16 riickbezogenen angegriffenen Unter-
anspriuche 17 bis 19 sind gegenuber der erteilten Fassung unveréandert.

2. Die Anderungen des Patentanspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu® gegen-

Uber der erteilten Anspruchsfassung versteht der Fachmann wie folgt:

In Hilfsantrag ,Vc neu” ist nach Anspruch 16 das Endgerat (terminal device) gegen-
Uber der erteilten Fassung auf die Anwendung einer Redundanzstrategie in
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) fir Ubertragungen im Uplink-
Fall, d. h. vom Endgerat zum Netzwerk, eingeschrankt. Bei WCDMA handelt es sich
um ein Multiplexverfahren, das die gleichzeitige Ubertragung verschiedener Nutz-
datenstrome auf einem gemeinsamen Frequenzbereich ermdoglicht. Die Formulie-
rung ,in WCDMA" versteht der Fachmann als eine Verwendung des Endgeréats in
Systemen, die auf WCDMA als Datentibertragungstechnologie basieren (Merkmal
16Veneu),

Die empfangene Information (vgl. Merkmale 16.1.1Ve e, 16.2,1Veneu  16,3Ve nev) jst
gegeniber der erteilten Fassung dahingehend konkretisiert, dass sie sich auf eine
ausgewahlte Sequenz von ersten und zweiten Redundanzparametern (r, s) bezieht
(Merkmal 16.1.1V¢ "ev) wobei der jeweilige erste und zweite Parameter (each first
and second parameter) als Parameterpaar und nicht als Aufzahlung oder mogliche
Alternativen im Sinne eines ,und/oder* (and/or) zu verstehen sind (vgl. Streitpatent,
Tabelle in Abs. 0029). Dieses Parameterpaar (r, s) bildet nach Merkmal 16.1.2Vc neu
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jeweils eine Redundanzversion der automatischen Wiederholungsanforderungs-
funktion (automatic repeat request function). Hierbei soll der jeweils erste Parameter
definieren, ob die Redundanzversion ,systematische Bits“ (systematic bits) priori-
siert (Merkmal 16.1.3V¢ "ev), Zwar konnen Redundanzparameter der Parameter-
paare auch einzeln verwendet werden (vgl. Streitpatent, Abs. 0044). Das Endgerat
nach Anspruch 16 muss aber geeignet sein, Parameterpaare zu verwenden (vgl.
Merkmal 16.2.1Vcnev),

Die Mittel zur Parametererzeugung (parameter generating means) sind in Hilfsan-
trag ,Vc neu” dahingehend konkretisiert, dass diese zum Erzeugen der ausgewahl-
ten Sequenz der vorgenannten ersten und zweiten Redundanzparameter dienen.
Diese Parameter steuern die automatische Wiederholungsanforderungsfunktion im
Ansprechen auf die empfangene Information (Merkmal 16.2.1Ve nev),

Nach Merkmal 16.3V¢ "¢ handelt es sich gemaR Hilfsantrag ,Vc neu“ bei der Infor-
mation um einen Index oder Zeiger, der im Unterschied zur erteilten Fassung auf
die (eine) vorgenannte ausgewahlte Sequenz (said selected sequence) verweist,
wobei die Zuordnung (relates to...) zu ,Chase Combining*, ,Partial Incremental Re-
dundancy* oder ,Full Incremental Redundancy* bedeutet, dass diese Sequenz einer
der Strategien ,Chase Combining“, ,Partial Incremental Redundancy” oder ,Full In-
cremental Redundancy” zugeordnet ist. Auch wenn die Sequenz jeweils nur einer
der drei genannten Strategien zugeordnet ist, bedeutet dies in Verbindung mit dem
Erzeugen der entsprechenden Parameter nach Merkmal 16.2.1V¢ "4 dass das End-
gerat in der Lage sein muss, Sequenzen zu allen drei genannten Strategien zu ver-
arbeiten, da die empfangene Information auf eine ausgewahlte Sequenz verweist,

die einer beliebigen der drei genannten Strategien zugeordnet sein kann.

3. Die beschrankte Verteidigung der Anspriiche 16 bis 19 des Streitpatents mit
Hilfsantrag ,Vc neu” ist zulassig. Auch gehen die Gegenstande der Patentanspru-
che 16 bis 19 nicht tber die Ursprungsoffenbarung hinaus, sind nicht unklar und
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damit fur den Fachmann ausfuhrbar und fihren zu keiner Schutzbereichserweite-

rung.

3.1 Der unabhéangige Anspruch 16 wird nicht mit Merkmalen eines nicht ange-
griffenen Unteranspruchs verteidigt.

Die beschréankte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen
Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht angegriffenen Unter-
anspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines insoweit nicht angegriffenen
Unteranspruchs ist unzulassig (BGH, Urteil vom 1. Méarz 2017 — X ZR 10/15,
GRUR 2017, 604 Rn. 27 — Ankopplungssystem; vgl. auch BGH, Urteil vom 18. De-
zember 2018 — X ZR 113/16, Rn. 34). Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten
nur in dem Umfang beschrankt verteidigt werden, in dem es vom Nichtigkeitsklager
angegriffen wird. Mit der beschrankten Verteidigung eines teilweise angegriffenen
Patents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem auf diesen
rickbezogenen, aber mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruch
wird das Streitpatent der Sache nach im Umfang des nicht angegriffenen Unteran-
spruchs zur gerichtlichen Uberpriifung gestellt. Die Moglichkeit, das Patent be-
schrankt zu verteidigen, dient aber allein der Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten
gegenuber dem vom Nichtigkeitsklager gefuihrten Angriff auf die Wirksamkeit des
Patents und nicht auch der gerichtlichen Uberpriifung des Patents im Ubrigen (BGH,
a. a. 0., Rn. 28).

Entgegen der Auffassung der Klagerinnen stellt die Aufnahme von Merkmalen oder
Teilmerkmalen der erteilten Unteranspriche 8, 9 und 14 keine Verteidigung des Pa-
tentanspruchs 16 mit nicht angegriffenen Unteransprichen im Sinn der genannten
Rechtsprechung dar. Die jeweils auf ein Verfahren zum Bereitstellen von Redun-
danzparametern gerichteten Ansprtichen 8, 9 und 14 sind nicht auf ein Endgerat
nach Anspruch 16 riickbezogen. Sie sind — als unabhangig von diesem Endgerat
beanspruchte Verfahren — weder formal noch technisch einem Patentanspruch un-

terzuordnen.
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Merkmal 16.1.3V¢ "eU entspricht entgegen dem Verstandnis der Klagerinnen auch
nicht dem ersten Teilmerkmal des nicht angegriffenen, auf Anspruch 16 rickbezo-
genen Anspruchs 21 des Streitpatents. Es ist zwar zutreffend, dass in der Beschrei-
bung des Streitpatents die Formulierung des Merkmals 16.1.3V¢ et (\wherein each
respective first parameter defines whether or not said respective redundancy ver-
sion prioritizes systematic bits“) zu dem Teilmerkmal des Anspruchs 21 (,wherein
said parameter generating means (102) is configured to generate a first parameter
defining a self-decodable redundancy version®“) in Bezug gesetzt wird. So ist Absatz
0029 des Streitpatents zu entnehmen, dass bei selbstdekodierbaren Redundanz-
versionen die ,systematischen Bits” eine hohere Prioritat haben (,The parameter s
= 1 defines self-decodable redundancy versions, where systematic bits have higher
priority than parity bits"). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Selbstdekodierbarkeit
mit einer Priorisierung von ,systematischen Bits" (systematic bits) identisch ist. Viel-
mehr ist die Selbstdekodierbarkeit als eine Realisierungsmdglichkeit zur Priorisie-
rung von ,systematischen Bits" zu verstehen, womit die Definition des ersten Para-
meters in Merkmal 16.1.3V¢ et weiter gefasst ist als der Gegenstand nach Anspruch
21 und sich somit dem Anspruch 21 auch nicht unterordnet.

Ein Ubereinstimmen von Priorisierung und Selbstdekodierbarkeit ergibt sich auch
nicht zwangslaufig aus dem HSDPA-Standard (High Speed Downlink Packet Ac-
cess) fur den Downlink-Fall, auf den das Streitpatent verweist, da das Streitpatent
deutlich macht, dass die Parameter r und s vom HSDPA-Standard abweichen kon-
nen (Also, the RV parameters may be different from those used for HSDPA,; vgl.
Streitpatent, Abs. 0044, Sp. 10, Z. 4-6).

Aus der vorstehend genannten Aussage des Streitpatents zu einem moglichen Ab-
weichen vom HSDPA-Standard folgt aul3erdem, dass die Definition eines zweiten
Merkmals in Merkmal 16.1.3V¢ "¢ nicht zwingend als zweites Teilmerkmal des An-
spruchs 21 mitzulesen ist, da das Parameterpaar auch abweichend zu Absatz 0029

des Streitpatents definiert werden kann.
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Der Fachmann entnimmt die geanderten Merkmale den als WO 2005/036908

Al veroffentlichten urspriinglich eingereichten Anmeldeunterlagen. Soweit nicht an-

ders angegeben, beziehen sich die im Folgenden zitierten Textstellen auf dieses
Dokument (im Verfahren als Dokument BP1la, MN2 bzw. NK4).

Die Anderungen gegeniber der urspriinglich eingereichten Anspruchsfassung las-

sen sich wie folgt darstellen:

Urspringliche Fassung
(Anspruch 15)

Anspruch 16 nach Hilfsantrag , Vc neu”

of redundancy parameters for said au-
tomatic repeat request function (100) in
response to the receipt of said strategy
information.

A terminal device for applying a redun- 16vVened A terminal device for applying a redun-
dancy strategy to an automatic repeat dancy strategy in WCDMA to an automatic
request function (100), said terminal repeat request function (100) for uplink
device (10) comprising: transmissions, wherein said terminal de-
vice (10) comprises comprising:
a) receiving means 16.1 - receiving means
for receiving a strategy information indi- | 16.1.1V¢"  for receiving strategy information indicating
cating a selected sequence of redun- a selected sequence of first and second re-
dancy parameters; and dundancy parameters (r, s),
16.1.2Veneu  each first and second parameter indicating
a respective redundancy version for said
automatic repeat request function (100);
and
16.1.3Veeu  wherein each respective first parameter
defines whether or not said respective re-
dundancy version prioritizes systematic
bits;
b) parameter generating means (102) 16.2 - parameter generating means (102), oper-
ably connected to said receiving means,
for generating said selected sequence | 16.2.1V¢"" for generating said selected sequence of

said first and second redundancy parame-

ters for controlling said automatic repeat
request function (100) in response to re-
ceipt of said strategy information;
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16.3V¢eU  wherein said information is an index or
pointer to the said selected atleastone se-

guence, and wherein said selected se-

guence of redundancy parameters relates

to Chase Combining, Partial Incremental

Redundancy or Full Incremental Redun-

dancy.

Die Anwendung einer Redundanzstrategie soll nach Merkmal 16V¢ "¢ in einem
WCDMA-Umfeld erfolgen (in WCDMA). Diese Einschrankung basiert auf Seite 6,
Zeilen 6-7 in Verbindung mit dem Anwendungsfall fur ein Mobilfunknetzwerk der
dritten Generation auf Seite 1, Zeilen 3 bis 5 der Anmeldeunterlagen. Das Anwen-
den dieser Redundanzstrategie auf Ubertragungen in Uplink-Richtung (for uplink
transmissions) stellt eine zulassige Beschrankung entsprechend dem Anwendungs-
fall gemal Seite 1, Zeilen 3 bis 5 der Anmeldeunterlagen dar (vgl. jeweils Merkmal
16Ve neu),

Soweit die Klagerinnen einwenden, dass der Formulierung ,in WCDMA®, wie diese
auch in Hilfsantrag ,Vc neu“ gebraucht wird (vgl. Merkmal 16V¢ "eV), den urspriingli-
chen Anmeldeunterlagen nicht zu entnehmen sei, dass das Endgerét fur beliebige
WCDMA-Netzwerke eingerichtet sei und die von der Beklagten angefihrte ur-
sprungliche Offenbarungsstelle (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 6, Z. 6-7) lediglich
WCDMA-Netze der dritten Generation offenbarten, kommt es darauf nicht an. Da
der Fachmann unter WCDMA die Ubertragungstechnik der dritten Generation wie
UMTS versteht, stellt die abgeklrzte Formulierung in Anspruch 16 des Hilfsantrags

,Vc neu“ nach Uberzeugung des Senats keine unzulassige Erweiterung dar.

Die Beschrankung auf eine Redundanzstrategie fir Uplink-Ubertragungen (uplink
transmissions) nach Merkmal 16V¢ "ev folgt beispielsweise aus dem ersten Absatz

auf Seite 1 der urspringlichen Beschreibung.

Die Verwendung des Begriffs ,Information* an Stelle von ,Strategieinformation®

(strategy information) ist ebenfalls nicht zu beanstanden (vgl. Merkmale 16.1.1Ve e,
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16.2.1Veneu 16.3Vc nev), Denn aus den weiteren Anspruchsmerkmalen ergibt sich
eindeutig, dass sich die Information auf eine Redundanzstrategie bezieht und dazu
dient, die automatische Wiederholungsfunktion zu steuern (vgl. Merkmale 16V¢ nev
und 16.2.1V¢"eY), Die damit angegebene Sequenz bezieht sich auf eine der im Streit-
patent beschriebenen Strategien, was sich fiir Anspruch 16 aus Merkmal 16.3V¢ nev
ergibt. Zudem kennt das Streitpatent keine andere zu empfangende Information als
eine auf die Umsetzung einer Redundanzstrategie gerichtete Information, zu deren

Empfang das Endgerat eingerichtet sein soll.

