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BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
20. Juni 2018

5 Ni 38/14 (EP)
verb.m.
5 Ni 40/14 (EP)

(Aktenzeichen)
In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2018:200618U5Ni38.14EP.O



betreffend das européische Patent 1 105 991
(DE 699 36 455)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 20. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Voit,
die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer, Dipl.-
Geophys. Univ. Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Univ. Bieringer

fur Recht erkannt:

l. Das europaische Patent 1105991 wird mit Wirkung fir das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der

Patentansprtiche 3 bis 14, 17 bis 19 und 27 bis 37 fur nichtig erklart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

1. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des
jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents
1 105 991 (Streitpatent), das am 30. Juli 1999 als internationale Anmeldung unter
der Nummer PCT/SE1999/001331 angemeldet und am 24. Februar 2000 als
WO 2000/010277 vertffentlicht worden ist. Das Streitpatent, das die Prioritat der
US-amerikanischen Anmeldung US 135247 vom 17. August 1998 in Anspruch
nimmt, wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
699 36 455.8 gefuhrt. Es tragt in der Verfahrenssprache die Bezeichnung
+COMMUNICATION METHODS AND APPARATUS BASED ON ORTHOGONAL
HADAMARD-BASED SEQUENCES HAVING SELECTED CORRELATION
PROPERTIES" und umfasst 39 Patentanspriiche, die von den Klagerinnen jeweils

teilweise in unterschiedlichem Umfang angegriffen sind.

Die angegriffenen nebengeordneten Patentanspriuche 3, 7, 17, 27, 29 und 34
lauten nach der Streitpatentschrift (EP 1 105 991 B1) wie folgt:

3. A method of determining a scrambling code group for a received signal in a digital communication system, in which
signals are scrambled by respective scrambling codes, the scrambling codes are assigned to respective scrambling
code groups, identities of the scrambling code groups are encoded in the signals by respective code-word-wise
cyclically distinct sequences of code words, the method comprising the steps of:

correlating (604) the received signal to cyclic shifts of each of a plurality of sequences of code words, wherein
the code words are S-Hadamard sequences;

combining (606) the correlations for each of the plurality of sequences of code words; and

determining (608) a maximal combined correlation to identify the scrambling code group for the received signal.

7. Adigital radio transmission system having at least one transmitter and at least one receiver, comprising:

means in the transmitter for generating a synchronization signal that includes signed versions of S-Hadamard
sequences, wherein the S-Hadamard sequences correspond to members of a first set of Walsh-Hadamard
sequences position-wise scrambled with a special sequence having complex elements of constant magnitude;
means in the receiver for estimating a time location and sequence identity of a received version of the synchro-
nization signal.



17. A method of determining a time location of a received signal and identifying a Walsh-Hadamard sequence encoded
as a S-Hadamard sequence included in the received signal, wherein the S-Hadamard sequence is a product of the
Walsh-Hadamard sequence and a special sequence having complex elements of constant magnitude and the
Walsh-Hadamard sequence is a member of a first set of Walsh-Hadamard sequences, comprising the steps of:

forming a position-wise product of the received signal and the special sequence; and
correlating the product with each of a plurality of Walsh-Hadamard sequences for identifying the Walsh-Had-
amard sequence encoded in the received signal.

27. Amethod of communicating an identity of a scrambling code group for a transmitted signal in a digital communication
system, in which signals are scrambled by respective scrambling codes and the scrambling codes are assigned to
respective scrambling code groups, comprising the steps of;

providing a plurality of S-Hadamard code words; and
encoding the identity of the scrambling code group in the transmitted signal as a code-word-wise cyclically
distinct sequence of the S-Hadamard code words.

29. A signal generator in a radio transmitter, comprising:

a special sequence generator (802) that produces a special sequence having complex elements of constant
magnitude;

an S-Hadamard sequence generator (804) that receives the special sequence and that produces at least one
S-Hadamard sequence based on the special sequence, wherein S-Hadamard sequences correspond to re-
spective members of a set of Walsh-Hadamard sequences position-wise scrambled with the special sequence;
an identity generator (808) that produces a scrambling code group identity;

a selector (806) that selects an S-Hadamard sequence produced by the S-Hadamard sequence generator
based on the scrambling code group identity;

a combiner (810) that combines the S-Hadamard sequence selected by the selector with an information signal,
forming a combined signal.