Die Beschrankung der ausgewahlten Sequenz von Redundanzparametern auf ein
Parameter-Paar aus einem ersten und einem zweiten Parameter (first and second
[redundancy] parameters), die jeweils eine Redundanzversion bilden (vgl. Merk-
male 16.1.1Ve e 16.1.2V¢ e ynd 16.2.1V¢ neY), ergibt sich aus Seite 4, Zeile 31 bis
Seite 5, Zeile 1, in Verbindung mit Seite 7, Zeile 31 bis Seite 8, Zeile 2 und anschlie-
Render Tabelle der Anmeldeunterlagen. Die Bezeichnung der Parameter r und s als
Jfirst and second redundancy parameters” [Unterstreichung erganzt] (vgl. u. a. Merk-
mal 16.1.1Vc "ev) driickt deren Auftreten als Parameterpaar aus. Entgegen dem Ver-
standnis der Klagerinnen ist Merkmal 16.1.2V¢ "V (each first and second parameter
indicating a respective redundancy version ...) daher nicht so zu verstehen, dass
jeder einzelne Parameter r oder s eines Parameterpaares selbst bereits eine Re-
dundanzversion bildet und damit ein Parameterpaar schon eine Sequenz von Re-
dundanzparametern darstellt (vgl. hierzu die Ausfihrungen zur Auslegung im Ab-
schnitt [11.2.). Dies wird bereits dadurch deutlich, dass die im Patentrecht hierzu Ub-
liche Formulierung ,und/oder” bzw. ,and/or” gerade nicht gewahlt wurde. Gegen ein
von einem Parameterpaar abweichendes Verstandnis spricht auch der Verweis auf
die Technische Spezifikation TS 25 212, die gemalR den urspringlichen Anmeldun-

terlagen die Grundlage fur das Verstandnis des Begriffs Redundanzversion bildet.

Der Senat sieht auch keinen Mangel hinsichtlich der urspringlichen Offenbarung
des Begriffs ,Parameter” (parameter) und der jeweiligen Bezeichnung ,first param-
ter* bzw. ,second parameter” fur die Datenelemente r und s, die eine Redundanz-
version bilden (vgl. Merkmale 16.1.1Venev 16.1.2Veneu 16.1.3Veneu ynd 16.2.1Venev),
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Die Anmeldeunterlagen bezeichnen r und s als Parameter (vgl. S. 7, Z. 33 bis S. 8,
Z. 2 und anschlieBende Tabelle) und unterscheiden dabei auch zwischen einem
ersten und einem zweiten Parameter (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 4, Z. 31, bis S. 5,
Z.1). Da die Redundanzversion (in der Regel) aus zwei Parametern r und s gebildet
wird (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 2 und anschliel3ende Tabelle)
und diese Parameter jeweils eigenstandige Eigenschaften der Redundanzversion
(Priorisierung von ,systematische Bits" und Punktierungsmuster) angeben, ist die
Definition der Redundanzversion eindeutig im Zusammenhang mit der Definition ei-
nes ersten und zweiten Parameters gemal dem seitenuberbrickenden Absatz auf
Seite 4/5 zu verstehen. Die Verwendung des Begriffs ,Parameter” fir die einzelnen
Datenelemente r und s einer Redundanzversion steht daher auch nicht im Wider-
spruch zu einer allgemeineren Verwendung des Begriffs im Zusammenhang mit ei-
ner Parameter-Sequenz (parameter sequence bzw. sequence of redundancy para-
meters). Denn indem die Parameterpaare r und s jeweils eine Redundanzversion
(redundancy version) bilden und die Sequenz wiederum aus Redundanzversionen
gebildet ist, wird die Sequenz selbstverstandlich auch durch die ersten und zweiten
Parameter dieser Paare gebildet.

Dass das Merkmal 16.1.3V¢ "ev unzulassig verallgemeinert sei, wie die Klagerinnen
meinen, da nur ein erster Parameter naher definiert werde, sieht der Senat nicht.
Es ist zwar zutreffend, dass die Anmeldeunterlagen die beiden Parameter r und s
(d. h. einen ersten und einen zweiten Parameter) mit Bezugnahme auf den HSDPA-
Standard nur gemeinsam definiert (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 7, Z. 31 bis S. 8§, Z.
2). Jedoch ist dort ebenso ausgefiuhrt, dass die Parameter r und s durchaus vom
HSDPA-Standard abweichen kdnnen und dass auch nur einer der beiden Parame-
ter verwendet werden kann (Also, the RV parameters may be different from those
used for HSDPA. For instance only one of the above s or r parameters could be
used; vgl. Anmeldeunterlagen, S. 12, Z. 6-8). Hinzu kommt, dass die Parameter r
und s zwei voneinander unabhéngige Gréf3en sind, so dass auch daraus keine tech-
nische Notwendigkeit folgt, beide Parameter gemeinsam abschliel3end zu definie-
ren. Damit geht auch Merkmal 16.1.3V¢ e nicht Gber die urspriingliche Offenbarung

hinaus.
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Dass die Empfangseinrichtung und die Parametererzeugungseinrichtung nach
Merkmal 16.2 operativ verbunden sind (operably connected), ergibt sich inhaltlich
aus der jeweiligen Bezugnahme auf die Strategieinformation (vgl. beispielsweise
Seite 3, Zeilen 15 bis 23).

Aus dem vorletzten Absatz der Seite 10 der Anmeldeunterlagen ergibt sich, dass
die Sequenz der ersten und zweiten Redundanzparameter dem Steuern (control-
ling) der automatischen Wiederholungsanforderungsfunktion gemafd Merkmal und
16.2.1Ve nev dient.

Die Ausfuihrungen der Klagerinnen, dass das Weglassen des Wortes ,vorbestimmt*
(predetermined) eine Verallgemeinerung bedeute, Gberzeugen ebenfalls nicht. Es
ist zwar zutreffend, dass die Patentanmeldung hinsichtlich des Index bzw. Zeigers
jeweils ausfuhrt, dass der Index bzw. Zeiger auf zumindest eine vorbestimmte aus-
gewahlte Sequenz verweist (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 4, Z. 14-18). Dass es sich
bei der ausgewahlten Sequenz um eine ,vorbestimmte* Sequenz handelt, ergibt
sich fur den Fachmann jedoch zweifelsfrei und eindeutig bereits daraus, dass auf
diese Sequenz (in der empfangenen Information) gemaR Merkmal 16.3V¢ "e! mittels
eines Index oder eines Zeigers Bezug genommen wird, denn dies setzt zwangslau-
fig voraus, dass die Sequenz dem Endgerét vorbekannt, mithin also vorbestimmt
(predetermined) ist.

Die drei angefuhrten alternativen Redundanzstrategien, auf die sich jeweils die In-
formation nach Merkmal 16.3V¢ "e¥ bezieht, sind auf Seite 5, Zeilen 1 bis 3, sowie
Seite 8, Zeilen 4 bis 19 der Anmeldeunterlagen beispielgebend als mdgliche Stra-
tegien zur Verwendung von Redundanzversionen (RV strategies) genannt. Dem
Verstandnis der Klagerinnen, dass es sich bei der Verknupfung der aufgezahlten
Strategien in Merkmal 16.3V¢ "et (Chase Combining, Partial Incremental Redun-
dancy or Full Incremental Redundancy) nicht um ein exklusives ,oder handele und
sich damit eine Sequenz im Sinne von ,zumindest einer der Strategien* auf mehrere

Strategien beziehen kdnne, kann nicht gefolgt werden. Denn in Anspruch 16 wird
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nicht die im Patentrecht in einem solchen Fall tGibliche Formulierung ,,und/oder” bzw.
.=and/or* oder das Voranstellen des Wortes ,,zumindest” bzw. ,at least* verwendet.
Zudem verbietet sich eine Auslegung, die zu einem Verstandnis eines Merkmals
fuhrt, das allein aufgrund dieser Auslegung nicht (mehr) ausfuihrbar offenbart ware.
Denn nach der Definition von ,,Chase Combining“ (CC), ,Partial Incremental Redun-
dancy” (PIR) und ,Full Incremental Redundancy” (FIR) (vgl. Anmeldeunterlagen, S.
8, Z. 4-19) kann eine Sequenz zum Realisieren des ,Chase Combining* nicht gleich-
zeitig eine ,Incremental Redundancy*“-Strategie (d. h. PIR oder FIR) realisieren. Die
Aufzahlung der Strategien umfasst daher keine beliebige Kombination von Strate-

gien und geht daher nicht Uber die urspriingliche Offenbarung hinaus.

Fir die von den Klagerinnen im Zusammenhang mit den Bezeichnungen der drei
Redundanzstrategien, die in Hilfsantrag ,Vc neu“ nunmehr in Merkmal 16.3Vec neu
enthaltenen sind, gedufRerte Auffassung, dass diese Bezeichnungen in dem von der
Beklagten genannte Offenbarungsstelle nur in der ,downlink direction“ offenbart sei-
nen, fehlt jegliche Grundlage. Die gesamten Anmeldeunterlagen beziehen sich aus-
driicklich auf Ubertragungen im Uplink-Fall (uplink transmissions; vgl. beispiels-
weise Anmeldeunterlagen, S. 1, Z. 3-6). Mit dem Verweis auf die ,downlink direc-
tion* (bzw. die technische Spezifikation 3GPP TS 25.212) wird vielmehr nur auf die
dortige Definition der Redundanzversion (redundancy version) Bezug genommen,
die fur den Uplink-Fall den Ausfihrungsbeispielen zugrunde gelegt werden soll
(...using redundancy versions as specified for HSDPA in the downlink direction [Un-

terstreichung hinzugefigt]; vgl. Anmeldeunterlagen, S. 7, Z. 31-34).

Entgegen den Ausfuhrungen der Klagerinnen ist die Formulierung ,relates to* in
Merkmal 16.3V¢ et der Ursprungsoffenbarung zu entnehmen und auch nicht unklar.
Nach Merkmal 16.3V¢ ¢! handelt es sich bei der empfangenen Information im Un-
terschied zur erteilten Fassung um einen Index oder Zeiger, der auf die vorgenannte
ausgewahlte Sequenz verweist, wobei diese Sequenz einer der Strategien ,Chase
Combining“, ,Partial Incremental Redundancy” oder ,Full Incremental Redundancy*
zugeordnet ist. Diese Zuordnung ergibt sich zweifelsfrei und eindeutig aus der Be-

schreibung der beispielgebend genannten drei Strategien im Streitpatent, die auf
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Seite 8, Zeilen 4 bis 19 der Anmeldeunterlagen definiert sind. Da ,Strategie” (stra-
tegy) im Kontext des Streitpatents kein Synonym fur ,Sequenz“ (sequence) ist (vgl.
Abschnitte 1.5 und 111.2 zur Auslegung), ist auch die entsprechende Umschreibung

der Beziehung (relates to) nicht zu beanstanden.

Die Auffassung der Klagerin zu 2, der auf Anspruch 16 riickbezogene Anspruch
17, nach dem das Endgeréat ein mobiles Endgerat eines zellularen Kommunikati-
onsnetzwerks umfasse (...further comprising a mobile terminal (10) of a cellular
communication network...), sei unzulassig, teilt der Senat ebensowenig wie die Auf-
fassung, aus Anspruch 17 folge die Zugehorigkeit des Endgerats zu einem (beliebi-
gen) zellularen Netzwerk, wahrend Anspruch 16 nicht die Zugehdrigkeit zu einem
Netzwerk festlege, sondern das Gerat zur Durchfiihrung einer Redundanzstrategie
in WDCMA konfiguriert sein solle.

Dieses Verstandnis von Anspruch 17 durfte aul3er Acht lassen, dass nicht ein mo-
biles Endgerét fiir eine beliebiges zellulares Kommunikationsnetzwerk beansprucht
wird, sondern die Bezeichnung vielmehr der Abgrenzung zu urspriinglich umfassten
beliebigen Netzwerken dient, womit aus Anspruch 17 folgt, dass es sich bei dem
mobilen Endgerat, das von einem Endgerat nach Anspruch 16 umfasst ist, um ein
mobiles Geréat in einem zellularen Kommunikationsnetzwerk, d. h. in einem Mobil-
funknetzwerk handelt, wobei die verwendete Ubertragungstechnologie (in WCDMA)
fur eine Uplink-Datenubertragung in Anspruch 16 definiert ist. Auch die ursprungli-
chen Unterlagen sprechen von einer mobilen Einheit bzw. einem mobilen Endgerat
in Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) Systemen (vgl. Anmeldeun-
terlagen, S. 1, Z. 27 ff).

3.3 Jedenfalls die erste (alteste) PrioritAitsanmeldung vom 7. Oktober 2003 (EP

03022457.0) ist auch mit Hilfsantrag ,Vc neu” wirksam in Anspruch genommen.

Die als WO 2005/036908 Al veréffentlichten Anmeldeunterlagen (im Verfahren als
Dokument BP1a / MN2 / NK4) stimmen mit den Unterlagen der ersten (altesten)
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Prioritditsanmeldung vom 7. Oktober 2003 (EP 03022457.0; im Verfahren als Doku-

ment BP 2a) Uberein. Daher gelten die vorstehenden Ausfuhrungen zur ursprtngli-

chen Offenbarung (vgl. Abschnitt 111.3.1) in gleicher Weise fur die wirksame Inan-

spruchnahme der ersten Prioritat.

Die Frage der Inanspruchnahme der jingeren zweiten Prioritat (Dokument BP 2b)

kann daher im Hinblick auf die Beurteilung der Patentfahigkeit dahinstehen.

3.4

16 nicht erweitert oder neu gestaltet.

Der Schutzbereich wird durch die Anderungen im unabhangigen Anspruch

Die Anderungen gegeniiber der erteilten Anspruchsfassung lassen sich wie folgt

darstellen:

Anspruch 16in der erteilten Fassung

Anspruch 16 nach Hilfsantrag , Vc neu*

A terminal device for applying a redun-
dancy strategy to an automatic repeat
request function (100), said terminal

device (10) comprising:

16VC neu

A terminal device for applying a redun-
dancy strategy in WCDMA to an automatic
repeat request function (100) for uplink

transmissions, wherein said terminal de-

vice (10) comprises comprising:

receiving means

16.1

- receiving means

for receiving information indicating a
selected sequence of redundancy pa-

rameters,

16.1.1Veneu

for receiving information indicating a se-
lected sequence of first and second redun-
dancy parameters (s, 1),

each parameter indicating a redun-
dancy version for said automatic repeat

request function (100); and

16.1.2Veneu

each first and second parameter indicating
a respective redundancy version for said
automatic repeat request function (100);
and

16.1.3veneu

wherein _each respective first parameter

defines whether or not said respective re-

dundancy version prioritizes systematic
bits;

parameter generating means (102), op-
erably connected to said receiving

means,

16.2

- parameter generating means (102), oper-

ably connected to said receiving means,
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for generating said selected sequence | 16.2.1V¢"®' for generating said selected sequence of

of redundancy parameters for said au- said first and second redundancy parame-
tomatic repeat request function (100) in ters for controlling said automatic repeat
response to receipt of said information; request function (100) in response to re-

ceipt of said information;

wherein said information is an index or 16.3V¢meu  wherein said information is an index or
pointer to the selected at least one se- pointer to the said selected atleastone se-
guence. guence, and wherein said selected se-

guence of redundancy parameters relates

to Chase Combining, Partial Incremental

Redundancy and Full Incremental Redun-

dancy.

Mit den Anderungen in Merkmal 16V¢ "¢V jst das Endgerat (terminal device) auf die
Anwendung einer Redundanzstrategie in WCDMA-Systemen und eine Dateniber-
tragung vom Endgerat zum Netzwerk (uplink transmissions) beschrankt. Die geén-
derten bzw. erganzten Merkmale 16.1.1V¢ neu  16.1.2Vc e 16.1.3V¢ "eU und
16.2.1Veeu dienen der Beschrankung auf Redundanzparameter, die paarweise (first
and second parameters) vorliegen und gemeinsam eine Redundanzversion (redun-
dancy version) bilden. Im Hinblick auf die Verwendung der Sequenz durch das End-
gerat ist konkretisiert, dass diese die automatische Wiederholungsanforderungs-
funktion steuert (16.2.1V¢ ") und damit nicht unabhangig von der empfangenen In-
formation ist. Merkmal 16.3V¢ "t steht durch die Beschrankung auf nunmehr eine
ausgewahlte Sequenz, die einer von drei genannten Strategien zugeordnet ist, im
Einklang mit Merkmal 16.1.1Ve ey,

Damit fallt der Gegenstand des nach Hilfsantrag ,Vc neu” beanspruchten Patentan-
spruchs 16 unter den Anspruch in der erteilten Fassung und fihrt zu keinem erwei-

terten Schutzbereich und zu keiner Neugestaltung des Anspruchsgegenstands.

3.5. Entgegen der Auffassung der Klagerinnen ist das Streitpatent im Umfang der
Anspriche 16 bis 19 des Hilfsantrags ,Vc neu” nicht schon deshalb unzul&ssig, well

deren Gegenstande unklar waren.
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Die Formulierung ,in WCDMA* (vgl. Merkmal 16V¢ "ev) jst, anders als die Klagerin-
nen meinen, als eine Verwendung des Endgeréats in Systemen zu verstehen, die auf
Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) als Datenlubertragungstechno-
logie basieren. Ausgehend von einer Uplink-Datentbertragung fur ein Endgerat (ter-
minal device) gemaR Merkmal 16V¢ et st dies als Charakterisierung des Kommuni-
kationssystems zu verstehen, in dem das Endgerat dazu geeignet ist, eine automa-
tische Wiederholungsanforderungsfunktion anwenden zu kénnen. Damit ist der Ge-
genstand des Anspruchs 16 so deutlich und vollstandig offenbart, dass er fir den

Fachmann ausfiihrbar ist.

Auch die Verwendung des Plurals in Merkmal 16V¢ "V bei der Formulierung ,for up-
link transmissions"” ist entgegen dem Argument der Klagerinnen, dass sich die Wie-
derholungsanforderungsfunktion in der Regel auf eine und nicht auf mehrere Uplink-
Ubertragungsvorgange beziehe, nicht unklar, da bereits die (mehreren) Wiederho-
lungsuibertragungen ,Uplink-Ubertragungen* darstellen. Zudem ist die Anwendung
der ausgewahlten Sequenz fir die Wiederholungsanforderungsfunktion nicht auf
die Anwendung auf ein einzelnes Datenpaket beschrankt, da ihr in Anspruch 16

keine Anforderung fir ein bestimmtes zu tbertragendes Datenpaket zugeordnet ist.

Die Behauptung der Klagerinnen, dass die Begriffe Chase Combining, Partial Incre-
mental Redundancy und Full Incremental Redundancy (vgl. Merkmal 16.3V¢ nev)
nicht definiert seien, und diese Begriffe aufgrund des nicht feststehenden techni-
schen Sinngehalts sowie der mangelnden Angaben dazu in der Streitpatentschrift
unklar seien, ist unzutreffend. Die Begriffe sind in Absatz 0030 des Streitpatents
definiert, zumindest soweit die Eigenschaften der jeweiligen Strategie fur den Ge-
genstand der beanspruchten Lehre — namlich fir ihre Charakterisierung anhand von
Redundanzparametern bzw. Redundanzversionen — relevant sind. Damit sind die

drei Begriffe fir den Fachmann nicht unklar.

Die Art und Weise der Aufzahlung der drei Strategien in Merkmal 16.3V¢ "e! ist eben-
falls nicht unklar, denn die Aufzahlung mit ,or“ ist — wie bereits zur urspringlichen

Offenbarung des Merkmals ausgefuhrt — als exklusives ,oder” zu verstehen. Es wird
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weder die Formulierung ,and/or* noch die in der Anmeldung in anderem Zusam-
menhang mehrfach verwendete Formulierung ,at least one*“ verwendet. Auch tech-
nisch ergibt ein abweichendes Verstandnis im Sinne einer gemeinsamen Anwen-
dung der genannten Strategien keinen Sinn (vgl. auch Ausfiihrungen zur Ursprungs-
offenbarung in Abschnitt 111.3.1).

Entgegen der Annahme der Klagerinnen ist die Formulierung ,relates to“, die sich
auch in der Fassung nach Hilfsantrag ,Vc neu® in Merkmal 16.3V¢ "¢t wiederfindet,
nicht unklar. Wie vorstehend zur urspringlichen Offenbarung des Merkmals ausge-
fuhrt (vgl. Abschnitt 111.3.1) ergibt sich diese Zuordnung zu einer der drei genannten
Strategien zweifelsfrei und eindeutig aus der Definition dieser beispielgebend ge-
nannten drei Strategien in Absatz 0030 des Streitpatents (bzw. S. 8, Z. 4-19 der
Anmeldeunterlagen). Da der Begriff ,Strategie” kein Synonym fur ,Sequenz® (vgl.
Ausfuhrungen zu Auslegung der erteilten Anspruchsfassung in Abschnitt 1.5) ist, ist
auch die entsprechende Umschreibung der Beziehung (relate to) nicht zu beanstan-

den.

Die Annahme der Klagerinnen, dass in dem auf Anspruch 16 riickbezogenen An-
spruch 17 u. a. aufgrund der Verwendung des unbestimmten Artikels unklar sei, ob
es sich bei diesem Kommunikationsnetzwerk um das WCDMA(-Netzwerk) nach An-

spruch 16 handele oder um ein weiteres Kommunikationsnetzwerk, ist unzutreffend.

Ein solches Verstandnis von Anspruch 17 Ubersieht — wie bereits vorstehend zur
urspringlichen Offenbarung dieses Anspruchs dargelegt (vgl. Abschnitt 111.3.1) —,
dass die Bezeichnung der Abgrenzung zu urspriinglich umfassten beliebigen Netz-
werken dient, womit aus Anspruch 17 folgt, dass es sich bei dem mobilen Endgerat,
das von einem Endgerat nach Anspruch 16 umfasst ist, um ein mobiles Gerét in
einem zellularen Kommunikationsnetzwerk, d. h. in einem Mobilfunknetzwerk han-
delt. Auch der Gegenstand des Anspruchs 17 ist daher so deutlich und vollstandig

offenbart, so dass der Fachmann diesen ausfiihren kann.
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4. Entgegen der Auffassung der Klagerinnen steht einer beschrénkten Vertei-
digung der Anspriche 16 bis 19 in der Fassung nach Hilfsantrag ,Vc neu® auch
nicht der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit (Art. 11 8§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-
PatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 52 ff. EPU) entgegen.

4.1 Der Gegenstand des unabhéngigen Anspruchs 16 gemaR Hilfsantrag ,Vc
neu“ ist neu, da aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften samtliche

Merkmale des Anspruchs 16 gemal Hilfsantrag ,Vc neu® bekannt sind.

4.1.1 Druckschriften Dla (= BP12, QE-Dla), D1b (= QE-D1b), D1c (= QE-D1c)
Die Druckschriften D1a (= BP12, QE-D1a) mit D1b (= QE-D1b) und D1c (= QE-D1c)
sind gemeinsamer Bestandteil der GSM/EDGE-Spezifikation fur den General Pa-
cket Radio Service (GPRS). Der Gegenstand des Patentanspruchs 16 nach Hilfs-
antrag ,Vc neu” unterscheidet sich von Druckschrift D1a (i. V. m. D1b und D1c) in

den folgenden Merkmalen:

Druckschrift D1a (i. V. m. D1b und D1c) kennt nur die Angabe von Punktierungs-
mustern als Redundanzparameter. Es wird im Unterschied zu Patentanspruch 16
nach Hilfsantrag ,Vc neu” nicht zwischen ersten und zweiten Parameter unterschie-
den, die jeweils (gemeinsam) eine Redundanzversion bilden. Ebenso ist die Angabe
einer Priorisierung von ,systematischen Bits* (systematic bits) durch einen Parame-
ter der Redundanzversion nicht zu entnehmen (vgl. 16.1.2V¢"eU und 16.1.3V¢"eY), Da
Druckschrift D1a (i. V. m. D1b und D1c) als Redundanzparameter fur Wiederho-
lungsubertragungsfunktionen jeweils nur Punktierungsmuster (Puncturing Scheme
/ PS) fur ausgewahlte Modulations- und Codierungsschemata (Modulation and
Coding Scheme / MCS) nennt, ist der GSM/EDGE-Spezifikation kein Endgerat zu
entnehmen, das entsprechend Patentanspruch 16 eine Information empfangt, die
auf eine ausgewdahlte Sequenz von ersten und zweiten Redundanzparametern
durch einen Index oder Zeiger verweist (vgl. Merkmal 16.1.1V¢"eU i, V. m. Merkmal
16.3Veey), Damit ist auch keine Erzeugung einer entsprechenden Sequenz von ers-
ten und zweiten Parametern zum Steuern der Wiederholungsubertragungsfunktion

zu entnehmen (vgl. Merkmal 16.2.1V¢ nev),
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Darlber hinaus wird nach Druckschrift D1a auch durch die empfangene Information
(bzw. durch das referenzierte Modulations- und Codierungsschema / MCS) keine
Sequenz ausgewahlt, die nach Merkmal 16.3V¢ "¢ einer von drei verschiedenen Re-
dundanzstrategien zugeordnet sein kann und zu deren Anwendung das Endgeréat
geeignet sein muss. Denn Druckschrift D1a sind nur Parameter-Sequenzen nur fir
eine einzige Strategie (incremental redundancy) zu entnehmen. Eine Wiederholung
der Ubertragung eines unveranderten Datenpakets selbst wird dagegen nicht durch
die im Modulations- und Codierungsschema (MCS) hinterlegten Punktierungsmus-
ter realisiert, sondern durch einen anderen Betriebsmodus (type | ARQ mode, vgl.
Druckschrift D1a, S.59, Abs. Uber Table 8.1.1.1 i. V. m. S. 101, Abs. unter Table
9.3.2.1.1).