34. An apparatus for use in determining a scrambling code group for a received signalin a digital communication system,
in which signals are scrambled by respective scrambling codes, the scrambling codes are assigned to respective
scrambling code groups, identities of the scrambling code groups are encoded in the signals by respective code
words, the apparatus comprising:

an 3-Hadamard code word generator {904) that produces at least one S-Hadamard code word based on a
special sequence, wherein S-Hadamard code words correspond to respective members of a set of Walsh-
Hadamard sequences position-wise scrambled with the special sequence; and

a decorrelator (902), wherein the decorrelator forms at least one correlation of the received signal with at least
one S-Hadamard code word produced by the S-Hadamard code word generator,

Wegen des Wortlauts der von den Klagerinnen angegriffenen Unteranspriiche
4 bis 6, 8 bis 14, 18, 19, 28, 30 bis 33, 35 bis 37 wird auf die Streitpatentschrift

Bezug genommen.



Mit der am 12. September 2014 eingegangenen Nichtigkeitsklage macht die
Klagerin zu 1 zunachst nur die fehlende Patentfahigkeit der Patentanspriche 34
bis 37 geltend, nach einer im parallelen Verletzungsstreit erfolgten
Klageerweiterung beantragt sie mit Schriftsatz vom 3. April 2017 dariberhinaus
die Nichtigerklarung der Patentanspriche 3 bis 14 sowie 17 bis 19 und beruft sich
dabei auf fehlende Patentfahigkeit. Sie bestreitet die wirksame Inanspruchnahme
der Prioritat fir alle angegriffenen Patentanspriiche. Mit Schriftsatz vom
29. Marz 2018 macht sie eine unzuldssige Erweiterung gegenuber den
ursprunglich eingereichten Anmeldeunterlagen bezlglich Patentanspruch 36
geltend. Zudem sei die streitpatentgemal3e Lehre beziglich der Unteranspriiche
11 bis 14, 19 und 36 nicht so deutlich und vollstdndig offenbart, dass ein

Fachmann sie ausfuhren koénne.

Ihre Argumentation stitzt die Klagerin zu 1 auf folgende Dokumente:

MN1 EP 1 105 991 B1 (Streitpatent)
MNla DE 699 36 455 T2 (deutsche Ubersetzung zum Streitpatent)
MN2 WO 00/10277 Al (Offenlegungsschrift zum Streitpatent)
MN3 US 09/135,247 (Prioritatsdokument)
MN5 Anlagenkonvolut D1 bis D18a:
D1 ETSI STC SMG2 UMTS-L1, Tdoc SMG2 UMTS-L1 221/98,
Juni 1998
D2 F. Adachi et al.. WIDEBAND WIRELESS ACCESS BASED
ON DS-CDMA, IEICE Trans. Commun., Vol. E81-B, No.7,
Juli 1998
D2a F. Adachietal.: TREE-STRUCTURED GENERATION OF
ORTHOGONAL SPREADING CODES WITH DIFFERENT
LENGTHS FOR FORWARD LINK OF DS-CDMA MOBILE
RADIO, Electronic Letters, Vol. 33 No. 1, Januar 1997
D3a TS 25.213V2.0.0, April 1999
D3b TS 25.214 V1.0.0, April 1999



D3c

D4

D5
D5a
D6

D7

Dr7a

D7b

D8

D8a
D9

D10

ETSI SMG2 UMTS L1 Expert Group, Tdoc SMG2 UMTS-L1
409/98, Oktober 1998

M. Schnell: HADAMARD CODEWORDS AS ORTHOGONAL
SPREADING SEQUENCES IN SYNCHRONOUS DS CDMA
SYSTEMS FOR MOBILE RADIO CHANNELS, Institute for
Communications Technology German Aerospace Research
Establishment (DLR), 1994

EP 0622 909 A2

DE 694 33 892 T2 (T-Schrift zur Druckschrift D5)

M. Fong et al.. CONCATENATED ORTHOGONAL/PN
SPREADING SEQUENCES AND THEIR APPLICATION TO
CELLUAR DS-CDMA SYSTEMS WITH INTEGRATED
TRAFFIC. In: IEEE Journal on selected Areas in
Communications, Vol. 14, No. 3, April 1996

~Submission of Proposed Radio Transmission Technologies®,
submission to the ETSI SMG#26, Helsinki, 22-26 March 1998,
Doc P 98 0391