4.1.2 Druckschrift BP6 / Druckschrift D2 (= QE-D2)

Der Gegenstand des Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu“ unterscheidet sich
von der Lehre der Druckschrift BP6 bereits darin, dass zusatzliche Paritatsbits (pa-
rity bits) nicht gemeinsam zusammen mit den Informationsbits (information bits)
Ubertragen werden. Entweder werden nur die Informationsbits erneut tbertragen
(ARQ, vgl. vgl. S. 5, Z. 68 — S. 6, Z. 7) oder es werden nur auf Basis von Umord-
nungsmustern neu erzeugte Paritatsbits Ubertragen (REORD#, vgl. S. 4, Z. 35-41
und S. 6, Z. 26-31).

Die Angabe von mehreren Umordnungsmustern bildet dabei keine Sequenz, die im
Sinne des Streitpatents verwendet wird, da die dazu erzeugten Paritatsbits (parity
bits) in einem gemeinsamen Datenpaket tbertragen werden (vgl. S. 6, Z. 26-31).
Damit wird eine zu verwendende Folge von Parametern fur die Wiederholung von
Ubertragungen nicht festgelegt (vgl. Merkmal 16.1.1V¢ neu  16.2.1Vc neu  16,3Ve neu),
Die angegebenen Umordnungsmuster bilden auch keine Redundanzversionen, die
aus ersten und zweiten Parametern entsprechend den Merkmalen 16.1.2V¢ " und
16.1.3Veneu pestehen.
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Druckschrift BP6 sieht im Unterschied zu Anspruch 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu”
auch nicht vor, dass mit einem Index oder Zeiger auf eine ausgewahlte Sequenz von
Umordnungsmustern (reordering patterns) als Redundanzparameter verwiesen wird
(vgl. Merkmal 16.3Veney), Vielmehr wird mit der Anforderung eines Umordnungsmus-
ters jeweils gezielt auf ein einzelnes Element der Liste von Umordnungsmustern
verwiesen (spezifische Nummer REORD#, vgl. S. 6, Z. 21-34). Selbst bei einer Wie-
derholungsanforderung ohne Angabe der REORD#-Nummer eines Umordnungs-
musters bildet dies nur einen Verweis auf das nachste Listenelement und nicht auf
eine (ausgewahlte) vorbestimmte Sequenz aus mehreren Redundanzversionen (vgl.
Merkmale 16.1.1Veneu, 16.3Venev), Es wird damit in Reaktion auf die Paritatsbit-An-
forderung auch keine Sequenz von Redundanzparametern erzeugt, welche die Wie-

derholungen der Ubertragung steuern (vgl. Merkmal 16.2.1V¢ "ey),

Schlief3lich gibt die ARQ-Anforderung nach Druckschrift BP6, die nur eine Wieder-
holung der Ubertragung eines Datenpaktes zur Folge hat, ebenfalls keine Sequenz
von Redundanzparametern im Sinne der Merkmale 16.1.1V¢"e und 16.2.1V¢ e des
Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu“ an (vgl. S. 8, Z. 14-19). Sie ist unabhéngig
von der Anforderung zur Ubertragung von Paritatsbits, so dass auch die Entschei-
dung zwischen der ARQ-Anforderung und der Paritatsbit-Anforderung nicht anhand
einer ausgewahlten Sequenz von Redundanzparametern erfolgt (vgl. Merkmal
16.3Veney),

Diese Ausfuhrungen zu Druckschrift BP6 (DE 196 30 343 Al) gelten fir Druck-
schrift D2 (WO 98 /05140 Al), welche Druckschrift BP6 als Prioritat nimmt, in glei-

cher Weise.

4.1.3 Druckschrift D3 (= QE-D3)

Der Gegenstand des Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu” unterscheidet sich von
Druckschrift D3 (US 2003 / 0 135 811 A1) bereits darin, dass Druckschrift D3 keine
Angaben dazu macht, wie (und in welcher Form) die Information zu Redundanzver-

sionen vom Endgerat empfangen wird (vgl. Merkmale 16.1.1Veneu, 16.3Ve nev),
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Allein aus der Tatsache, dass die Netzwerkseite eine bestimmte Strategie wiinscht
(desired in the receiver; vgl. Abs. 0049, 0050), folgt nicht zwangslaufig, dass hierzu
eine Benachrichtigung des Endgerats zu einer Sequenz von Redundanzparametern
durch das Netzwerk erfolgt. Denn in allen drei Ausfihrungsformen (fist / second /
third embodiment) stehen die mehreren Redundanzversionen (redundancy ver-
sion), d. h. die jeweilige Sequenz von Redundanzparametern, bereits vorab fest,
und es findet somit jeweils keine erkennbare Auswahl aus mehreren Sequenzen
statt (vgl. first embodiment, Abs. 0049-0050; second embodiment, Abs. 0057; third
embodiment, Abs. 0069-0072). Ein Wechsel zwischen diesen Ausfuhrungsformen,
der als Auswabhl einer (anderen) Sequenz verstanden werden konnte, ist in diesem
Zusammenhang nicht beschrieben, sondern vielmehr nur eine Festlegung einer

Ubergeordneten Strategie (incremental reduncy; chase combining).

Zwar sieht Druckschrift D3 das Anfordern einer Wiederholungsibertragung vor (re-
transmission request, vgl. Anspriche 1 und 2). Die Ausgestaltung dieser Anforde-
rung ist in Druckschrift D3 nicht n&her beschrieben. Da die Reaktion auf die Anfor-
derung nur eine Wiederholungstbertagung zur Folge hat ((iv) in response to a ret-
ransmission request, transmitting a further signal..., vgl. Anspruch 1), bezieht sich
eine solche Anfrage immer nur auf eine einzige Wiederholung und deren Parameter.
Die Anforderung (retransmission request) dient daher nicht der Angabe der Auswabhl
einer Sequenz von Redundanzparametern nach den Merkmalen 16.1V¢ "éU und
16.1.1Veeu Eine Verwendung eines Index oder Zeigers, der auf eine solche ausge-
wahlte Sequenz (...from another of said versions; vgl. Anspruch 1) und nicht die als
nachstes zu verwendende Redundanzversion verweist, ist daher nicht zu entneh-
men (vgl. Merkmal 16.3V¢ nev),

Weiterhin unterscheidet Druckschrift D3 zwar zwischen der Behandlung von ,sys-
tematischen Bits" (systematic bits) und Paritatsbits (parity bits) (vgl. beispielsweise
third embodiment, Abs. 0066-0068). Eine Angabe der Redundanzversion in Form
von Parameterpaaren aus einem ersten und zweiten Parameter im Sinne der Merk-

male 16.1.1V¢nev ynd 16.1.2V¢ "V und eine Priorisierung der ,systematischen Bits"
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durch den ersten Parameter (Merkmal 16.1.3V¢ ") kdnnen der Druckschrift jedoch

nicht entnommen werden.

4.1.4 Druckschrift D4
Der Gegenstand des Patentanspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu” unterscheidet
sich von Druckschrift D4 (WO 03/ 103 200 Al) in den folgenden Merkmalen:

Nach Druckschrift D4 ergibt sich zwar aus den (mehreren) Wiederholungen nach
der von der Basisstation (BTS) gewéhlten Redundanzstrategie eine Folge von dabei
verwendeten Parametern fir eine jeweilige Redundanzstrategie (vgl. Fig. 2 bis Fig.
4 mit Beschreibung), die ein dynamisches Anpassen der Redundanzstrategie er-
maoglichen (vgl. S. 3, Z. 19-31). Druckschrift D4 ist allerdings nicht zu entnehmen,
dass die vom Endgerét (jeweils) empfangene Information (d. h. die Angabe einer IR
version) auf eine ausgewahlte Sequenz von Redundanzparametern fir eine Folge
von Wiederholungen gemaR Merkmal 16.1.1V¢ "¢ verweist und nicht nur die jeweili-
gen Parameter flr eine bestimmte, einzelne Wiederholung angibt (Verwendung von
transmission number, vgl. S. 9, Z. 15-25). Somit wird auf den Empfang der Informa-
tion (IR version) auch keine ausgewéhlte Sequenz von Redundanzparametern er-
zeugt (vgl. Merkmal 16.2.1V¢"eY) sondern allenfalls der Parametersatz fir die (eine)
mit der Ubertragungsnummer (transmission number) angegebene Wiederholung

der Ubertragung.

Zwar kann die Ubertragungsnummer (transmission number) als ein Index verstan-
den werden. Bei der empfangenen Information handelt es sich dennoch nicht um
einen Index oder Zeiger auf eine ausgewahlte Sequenz von Redundanzparametern
(vgl. Merkmal 16.3V¢ nev)| vielmehr werden anhand des Ubertragungstyps (type of
transmission) und der Ubertragungsnummer (transmission number) jeweils nur die
zur Dekodierung erforderlichen Parameter fiir die mit der Ubertragungsnummer be-

zeichnete (einzelne) Ubertragung angegeben (vgl. S. 9, Z. 15-28).
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Weiterhin unterscheidet Druckschrift D4 zwar zwischen der Behandlung von ,sys-
tematischen Bits* (systematic bits) und Paritatsbits (parity bits). Die Angabe von Re-
dundanzversionen als Parameterpaare aus jeweils einem ersten und zweiten Para-
meter im Sinne der Merkmale 16.1.2V¢ "4 und 16.1.3V¢ "V st jedoch nicht zu ent-
nehmen (vgl. S. 9, Z. 15-28).

4.1.5 Druckschrift D5

Bei Druckschrift D5 (R1-03-0405; TSG-RAN WG1 #32) handelt es sich um einen
Diskussionsbeitrag im Rahmen der 3GPP Standardisierung von UMTS (Technical
Report TR 25.896). Druckschrift D5 sieht die Ubermittlung einer Redundanzversion
im Uplink-Fall an das Endgerat fur eine hybride automatische Wiederholungsanfor-
derungsfunktion (HARQ) vor (vgl. Druckschrift D5, S. 2, Kap. 3.1.1). Druckschrift D5
sind keine Angaben zur Verwendung von Sequenzen von Redundanzversionen zu
entnehmen (vgl. Merkmale 16.1.1Veneu 16.2.1Veneu ynd 16.1.3Ve nev),

4.1.6 Druckschrift D6 (= QE-D6)
Der Gegenstand des unabhangigen Patentanspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu®
unterscheidet sich von Druckschrift D6 (US 2003 /0 159 100 Al) in den folgenden

Merkmalen:

Aus Druckschrift D6 ist ein Endgerat (user equipment (UE); vgl. Abs. 0020) zum
Anwenden einer Redundanzstrategie (redundancy scheme) auf eine automatische
Wiederholungsanforderungsfunktion bekannt (The present invention provides a me-
thod and apparatus for a turbo coder that supports Chase and incremental redun-
dancy (IR) as a form of ARQ combining...; vgl. Abs. 0019, sowie Abs. 0047, 0055).
Druckschrift D6 nimmt mit der Bezugnahme auf High Speed Downlink Packet Ac-
cess (HSDPA) auf den Downlink-Fall bzw. die Ubermittlung der dabei verwendeten
Redundanzparameter an einen Empfanger Bezug (The present invention defines
the High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH) coding modulation..., vgl.
Abs. 0020). Eine explizite Betrachtung des Uplink-Falls ist der Druckschrift jedoch
nicht zu entnehmen (vgl. Merkmal 16V¢ "ev),
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Die Empfangseinrichtung des Endgerats dient zum Empfangen einer Information,
die ausgewahlte Redundanzparameter (selected redundancy version bzw. s and r
parameters) angibt, wobei die Parameter eine Redundanzversion (redundancy ver-
sion) fur die automatische Wiederholungsanforderungsfunktion (ARQ) angeben
(vgl. Abs. 0047, 0055). Dabei ist Druckschrift D6 im Unterschied zu Anspruch 16
nach Hilfsantrag ,Vc neu” keine Angabe einer Sequenz von Redundanzparametern
zu entnehmen, die mit dieser Information angegeben wird. Vielmehr werden jeweils
(nur) die Parameter fiir die anstehende Ubertragung bzw. Wiederholung angegeben
(...at each transmission; vgl. Abs. 0055). Auch aus dem Referenzieren eines Ein-
trags einer vorbestimmten Tabelle mit Redundanzparametern folgt nicht bereits,
dass die Tabelle eine Sequenz von Redundanzparametern vorgibt, aus der nach
Merkmal 16.2.1V¢ "t durch das Endgerat eine Folge aus Parameterpaaren erzeugt
wird, um diese auf aufeinander folgende Wiederholungsiubertragungen im Rahmen
der automatischen Wiederholungsanforderungsfunktion anzuwenden. Auch allein
daraus, dass die ,Chase* Redundanzstrategie die gleichen Parameter fiir alle Uber-
tragungen nutzt (vgl. Abs. 0048), lasst sich nicht ableiten, dass sich die Gbermittelte
Information nach Absatz 0055 fir die drei genannten Redundanzstrategien (Chase,
Partial IR, Full IR) jeweils auf eine Sequenz von Redundanzparametern, d. h. auf
die Parameter fiir mehrere Wiederholungen der Ubertragung bezieht (vgl. Merkmale
16.1.1vVereu) 16.1.2Ve "ev), Dementsprechend fehlt auch ein Erzeugen von Redun-
danzparametern entsprechend der ausgewéhlten Sequenz (vgl. Merkmale
16.3Veney),

Da gemal Alternative c) in Absatz 0055 ein bestimmter Tabelleneintrag (specific
entry in the table) signalisiert wird, handelt es sich bei der Information um einen
Index auf die ausgewahlten Parameter, aber auch hier nicht um eine Bezugnahme
auf eine ausgewahlte Folge von anzuwendenden Redundanzparametern (vgl.
Merkmal 16.3Ve nev),

4.1.7 Druckschrift D7 (=QE-D7)
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Druckschrift D7 (US 2003 /0 079 170 A1) ist im Streitpatent zitiert und betrifft ledig-
lich die Auswahl einer Redundanzversion aus einer Mehrzahl von Redundanzversi-
onen (set of redundancy versions), die dem Endgerat signalisiert wird (vgl. Streitpa-
tent, Abs. 0008).

4.1.8 Druckschrift D8 (= BP16, QE-D8)
Der Gegenstand des unabhangigen Patentanspriche 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu*®
unterscheidet sich von Druckschrift D8 (3GPP TR 25.896 V1.0.0) in folgenden

Merkmalen.

Bei Druckschrift D8 handelt es sich um einen Technischen Bericht aus dem Stan-
dardisierungsverfahren des 3GPP (3rd Generation Partnership Project), der Ver-
besserungen fur den Uplink-Fall betrifft (vgl. Titel). Druckschrift D8 nennt zwei Re-
dundanzstrategien ,IR" (vgl. S. 20, Kap. 7.2.2, le. Abs.) und ,CC/NC* (vgl. S. 28,
Kap. 9.2.2.1). Zur Strategie ,IR" wird auch eine Mehrzahl von Redundanzversionen
(multiple redundancy versions) erwahnt (vgl. S. 20, Kap. 7.2.2, le. Abs., dr. Spiegel-
strich). Dass diese mehreren Redundanzversionen vom Endgerat als Sequenz von
Redundanzparametern verwendet werden, ist dem Dokument jedoch nicht zu ent-
nehmen (vgl. Merkmal 16.2.1Veeuj V. m. 16.1.1Ve"eY), Ein Zusammenhang zu den
in Kapitel 7.2.2 genannten mehreren Redundanzversionen wird ebenfalls nicht her-
gestellt. Auch eine Signalisierung einer ausgewahlten Sequenz von Redundanzpa-
rametern, also die Angabe einer Folge anzuwendender Redundanzversionen, ist
nicht zu entnehmen (vgl. Merkmal 16.3VeMeU i, V. m. 16.1.1V¢ "eY), AuRerdem sollen
nach Druckschrift D8 die Parameter explizit signalisiert werden (vgl. Kap. 7.2.3, S.
21, dr. Abs.), also flr die jeweils anstehende Ubertragung bzw. die jeweilige Wie-
derholung. und nicht indirekt, also nicht durch einen Verweis auf vorbestimmten Pa-

rameter im Sinne einer ausgewahlten Sequenz (vgl. Merkmale 16.3Veneu 16.1.1V¢

neu)_

Auf die Verwendung der genannten Redundanzversionen als Parameterpaare geht
Druckschrift D8 nicht ein (vgl. Merkmal 16.1.2Ve ey, 16.1.3Venev),
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4.1.9 Druckschrift D9 (= BP15, QE-D9)

Bei Druckschrift D9 (3GPP TS 25.212) handelt es sich um die Technische Spezi-
fikation TS 25.212 aus dem Standardisierungsverfahren des 3GPP, auf welche be-
reits das Streitpatent in Abs. 0029 verweist. In dieser 3GPP HSDPA-Spezifikation
sind Redundanzparameter und Redundanzversionen fur hybride automatische Wie-
derholungsfunktionen (Hybrid ARQ) im Downlink-Fall spezifiziert (vgl. S. 58 f, Kap.
454, S. 64, Kap. 4.6.2.1). Aus Druckschrift D9 ist zwar die Definition von Sequen-
zen von Redundanzparametern fir mehrere Wiederholungen im Downlink-Fall be-
kannt. Das Signalisieren der Auswahl einer Sequenz von Redundanzparametern
aus mehreren vorbestimmten Sequenzen im Uplink-Fall ist jedoch nicht zu entneh-
men (vgl. Merkmal 16Veneu 1.6.1.1Veneu 16.2.1Veney),

4.1.10 Druckschrift D10
Der Gegenstand des unabhangigen Patentanspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu*
ist auch neu gegenuber Druckschrift D10 (WO 00/ 49 760 Al).

Druckschrift D10 betrifft das Anwenden einer Redundanzstrategie auf eine automa-
tische Wiederholungsfunktion. Dazu werden u. a. im Uplink-Fall Informationen
(LA/IR message) zwischen der Basisstation und einem Endgerat ausgetauscht (vgl.
Abstract). Die vom Endgerat empfangene Information umfasst die Angabe durch die
Basisstation, dass das Anwenden einer gewinschten Redundanzstrategie (incre-
mental redundancy) durch das Endgerat moglich ist bzw. eine bestimmte Strategie
angewendet werden kann (The network'’s interpretation is that if the IR value is sig-
naled, incremental redundancy operation is possible for the mobile station..., vgl. S.
14, Z. 25/26; i. V. m. This information can then be used..., vgl. S. 12, Z. 4-6 und Z.
11-14). Die Information dient damit jedoch weder der Angabe einer ausgewahlten
Strategie noch der Angabe einer ausgewdahlten Sequenz von Redundanzparame-
tern fur die automatische Wiederholungsanforderungsfunktion (vgl. Merkmal
16.1.1V¢"ev), Die Redundanzparameter sind ebenfalls nicht naher spezifiziert (vgl.
Merkmale 16.1.2Veneu 16.1.3Veneu),
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Bei der vorgenannten Information handelt es sich auch nicht um einen Index oder
einen Zeiger, der auf eine ausgewahlte zumindest eine Sequenz verweist, sondern
um ein sogenanntes Flag (vgl. S. 14, Z. 25-26), das anzeigt, dass die Verwendung

einer vorbestimmten IR-Strategie moglich bzw. erwiinscht ist (vgl. Merkmal 16.3V¢

neu)_

Dartber hinaus nimmt Druckschrift D10 auf das Modulations- und Codierungs-
schema (MCS) Bezug, wie es beispielsweise die GSM/EDGE-Spezifikation fur den
General Packet Radio Service (GPRS) definiert (vgl. Druckschrift D1a). Damit sind
Druckschrift D10 auch implizit keine Redundanzversionen zu entnehmen, die durch
ein Parameterpaar im Sinne der Merkmale 16.1.1V¢"eU bis 16.1.3V¢ et gebildet wer-

den.

4.1.11 Druckschrift Qe-D5
Druckschrift QE-D5 (US 2002 / 0 172 217 Al) betrifft weder Angaben zu einer
Wiederholungsanforderungsfunktion noch Redundanzparameter bzw. -versionen

im Sinne des Streitpatents.

Druckschrift QE-D5 ist ein Zeiger auf eine Nachschlage-Tabelle (lookup table) fur
Angaben zum Ubertragungsformat (transmission format) im Uplink-Fall zu entneh-
men (vgl. Abs. 0035). Da der Zeiger auf einen Datensatz verweist, der ein Ubertra-
gungsformat definiert, das fir alle Datenpakete der Ubertragung auf dem zugewie-
senen Kanal gilt, ergibt sich daraus auch kein Verweis auf eine ausgewahlte Se-

guenz von Parametern.

4.1.12 Druckschrift Qe-D10

Druckschrift QE-D10 (WO 00 / 25469 A1) bezieht sich im Unterschied zum Ge-
genstand des Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu” bereits nicht zweifelsfrei und
eindeutig auf den Uplink-Fall. Denn die Beschreibungseinleitung (Summary of the
invention) spricht nur beziglich des Empfangers des Endgerats (communication de-
vice) von empfangenen und wiederholten Datenblécken (retransmitted blocks) und

nimmt damit Bezug auf eine Datenubertragung im Downlink-Fall. Es findet sich in
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diesem Zusammenhang kein Hinweis darauf, dass das Endgerat Informationen zu
Strategien und Redundanzparametern empfangt und diese wiederum auf Uplink-

Ubertragungen anwendet (vgl. Merkmal 16V¢nev),

Zudem macht Druckschrift QE-D10 keine Angaben zur Signalisierung von Redun-
danzparametern. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass Redundanzparameter als
Verweis auf Sequenzen von Redundanzparametern angeben werden (vgl. Merk-
male 16.1.1Veneu 16.1.2Veneu 16.1.3Veneu 16,3Veney),

4.1.13 Druckschriften BP8, BP9 und BP10

Eine fehlende Patentfahigkeit, ausgehend von einer der Druckschriften BP8 (US
2003 /0 123 470 Al), BP9 (US 2004 / 0 028 020 A1) und BP10 (EP 1 511 209 A2)
wurde zwar schriftsatzlich geltend gemacht, aber weder hinsichtlich der erteilten
Fassung des Streitpatents noch hinsichtlich des Gegenstands von Anspruch 16 des

Hilfsantrags ,Vc neu” substantiiert.

4.1.14 Druckschrift BP11 (= QE-D4)

Druckschrift BP11 (US 5 699 365 A) betrifft im Unterschied zu Patentanspruch 16
nach Hilfsantrag ,Vc neu” keine automatische Wiederholungsanforderungsfunktion,
sondern ein Verfahren zur Vorwartsfehlerkorrektur (forward error correction / FEC).
Ein Parameterpaar n und k, welches eine Codewortgré3e und eine Blockgréf3e an-
gibt, kann dabei einem Empfanger auf unterschiedliche Weise mitgeteilt werden
(Sp. 11, Z. 55-65). Um Overhead zu reduzieren, kann mittels eines Index oder Zei-
gers auf eine gespeicherte Tabelle verwiesen werden. In Druckschrift BP11 ist je-
doch keine Sequenz aus Parameterpaaren angegeben, sondern nur ein einzelnes
Parameterpaar, das mehrere Bytes umfasst. Damit ist auch keine Information ent-
nehmbar, die als Verweis auf eine Sequenz von Redundanzparametern dienen
kann (vgl. Merkmal 16.1.1Ve"eu 16.2.1V¢ U ynd 16.3V¢ "eY) und bei der die Redun-
danzversionen aus einem Parameterpaar nach Merkmal 16.1.2V¢ "¢ und 16.1.3V¢

neu aufgebaut sind.
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4.2 Der Gegenstand des unabh&ngigen Anspruchs 16 gemal3 Hilfsantrag ,Vc
neu“ beruht auch auf einer erfinderischen Téatigkeit, da die Merkmale des Anspruchs
16 gemal Hilfsantrag ,Vc neu“ dem Fachmann weder einzeln noch in Zusammen-
schau der im Verfahren befindlichen Druckschriften und seinem Fachwissen nahe-

gelegt sind.

4.2.1 Druckschrift D1a (= BP12, QE-D1a) in Verbindung mit D1b (= QE-D1b),
Dic (= QE-Dlc)

Die Druckschriften D1a, D1b und Dlc, die ein Teil der GSM/EDGE-Spezifikation fur
den General Packet Radio Service (GPRS) sind, kdnnen allein oder in Verbindung
mit dem Fachwissen den Gegenstand des unabhéngigen Anspruchs 16 nach Hilfs-

antrag ,Vc neu”“ nicht nahelegen.

Der GSM/EDGE-Spezifikation gemafR Druckschrift Dla ist kein Endgerat zu ent-
nehmen, das eine Information empfangt, die auf eine ausgewahlte Sequenz von
ersten und zweiten Redundanzparametern durch einen Index oder Zeiger verweist
(vgl. Merkmal 16.1.1Veneuj V. m. Merkmal 16.3V¢"™V), Die Parameter, welche Punk-
tierungsmuster bestimmen, liegen nur in einer tbergeordneten Datenstruktur des
Modulations- und Codierungsschemas (MCS) vor und werden nicht durch eine emp-
fangene Information direkt referenziert. Damit ist auch keine Erzeugung einer ent-
sprechenden Sequenz von ersten und zweiten Parametern zum Steuern der Wie-
derholungsibertragungsfunktion zu entnehmen (vgl. Merkmal 16.2.1V¢ "eY). Nach
Druckschrift D1a sind Parameter-Sequenzen nur fur eine einzige Strategie (incre-
mental redundancy) vorgesehen. Eine nur aus Wiederholungen bestehende Strate-
gie (Type | ARQ) wird dagegen nicht mittels zugehdriger Sequenz signalisiert, son-
dern durch Andern des Betriebsmodus (vgl. Merkmal 16.3V¢ "eY) (siehe auch Aus-
fuhrungen zum Stand der Technik nach Druckschrift D1a, Abschnitt [11.4.1.1).

Aus den Druckschriften D1a mit D1b und D1c ergibt sich auch kein Hinweis, deren

Lehre im Sinne des Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu* abzuwandeln.

4.2.2 Druckschrift BP6 oder D2 (= QE-D2)
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Druckschrift BP6 bzw. Druckschrift D2 (die Druckschrift BP6 als Prioritat nimmt
und fur welche die Ausfiihrungen zu Druckschrift BP6 in gleicher Weise gelten) kann
allein oder in Verbindung mit dem Fachwissen den Gegenstand des unabhangigen

Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu“ nicht nahelegen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu” unterscheidet
sich von Druckschrift BP6 bereits darin, dass die Angabe von mehreren Umord-
nungsmustern keine Sequenz im Sinne des Hilfsantrags ,Vc neu” bildet. Der Ver-
weis auf die Umordnungsmuster erfolgt jeweils gezielt auf ein einzelnes Element
der Liste von Umordnungsmustern und nicht als Angabe einer Sequenz (vgl. Merk-
male 16.1.1V¢"eU und 16.3Ve "eY), womit dementsprechend auch keine Sequenz von
Redundanzparametern erzeugt wird, welche die Wiederholungsiubertragungen
steuert (vgl. Merkmal 16.2.1V¢ "eY), Bei den Umordnungsmustern handelt es sich
auch nicht um Redundanzversionen, die durch Parameterpaare aus ersten und
zweiten Parametern gebildet werden (vgl. Merkmale 16.1.1V¢neu 16.1.2V¢ neu ynd
16.1.3Venev), SchlieBlich erfolgt auch die Entscheidung zwischen der ARQ-Anforde-
rung und der Paritatsbit-Anforderung nicht anhand einer ausgewahlten Sequenz
von Redundanzparametern (siehe jeweils auch Ausfiihrungen zum Stand der Tech-
nik nach Druckschrift BP6 bzw. D2, Abschnitt 111.4.1.2).

Druckschrift BP6 bzw. D2 liefert dem Fachmann weder einen Hinweis, verschiedene
Sequenzen von Redundanzversionen, jeweils bestehend aus ersten und zweiten
Parametern, zum Steuern der Wiederholungsanforderungsfunktion zu verwenden,
noch dem Endgerét eine entsprechende Auswahl einer Sequenz aus verschiede-

nen Sequenzen solcher Parameterpaare mittels Index oder Zeiger zu signalisieren.

4.2.3 Druckschrift BP6 oder D2 in Verbindung mit Druckschrift D1a oder D5
Auch eine Zusammenschau der Druckschriften BP6 bzw. D2 und Druckschrift D1a
oder D5 legt den Gegenstand des unabhéngigen Anspruchs 16 nach Hilfsantrag

,Vc neu“ nicht nahe.



-49 -

Wie vorstehend zu Druckschrift BP6 (bzw. Druckschrift D2) ausgefiihrt, werden mit
den Umordnungsmustern weder Sequenzen von Redundanzparametern im Sinne
des Streitpatents signalisiert noch wird die Wiederholungsanforderungsfunktion
durch die entsprechend der ausgewahlten, empfangenen Sequenz erzeugten Pa-
rameter gesteuert. Auch die Entscheidung zwischen der Ubertragung von Wieder-
holungen (ARQ-Anforderung) und von Paritatsbits (Anforderung der Ubertragung
von Paritatsbits) — somit eine Auswahl zwischen Redundanzstrategien — basiert

nicht auf dem Empfangen einer ausgewahlten Sequenz durch das Endgerat.

Der GSM/EDGE-Spezifikation gemal3 Druckschrift D1a ist kein Endgerat zu entneh-
men, das eine Information empfangt, die auf eine ausgewahlte Sequenz von ersten
und zweiten Redundanzparametern durch einen Index oder Zeiger verweist (vgl.
Merkmal 16.1.1Ve"eu i, V. m. Merkmal 16.3V¢ "), Damit ist auch keine Erzeugung
einer entsprechenden Sequenz von ersten und zweiten Parametern zum Steuern
der Wiederholungsibertragungsfunktion zu entnehmen (vgl. Merkmal 16.2.1V¢ nev),
Denn die Parameter bestimmen nur Punktierungsmuster und liegen in einer tber-
geordneten Datenstruktur des Modulations- und Codierungsschemas (MCS) vor
(siehe auch Ausfuhrungen zum Stand der Technik nach Druckschrift D1a, Abschnitt
.4.1.1).

Druckschrift D5 sieht zwar die Ubermittlung einer Redundanzversion im Uplink-Fall
fur eine hybride automatische Wiederholungsanforderung (HARQ) vor (vgl. Druck-
schrift D5, S. 2, Kap. 3.1.1). Druckschrift D5 sind jedoch keine Angaben zur Ver-
wendung von Sequenzen von Redundanzversionen und der Ubermittlung einer
ausgewahlten Sequenz an ein Endgerat zu entnehmen (siehe auch Ausfihrungen
zur Neuheit gegentber Druckschrift D5; Abschnitt 111.4.1.5).

Druckschrift BP6 oder D2 in Verbindung mit Druckschrift D1a unterscheiden sich
damit bereits grundlegend im Vorliegen von Sequenzen von Redundanzparametern
und in der Signalisierung und Verwendung der jeweiligen Redundanzparameter.
Um zum Gegenstand des Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu” zu gelangen,
misste der Fachmann einzelne Merkmale des Konzepts der Druckschrift BP6 mit
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einzelnen Merkmalen des Konzepts der Druckschrift D1a mosaikartig kombinieren
und beispielsweise eine gezielte Paritatsbit-Anforderung und deren gemeinsame
Ubertragung in einem Datenpaket nach Druckschrift BP6 durch die Vorgabe von
Sequenzen von nacheinander anzuwendenden Redundanzparametern ersetzen.
Hierfur sind beiden Druckschriften weder Hinweise zu entnehmen, noch ist eine ent-

sprechende Veranlassung ersichtlich.

Auch eine Kombination der Lehren von Druckschrift BP6 bzw. der Druckschrift D2
mit der Lehre der Druckschrift D1a fuhrt nicht in naheliegender Weise zum Gegen-
stand des Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu“. Denn keine der beiden Druck-
schriften sieht eine Verwendung von Redundanzparametern vor, die paarweise als
Sequenz von Redundanzversionen vorliegen und bei denen einer der Parameter
die Priorisierung von ,systematischen Bits* (systematic bits) bestimmt (vgl. Merk-
male 16.1.2Veneu 16.1.3VeneY) — auch entsprechende Anregungen oder Hinweise an

den Fachmann fehlen.

Gleiches gilt im Ergebnis fir eine Zusammenschau der Druckschrift BP6 bzw. D2
und der Druckschrift D5. Auch die Druckschriften BP6 bzw. D2 und D5 unterschei-
den sich bereits in ihren grundlegenden Konzepten. Somit fehlt es hier ebenfalls an
der Veranlassung, die Lehre der Druckschrift BP6 bzw. D2 mit der Lehre der Druck-
schrift D5 zu kombinieren.

Selbst bei einer Zusammenschau der beiden Druckschriften ist diesen keine emp-
fangene Information zu entnehmen, die auf eine Sequenz von Redundanzversionen
im Sinne des Streitpatents und nicht nur auf eine einzige, bestimmte Redundanz-
version verweist (vgl. Merkmal 16.1.1V¢ " j V. m. 16.3V¢ "), Auch eine Verwen-
dung von Redundanzparametern, die paarweise als Sequenz von Redundanzversi-
onen vorliegen und bei denen einer der Parameter die Priorisierung von ,systema-
tischen Bits* (systematic bits) bestimmt (vgl. Merkmal 16.1.1V¢ "4, Merkmal 16.1.2V¢
neu 16.1.3Vcnev), ist einer Zusammenschau dieser Druckschriften nicht zu entneh-
men. Sie ist dem Fachmann auch nicht nahegelegt, da auch entsprechende Anre-
gungen oder Hinweise fehlen.
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4.2.4 Druckschrift D3 (= QE-D3)
Druckschrift D3 kann allein oder in Verbindung mit dem Fachwissen den Gegen-

stand des unabhangigen Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu® nicht nahelegen.

Druckschrift D3 macht keine Angaben dazu, wie (und in welcher Form) die Strate-
gie-Information bzw. Redundanzversionen vom Endgerat empfangen werden. Allein
aus der Tatsache, dass die Netzwerkseite eine bestimmte Strategie winscht (desi-
red in the receiver; vgl. Abs. 0049, 0050), und der Nennung einer Wiederholungs-
anforderung (retransmission request, vgl. Anspruch 1) folgt nicht zwangslaufig, dass
hierzu das Endgerat eine Information im Sinne des Anspruchs 16 nach Hilfsantrag
,Vc neu* empfangt und anwendet. Insbesondere ergibt sich daraus keine Ubermitt-

lung einer Information zu einer ausgewahlten Sequenz von Redundanzparametern,

da in Druckschrift D3 die jeweilige Sequenz fir ,Chase Combining“ (CC) und ,Incre-
mental Redundancy* (IR) aufgrund der Vorgabe der Strategie vorab feststeht (vgl.
Abs. 0043-0047) und sich die Wiederholungsanforderung (retransmission request)
auf eine einzige Wiederholung bezieht (vgl. Anspruch 1) (vgl. Merkmal 16.3Vc neu
i. V. m. 16.1.1V¢"eY) Eine entsprechende Information, die durch einen Zeiger oder
Index auf eine solche ausgewahlte Sequenz verweist, ist ebenfalls nicht zu entneh-

men.

Daher ist fir den Fachmann ausgehend von Druckschrift D3 auch keine Veranlas-
sung ersichtlich, eine Empfangseinrichtung zum Empfangen einer ausgewahlten
Sequenz von Redundanzparametern angebenden Information nach den Merkmalen
16.1.1Vereu 16.1.2Veneu ynd 16.3Ve"eU yorzusehen.

4.2.5 Druckschrift D3 in Verbindung mit Druckschrift D1a (= BP12, QE-D1a),
D5, D9 (= BP15, QE-D9), D10, QE-D4 (= BP11) oder QE-D5

Auch eine Zusammenschau der Druckschriften D3 mit Druckschrift D1a, D5, D9,
D10, QE-D4 oder QE-D5 legt den Gegenstand des unabhéngigen Anspruchs 16
nach Hilfsantrag ,Vc neu“ nicht nahe.
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Wie vorstehend erlautert, besteht ausgehend von der Lehre der Druckschrift D3
bereits keine Veranlassung, abweichend von der dort erwéhnten Festlegung in Be-
zug auf eine bestimmte Strategie (vgl. Abs. 0043-0047), eine gesonderte Informa-

tion zu einer ausgewahlten Sequenz mit mehreren Redundanzparameter bzw. -ver-

sionen vom Netzwerk an das Endgerat zu Ubermitteln (vgl. Merkmal 16.1.1Vc neu
i. V. m. 16.3Veney),

Auch aus der Zusammenschau mit Druckschrift D1a, D5, D9, D10, QE-D4 oder QE-
D5 ergibt sich kein Hinweis auf die Angabe einer solchen ausgewahlten Sequenz in
einer vom Endgerat empfangenen und zu verarbeitenden Information geman Merk-
mal 16.1.1V¢MeU i V. m. 16.1.1Ve " und 16.3Veney,

Gemal Druckschrift Dla (= BP12, QE-D1a) werden Sequenzen von Redundanz-
parametern fur nur eine Strategie im Rahmen der Zuweisung eines Modulations-
und Codierungsschemas vorgegeben. Eine reine Wiederholung wird dem Endgeréat
zudem nicht im Rahmen der Modulations- und Codierungsschemata signalisiert
(siehe auch Ausfuhrung zum Stand der Technik nach Druckschrift Dla in Abs.
.4.1.1).

Druckschrift D5 ist nur das Signalisieren einer einzelnen Redundanzversion, nicht
jedoch einer ausgewéhlten Sequenz von Redundanzparametern bzw. -versionen
zu entnehmen (siehe auch Ausfiihrungen zum Stand der Technik nach Druckschrift
D5 in Abs. 111.5.1.5).

Druckschrift D9 (= BP15, QE-D9), auf die bereits das Streitpatent verweist, ist nur
die Definition von Redundanzparametern und verschiedenen, daraus gebildeten
Redundanzversionen fur den Download-Fall zu enthehmen, jedoch nicht das Sig-
nalisieren der Auswahl einer Sequenz von Redundanzparametern aus mehreren
Sequenzen an ein Endgerat im Uplink-Fall (siehe auch Ausfiihrung zum Stand der
Technik nach Druckschrift 9 in Abs. 111.4.1.9).
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Druckschrift D10 betrifft die Zulassigkeit der Verwendung einer vorbestimmten
Strategie. Auch aus Druckschrift D10 ergibt sich keine Signalisierung der Strategie
durch den Verweis auf eine ausgewahlte Sequenz von Redundanzparametern bzw.
-versionen (siehe auch Ausfuhrungen zum Stand der Technik nach Druckschrift D10
in Abs. 111.4.1.10).

Aus Druckschrift QE-D4 (= BP11) und aus Druckschrift QE-D5 ist jeweils be-
kannt, mittels eines Index oder Zeigers auf eine gespeicherte Tabelle zu verweisen.
Den Druckschriften entnimmt der Fachmann allenfalls allgemein, dass — um Over-
head bei der Signalisierung zu reduzieren — auf vordefinierte Daten- bzw. Parame-
tersatze mittels Zeiger oder Index verwiesen werden kann, aber nicht, einem End-
gerat eine ausgewahlte Sequenz mit Redundanzversionen in Form von Parameter-
paaren zu signalisieren (siehe auch Ausfiihrung zum Stand der Technik nach Druck-
schrift QE-D4 und QE-D5 in Abs. 111.4.1.14 und 111.4.1.11).

Aus den genannten Dokumenten folgt daher kein Hinweis dazu, die Auswahl einer
Sequenz von Redundanzparametern, die aus einer Folge von Parameterpaaren ge-
man den Merkmalen 16.1.2V¢"eU ynd 16.1.3V¢ "e¥ pesteht, an ein Endgerat zu Sig-
nalisieren und eine entsprechende Sequenz dort zur Verwendung fir eine automa-

tische Wiederholungsanforderungsfunktion zu erzeugen.

4.2.6 Druckschrift D6 (= QE-D6)
Druckschrift D6 kann allein oder in Verbindung mit dem Fachwissen den Gegen-

stand des unabhé&ngigen Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu” nicht nahelegen.

Druckschrift D6 gibt keinen Hinweis darauf, dass eine Information zu einer ausge-
wahlten Sequenz von Redundanzparametern dbermittelt bzw. vom Endgerat emp-
fangen wird. Vielmehr ist die in Absatz 0055 genannte Tabelle im Zusammenhang
mit der zuvor genannten Moglichkeit zu sehen, die — einzelnen — Redundanzversi-
onen bei Bedarf zu signalisieren, ohne dabei die Parameter selbst zu Gbertragen.

Aus der Verwendung einer vorbestimmten Tabelle folgt daher zwar implizit ein Sig-



-54 -

nalisieren mittels Index (oder Zeiger), aber nicht bereits das Ubermitteln einer Infor-
mation zu einer — ausgewdahlten — Sequenz von mehreren Redundanzversionen
(siehe auch Ausfuhrungen zum Stand der Technik gemaR Druckschrift D6 in
111.4.1.6).

Es fehlt dabei auch ein Hinweis auf Nachteile der beschriebenen Losungen, der als
Veranlassung fur den Fachmann zur Abwandlung der entnehmbaren Lehre verstan-
den werden konnte. Zwar trifft es zu, dass nach Alternative c) in Absatz 0055 bei
jeder (Wiederholungs-)Ubertragung eine Parameter-Auswahl signalisiert werden
muss. Aber selbst wenn der Fachmann dies aufgrund seines Fachwissens als
Nachteil erkennt, ergibt sich daraus nicht zwangslaufig die Verwendung von (meh-
reren) Sequenzen, bei der jeweils nur eine ausgewdahlte Sequenz fir die anste-
hende Ubertagung und ihre mdéglichen Wiederholungen signalisiert wird. Ungeach-
tet dessen, dass hierfur (beispielsweise beim Aufbau der Verbindung) alle mégli-
chen Sequenzen fir alle Redundanzstrategien zuvor Ubertragen werden mussten,
muss weiterhin jeweils eine Auswahl der Sequenz fiir eine anstehende Uplink-Uber-
tragung zusatzlich signalisiert und moglicherweise vor einer weiteren Wiederho-
lungsiibertragung angepasst werden. Aul3erdem muss sichergestellt werden, dass
die Basisstation die jeweilige Nummer der Wiederholung wiederum der jeweiligen
Redundanzversion richtig zuordnen kann. Der vermeintliche Nachteil der Losung
nach Druckschrift D6 fuhrt den Fachmann daher nicht zwangslaufig zu einer Losung
gemar Merkmal 16.1.1V¢ " in Verbindung mit Merkmal 16.3V¢ "¢ ohne zusatzliche

Uberlegungen anstellen und weitere MaRnahmen vorsehen zu miissen.

4.2.7 Druckschrift D6 in Verbindung mit Druckschrift D1a (= BP12, QE-D1la),
D4, D5, D8 (= BP16, QE-D8), D9 (= BP15, QE-D9) oder D10

Auch eine Zusammenschau der Druckschriften D6 und Druckschrift D1a, D4, D5,
D8, D9 oder D10 legt den Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 16 nach Hilfs-

antrag ,,Vc neu” nicht nahe.

Wie vorstehend erlautert, ist Druckschrift D6 das Signalisieren der jeweils aktuell

zu verwendenden Redundanzversion zu entnehmen, wozu auf einen Eintrag einer
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vorbestimmten Tabelle Bezug genommen wird. Es besteht ausgehend von Druck-
schrift D6 jedoch keine Veranlassung, davon abweichend eine Information zu einer
ausgewahlten Sequenz von Redundanzparametern bzw. -versionen vom Netzwerk
an das Endgerat zu Gbermitteln (vgl. Merkmal 16.1.1V¢"U i V. m. 16.3Ve ney),

Selbst dann, wenn man von einer solchen Veranlassung ausgeht, ergibt sich auch
aus der Zusammenschau mit Druckschrift D1a, D4, D5 oder D10 keine empfangene
Information gemaR Merkmal 16.1.1V¢ "V in Verbindung mit Merkmal 16.3V¢ Y, die

auf eine ausgewahlte Sequenz von Redundanzparametern verweist.

In Druckschrift Dl1a (= BP12, QE-D1a) wird auf die Parameter-Sequenz allenfalls
indirekt verwiesen, wobei dies nur flr eine einzige Strategie vorgesehen ist und die
eine Strategie, die wie ,Chase Combining® nur auf der wiederholten Ubertragung
beruht, nur durch einen anderen Betriebsmodus und nicht eine entsprechende Se-
guenz von Redundanzparametern erreicht wird (siehe auch Ausfiihrungen zum
Stand der Technik gemafR Druckschrift D1a in Abs. 111.4.1.1). Zudem unterscheidet
sich das Format der Redundanzparameter in Druckschrift D1a (Punktierungssche-
mata) und Druckschrift D6, so dass ein Ubernehmen der Sequenzen von Punktie-
rungsschemata aus Druckschrift D1a — ungeachtet ihrer Einbettung in ein Modula-
tions- und Codierungsschema (MCS) — ebenfalls nicht in naheliegender Weise zum
Gegenstand des Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu* fihrt.

Den Druckschriften D4 und D5 ist — ungeachtet der Frage, ob Druckschrift D4
Stand der Technik fur die Prufung der erfinderischen Tatigkeit bildet — wie Druck-
schrift D6 nur das Signalisieren aktueller Redundanzparameter (bzw. einer Redun-
danzversion) selbst zu entnehmen (siehe auch Ausfiihrung zum Stand der Technik
gemald Druckschrift D4 bzw. D5 in Abs. 111.4.1.4 bzw. 111.4.1.5). Sie gehen darin nicht

Uber die Lehre der Druckschrift D6 hinaus.

Der Druckschrift D8 (= BP16, QE-D8) ist weder die Auswahl einer Sequenz von
Redundanzparametern (beispielsweise aus Redundanzparametern der beiden ent-
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nehmbaren Strategien) zu entnehmen noch das Signalisieren einer solchen ausge-
wahlten Sequenz mittels Zeiger oder Index (siehe auch Ausfiihrungen zum Stand
der Technik geman Druckschrift D8 in Abs. 111.4.1.8).

Der Druckschrift D9 (= BP15, QE-D9), auf die bereits das Streitpatent verweist, ist
nur die Definition von Redundanzparametern und verschiedenen, daraus gebildeten
Redundanzversionen fir den Download-Fall zu entnehmen, jedoch nicht das Sig-
nalisieren der Auswahl einer Sequenz von Redundanzparametern aus mehreren
Sequenzen an ein Endgerat im Uplink-Fall (siehe auch Ausfihrungen zum Stand
der Technik geman Druckschrift 9 in Abs. 111.5.1.9).

Der Druckschrift D10 ist nur das Signalisieren der Zulassigkeit der Verwendung
einer vorbestimmten Strategie zu entnehmen (siehe auch Ausfihrungen zum Stand
der Technik geman Druckschrift D10 in Abs. 111.4.1.10).

Aus den genannten Dokumenten folgt daher kein Hinweis dazu, die Auswahl einer
Sequenz von Redundanzparametern, die aus einer Folge von Parameterpaaren ge-
man den Merkmalen 16.1.2V¢ "t und 16.1.3V¢"eU pesteht, an ein Endgerat zu signa-
lisieren und eine entsprechende Sequenz dort zur Verwendung fir eine automati-

sche Wiederholungsanforderungsfunktion zu erzeugen.

4.2.8 Druckschrift D8 (= BP16, QE-D8)
Die Druckschrift D8 kann allein oder in Verbindung mit dem Fachwissen den Ge-
genstand des unabhangigen Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu“ nicht nahele-

gen.

Der Verweis auf mehrere Redundanzversionen (multiple redundancy versions) in
Druckschrift D8 kann eine Signalisierung einer ausgewahlten Sequenz von Redun-
danzparametern aus den jeweiligen Sequenzen der beiden Strategien nicht nahe-
legen, womit sich auch das Erzeugen der Parameter der Sequenz (Merkmal
16.2.1Ve"ev) und die Art der Signalisierung mittels Zeiger oder Index nicht aus Druck-
schrift D8 ergibt (vgl. Merkmal 16.3Vee4 i, V. m. 16.1.1V¢ nev),



-57 -

Es ist den Klagerinnen zwar zuzustimmen, dass Druckschrift D8 auf mehrere Re-
dundanzversionen verweist (multiple redundancy versions, vgl. Kap. 7.2.2, le. Abs.
und Kap. 7.2.3, S. 20, dr. Spiegelstrich). Das Vorliegen mehrerer Redundanzversio-
nen bedeutet jedoch nicht zwangslaufig eine Vorgabe von Sequenzen von Redun-
danzversionen, sondern allein die Auswahlmdglichkeit zwischen Redundanzversio-
nen fir eine Strategie seitens des Netzwerks bzw. der Basisstation. Zwar warnt
Druckschrift D8 auch vor einem daraus resultierenden erhéhten Overhead bei der
Signalisierung (vgl. Kap. 7.2.3, S. 20, dr. Spiegelstrich). Doch auch hieraus folgt im
Kontext der Druckschrift D8 nicht zwangslaufig eine Verwendung von Sequenzen
entsprechend des Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu“. Denn Druckschrift D8
weist selbst darauf hin, dass der Bedarf zum Vorsehen mehrerer Redundanzversio-
nen im Uplink-Fall geringer ist als im Downlink-Fall (vgl. Kap. 7.2.2, le. Abs.), womit
der Fachmann fur den Uplink-Fall nach diesseitigem Verstandnis einen geringeren
Handlungsbedarf sieht und insbesondere keinen Anlass zur Schaffung einer vom

Downlink-Fall abweichenden Sonderlésung fir den Uplink-Fall hat.

Abweichend von einer Signalisierung von Parameter-Sequenzen fir mehrere Wie-
derholungsiibertragungen nach Anspruch 16 ist zudem explizit vorgesehen, dass
die Parameter fiir eine anstehende Ubertragung bzw. die jeweilige Wiederholung
selbst signalisiert werden (vgl. Kap. 7.2.3, S. 21, dr. Abs.) (vgl. Merkmale 16.3Vc ey,
16.1.1Ve"ev) Da es sich bei Druckschrift D8 um ein Dokument aus dem 3GPP Stan-
dardisierungsverfahren handelt, das den Fall der Parameter-Signalisierung aus-
dricklich regelt (vgl. Kap. 7.2.3, S. 21, dr. Abs.), bildet auch ein Hinweis an anderer
Stelle des Dokuments auf das Einsparen von Signalisierungs-Overhead entgegen
der Auffassung der Klagerinnen keine Veranlassung fur den Fachmann, von der

spezifizierten Signalisierung abzuweichen.

Auch wenn man von dem Hinweis auf die Vermeidung von Signalisierungs-Over-
head ausgeht, folgt daraus naheliegend allenfalls eine Signalisierung, die anstelle

der Ubertragung der einzelnen Parameter auf eine vorbestimmte, auf die aktuelle
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Wiederholung anzuwendende Redundanzversion verweist. Das Schaffen und Sig-
nalisieren einer ausgewahlten Sequenz mehrerer Redundanzparameter fur mogli-
che aufeinander folgende Wiederholungstbertragungen folgt daraus fur den Fach-

mann nicht.

4.2.9 Druckschrift D8 (= BP16, QE-D8) in Verbindung mit Druckschrift D1a
oder D9 (= BP15, QE-D9) mit BP11 (= QE-D4)

Auch eine Zusammenschau der Druckschriften D8 und Druckschrift D1a oder D9
legt den Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu®

nicht nahe.

Wie vorstehend erlautert, ist Druckschrift D8 weder die Auswahl einer Sequenz von
Redundanzparametern (beispielsweise aus Redundanzparametern der beiden ent-
nehmbaren Strategien) zu entnehmen noch das Signalisieren der Information zu

einer solchen ausgewahlten Sequenz mittels Zeiger oder Index.

Im Hinblick auf eine Kombination der Lehren der Druckschrift D8 und der Druck-
schrift D1a stellt sich bereits die Frage der Veranlassung des Fachmanns zu einer
Kombination einer Machbarkeitsstudie fur UMTS (Druckschrift D8) und einem Do-
kument, das sich auf einen alteren Mobilfunkstandard (GPRS) und damit ein ande-
res technisches Konzept bezieht.

Ungeachtet dessen fuhrt auch die Zusammenschau von Druckschrift D8 mit Druck-
schrift D1a nicht zum Gegenstand des Anspruchs 16 gemaf3 Hilfsantrag ,Vc neu®.
Denn der Fachmann musste die aus Druckschrift D1a bekannten Sequenzen von
Redundanzparametern aus der Datenstruktur (MCS) nach Druckschrift D1a heraus-
I6sen und die dort verwendete Parameter-Sequenz, die nur aus Punktierungsmus-
tern besteht, durch Parameterpaare im Sinne von Redundanzversionen nach
Druckschrift D8 ersetzen. Selbst dann ergibt sich daraus noch keine Eignung des
Endgerats zur Verarbeitung einer empfangenen Information gemal Merkmal
16.1.1V¢ e in Verbindung mit Merkmal 16.3V¢ " da nach Druckschrift D1a Para-

meter-Sequenzen nur fUr eine Strategie (incremental redundancy) auf Basis von
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Parametersequenzen als Teil eines Modulations- und Codierungsschema (MCS)
vorgesehen ist (siehe auch Ausfilhrung zum Stand der Technik gemaf3 Druckschrift
Dlain Abs. 111.4.1.1).

Auch eine Kombination der Lehren der Druckschrift D8 und der Druckschrift D9
fuhrt nicht zum Gegenstand des Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu®. Denn
Druckschrift D9 (= BP15, QE-D9), auf die bereits das Streitpatent verweist, liefert
dem Fachmann nur die Definition von Redundanzparametern und verschiedenen,
daraus gebildeten Redundanzversionen fur den Downlink-Fall. Ein Signalisieren der
Auswahl einer Sequenz von Redundanzparametern aus mehreren Sequenzen ist
auch Druckschrift D9 nicht zu entnehmen. Das Signalisieren von Daten- oder Para-
metersatzen mittels Zeiger oder Index kann zwar dem Fachwissen zugerechnet
werden (und ist beispielsweise aus Druckschrift BP11 = QE-D4 bekannt). Es fehlt
jedoch ausgehend von Druckschrift D8 und D9 — wie vorstehend zu Druckschrift D8
erlautert — bereits an einer Veranlassung zum Signalisieren einer ausgewahlten Se-
quenz anstelle der Angabe einer einzelnen Redundanzversion fir die anstehende

Wiederholungsiubertragung.

4.2.10 Druckschrift D10
Die Druckschrift D10 kann allein oder in Verbindung mit dem Fachwissen den Ge-
genstand des unabhangigen Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu” nicht nahele-

gen.

Druckschrift D10 ist eine Information der Basisstation zu entnehmen, dass eine ge-
wunschte Redundanzstrategie (incremental redundancy) durch das Endgerét ange-
wendet werden kann. Diese Information dient jedoch nicht der Angabe einer ausge-
wahlten Sequenz von Redundanzparametern fur die automatische Wiederholungs-
anforderungsfunktion (vgl. Merkmal 16.1.1V¢ "eY). Auch die Redundanzparameter
selbst sind nicht naher spezifiziert (vgl. Merkmale 16.1.2Veneu 16.1.3Veev), Bei der
genannten Information handelt es sich auch nicht um einen Index oder einen Zeiger,
der auf eine ausgewdahlte zumindest eine Sequenz verweist, sondern um ein Flag,

das anzeigt, dass die Verwendung einer vorbestimmten IR-Strategie moglich bzw.
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erwinscht ist (vgl. Merkmal 16.3V¢ "eY), Dartiber hinaus nimmt Druckschrift D10 auf
das Modulations- und Codierungsschema (MCS) Bezug, wie es beispielsweise die
GSM/EDGE-Spezifikation fir den General Packet Radio Service (GPRS) definiert
(vgl. auch Druckschrift D1a). Auch aus diesem Grund fehlt es an einer Information,
die mittels Zeiger oder Index auf eine ausgewéhlte Sequenz von Redundanzpara-

metern verweist.

Des Weiteren ist Druckschrift D10 kein Hinweis auf die Verwendung von Redun-
danzversionen zu entnehmen, die aus zwei Redundanzparametern gebildet sind
(vgl. Merkmal 16.1.1V¢ "), Vielmehr sind Druckschrift D10 ausschlieRlich selbstde-
kodierende Redundanzversionen zu entnehmen (vgl. S. 6, Z. 8-16; S. 8, Z. 11-18).
Daher fehlt es bereits an einem Anlass, einerseits hierfur einen eigenen Parameter
vorzusehen (vgl. Merkmal 16.1.3V¢ ") und andererseits einen zusatzlichen zweiten

Parameter nach Merkmal 16.1.1V¢neu ynd 16.1.2Ve¢ "eU yorzusehen.

4.2.11 Druckschrift Qe-D10
Die Druckschrift QE-D10 kann allein oder in Verbindung mit dem Fachwissen den
Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu” nicht na-

helegen.

Druckschrift QE-D10 bezieht sich im Unterschied zum Gegenstand des Anspruchs
16 nach Hilfsantrag ,Vc neu” bereits nicht zweifelsfrei und eindeutig auf den Uplink-
Fall. Zudem entnimmt der Fachmann Druckschrift QE-D10 auch keine Angaben zur
Signalisierung von Redundanzparametern. Insbesondere findet sich in Druckschrift
QE-D10 kein Hinweis darauf, dass die Redundanzparameter als Verweis auf eine
ausgewahlte Sequenz aus einer Mehrzahl an Sequenzen von Redundanzparame-
tern angegeben werden (vgl. Merkmale 16.1.1Veneu 16.1.2Veneu 16.1.3Veneu 16.3Ve
ney) und eine entsprechende Sequenz im Endgerat erzeugt wird (vgl. Merkmal
16.1.3Ve"eY), Die Lehre der Druckschrift QE-D10 fiihrt daher auch unter Beriicksich-
tigung des Fachwissens nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Pa-

tentanspruchs 16 nach Hilfsantrag ,Vc neu®.
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4.2.12 Druckschrift QE-D10 in Verbindung mit Druckschrift D1a

Aus den zu Druckschrift QE-D10 genannten Griinden fihrt auch eine Zusammen-
schau der Druckschriften QE-D10 und D1a nicht in naheliegender Weise zum Ge-
genstand des Hilfsantrags ,Vc neu®. Denn Druckschrift D1a nimmt nur Bezug auf
Punktierungsmuster, die im Rahmen des Modulations- und Kodierungsschemas
(MCS) festgelegt werden. Auch aus der Zusammenschau der beiden Druckschriften
folgt daher keine (direkte) Signalisierung einer ausgewéhlten Sequenz von Redun-

danzparametern.

Zudem fehlt es an einem Hinweis auf die Definition von Referenzversionen durch
Parameterpaare aus ersten und zweiten Parametern geman der Merkmale 16.1.1V¢
neu 16.1.2VeneU und 16.1.3Ve eV und einer entsprechenden Verarbeitung nach Merk-
mal 16.2.1V¢"eY (siehe auch Ausfiihrung zum Stand der Technik gemaf den Druck-
schriften QE-D10 und D1l1a in Abs. I11.5.1.12 und 111.5.1.1).

4.2.13 weitere Druckschriften

Ein Naheliegen des Gegenstands des Streitpatents, ausgehend von einer der
Druckschriften BP8 (US 2003 /0 123 470 Al), BP9 (US 2004 / 0 028 020 A1) oder
BP10 (EP 1 511 209 A2) wurde zwar schriftsatzlich geltend gemacht, aber weder
hinsichtlich der erteilten Fassung noch hinsichtlich des Gegenstands von Anspruch
16 des Hilfsantrags ,Vc neu” begrindet.

Die Druckschriften BP7, BP9 und D4 bilden aufgrund ihrer Veré6ffentlichung im
Prioritatsintervall fur die Prifung der erfinderischen Tétigkeit keinen relevanten
Stand der Technik.

Druckschrift BP10 ist nachverdffentlicht und nur fur die Neuheitsprifung relevant.

Eine mangelnde erfinderische Tatigkeit gegentber weiteren Druckschriften, der
Kombination von weiteren Druckschriften untereinander oder mit dem Fachwissen
des Fachmanns wurde in Bezug auf Anspruch 16 des Hilfsantrags ,Vc neu® nicht
geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich.
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4.3 Die auf den unabhéngigen Patentanspruch 16 riickbezogenen Anspriche
17 bis 19 in der Fassung nach Hilfsantrag ,Vc neu” erfillen ebenfalls die an sie zu
stellenden Anforderungen hinsichtlich Zulassigkeit und Schutzfahigkeit.

Eine weitergehende Beschaftigung mit den zusatzlichen Merkmalen der Ansprliche
17 bis 19 eribrigt sich, da bereits Anspruch 16, auf welchen diese riickbezogen
sind, aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt ist.

Eine mangelnde Zulassigkeit der Anspriiche 17 bis 19 ist nicht ersichtlich. Sie wurde
auch nur zu Anspruch 17 im Rickbezug auf Anspruch 16 geltend gemacht, erweist
sich aber als nicht zutreffend (vgl. Ausfiihrungen zur Ursprungsoffenbarung, Ab-
schnitt 111.3.2).

Da sich die beschrénkte Verteidigung in der Fassung nach Hilfsantrag ,Vc neu” so-
mit als zulassig und patentfahig erweist, war das Streitpatent im Umfang der ange-
griffenen Patentanspriiche 16 bis 19 teilweise hinsichtlich der erteilten Fassung
(Hauptantrag) fur nichtig zu erklaren, wahrend die Klage im Hinblick auf die Fassung
nach Hilfsantrag ,Vc neu® abzuweisen war. Auf die weitere Frage, ob das Streitpa-
tent auch in der Fassung nach den weiteren Hilfsantragen Bestand hatte, kam es

daher nicht mehr an.

B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 88 92 Abs. 1 ZPO,
8 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO, § 100 Abs. 1 ZPO.
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In dem verbundenen Nichtigkeitsverfahren ist eine einheitliche Kostenentscheidung
zu treffen (Grundsatz der Einheit der Kostenentscheidung), weshalb die Klagerin zu
3 trotz Klagerticknahme hinsichtlich des Kostenausspruchs weiter am Verfahren be-

teiligt ist.

Dabei hat der Senat zugrunde gelegt, dass der Wert des Streitpatent im Wesentli-
chen durch den das Verfahren nach Patentanspruch 1 umfassenden Patentan-
spruch 16 bestimmt wird. Obwonhl die Klagerinnen zu 1 und 2 sich lediglich gegen
die Patentanspriiche 16 bis 19 wenden und die Kléagerin zu 3 urspringlich das ge-
samte Patent mit den weiteren Vorrichtungsansprichen 24 und 30 angegriffen hat,
sind ihre Angriffe nach Ansicht des Senats gleichwertig, so dass der Wert ihrer Kla-

geangriffe jeweils gleich zu beurteilen ist.

Nach ihrer Klageriicknahme hat die Klagerin zu 3 daher ein Drittel der aul3ergericht-

lichen Kosten der Beklagten zu tragen.

Daruiber hinaus ist der als schutzfahig verbleibende Patentgegenstand in den von
den Klagerinnen zu 1 und 2 noch angegriffenen Patentansprichen 16 bis 19 in der
beschrankt verteidigten Fassung nach Hilfsantrag ,,Vc neu® gegeniber demjenigen
der erteilten Fassung eingeschrankt. Das Streitpatent erfahrt in der Fassung der
von den Klagerinnen zu 1 und 2 noch angegriffenen Patentanspriche 16 bis 19
nach Hilfsantrag ,Vc neu“ durch die Erganzung u. a. mit den Merkmalen ,in
WCDMAY, ,for uplink transmissions” und ,a selected sequence of first and second
redundancy parameters (r, s)” und ,wherein said selected sequence of redundancy
parameters relates to Chase Combining, Partial Incremental Redundancy or Full
Incremental Redundancy” in dem unabhéangigen Vorrichtungsanspruch 16, die nun
zur Annahme der patentgemafen Lehre nach dem Streitpatent erftllt sein missen,
eine wesentliche Einschrankung. Diese Einschrankungen auf WCDMA-Systeme,
die Uplink-Ubertragung und die Eigenschaften der vorgegebenen Parameter, ma-
chen nach der Schatzung des Senats ein Sechstel der wirtschaftlichen Verwertbar-

keit des (gesamten) Streitpatents aus.
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Nachdem die Klagerin zu 3 ihre Klage zuriickgenommen hat, waren ihr insoweit
anteilig die Kosten aufzuerlegen, 8 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Die Klagerinnen zu 1
und 2 haben die Kosten im Umfang ihres Unterliegens zu tragen, § 92 Abs. 1 ZPO.
In diesem Verhéltnis waren daher allen Klagerinnen finf Sechstel der Gerichtskos-
ten, fur die diese gesamtschuldnerisch — unabhéngig von einem maoglichen Innen-
ausgleich - haften, aufzuerlegen. Hinsichtlich der auf3ergerichtlichen Kosten der Be-
klagten haften die Klagerinnen nach Kopfteilen im Umfang der Klagericknahme
bzw. ihres Unterliegens, d. h. die Klagerin zu 3 zu einem Drittel und die Kl&agerinnen
zu 1 und 2 jeweils zu einem Viertel (der Halfte, der auf beide entfallenden Unterlie-
gensanteile — die Halfte von vier Sechstel abziglich eines Sechstel, mit dem die
Beklagte unterliegt). Demgegeniber hat die Beklagte entsprechend ihrem Unterlie-
gen anteilig zu einem Sechstel die Gerichtskosten und jeweils zu einem Viertel die
aul3ergerichtlichen Kosten der Klagerinnen zu 1 und 2 zu tragen.

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

C.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Mal3gabe der Ver-
ordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bun-
despatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130) ein-
gereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepub-
lik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet o-
der im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen
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Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung
durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des
Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass
gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine
Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt wer-

den.

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

Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe Werner Dr. Schwengelbeck Altvater Dr. Flaschke