Meeting Report des ETSI SMG#26, Helsinki, 22-26
March1998

Liste der Submissions zu dem ETSI SMG Meeting #26,
Helsinki, 22-26 March 1998

WO 96 / 05668 Al

US 5353352 A

P. Kuganesan et al.: ,Multicode Modulation for High-Speed
Wireless Data Transmission. In:, IEEE INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON PERSONAL INDOOR AND MOBILE
RADIO COMMUNICATIONS, Vol. 2, Seiten 457-461, 1997
EP 0814 581 A2

D10a DE 697 31 914 T2 (T-Schrift zur Druckschrift D10)

D11

US5353352A

Dlla DE 693 30 445 T2 (T-Schrift zur Druckschrift D11)

D12

US 5631929 A



D13 WO 98/20639 Al

D13a DE 697 17 790 T2 (T-Schrift zur Druckschrift D13)

D14 US 5550809 A

Dl4a DE 695 33 086 T2 (T-Schrift zur Druckschrift D14)

D15 M. Fong et al.: CONCATENATED ORTHOGONAL/PN
SPREADING SCHEME FOR CELLULAR DS-CDMA
SYSTEMS WITH INTEGRATED TRAFFIC.
In:.Communications-Gateway to Globalization, Proceedings of
the Conference on Communications, Seattle, Vol. 2, Seiten
905-909, XP000533131, Juni 1995

D16 S. Z. Budisin: NEW COMPLEMENTARY PAIRS OF
SEQUENCES. In: Electronic Letters, Vol. 26, No. 13, Seiten
881-883, XP000107922, Juni 1990

D17 WO 95/12938 Al

D18 DE 689 11 188 T2

D18a US 4,933,952 A

Die Klagerin zu 1 beantragt,

das europdische Patent EP 1105991 mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der
Patentanspriiche 3 bis 14, 17 bis 19 und 34 bis 37 fir nichtig zu

erklaren.

Die Klagerin zu 2, die das Streitpatent mit der Klage vom 23. Oktober 2014
zunachst im Umfang der Patentanspriche 7 bis 14 und 29 bis 37 angegriffen
hatte, macht in Reaktion auf die Klageerweiterung im parallelen
Verletzungsverfahren mit Schriftsatz vom 24. Marz 2017 daruber hinaus die
Nichtigkeit des Streitpatents bezlglich der Patentanspriche 3 bis 6, 17 bis 19, 27

und 28 geltend. Im angegriffenen Umfang seien die Gegenstéande des



Streitpatents nicht patentfahig, da sie durch den Stand der Technik
neuheitsschadlich vorweggenommen bzw. dem Fachmann nahegelegt gewesen

seien.

Ihre Argumentation stitzt die Klagerin zu 2 auf folgende Dokumente:

NK1 EP 0814 581 A2 (entspricht Druckschrift D10 der Klagerin zu 1)

NK2 WO 98/20639 Al (entspricht Druckschrift D13 der Klagerin zu 1)

NK3 M. Fong et al.. CONCATENATED ORTHOGONAL/PN
SPREADING SCHEME FOR CELLULAR DS-CDMA SYSTEMS
WITH INTEGRATED TRAFFIC, Gateway to Globalization,
Proceedings of the Conference on Communications, Seattle,
Vol. 2, Seiten 905-909, Juni 1995 (entspricht Druckschrift D15
der Klagerin zu 1)

NK4 US 5 353 352 A (entspricht Druckschrift D11 der Klagerin zu 1)

NK5 S. Z. Budisin: NEW COMPLEMENTARY PAIRS OF
SEQUENCES, Electronic Letters, Vol. 26, No. 13, Seiten 881-
883, XP000107922, Juni 1990 (entspricht Druckschrift D16 der
Klagerin zu 1)

NK6 US 5631 929 A (entspricht Druckschrift D12 der Klagerin zu 1)

NK7 US 5550 809 A (entspricht Druckschrift D14 der Klagerin zu 1)

NK8 US5353332A

NK9 US5 768 307 A

NK10 US 5 357 454 A (entspricht Druckschrift D8b der Beklagten)

NK11 F. Adachi et al.: WIDEBAND WIRELESS ACCESS BASED ON
DS-CDMA. In: IEICE Trans. Commun., Vol. E81-B, No.7, Juli
1998
(entspricht Druckschrift D2 der Klagerin zu 1)

NK12 F. Adachi et al.: Wideband Multi-rate DS-CDMA for Next
Generation Mobile Communications Systems. In: |EEE,
Wireless Communications Conference 1997

NK13 3GPP TS 25.213 V2.1.0 (1999-06)



NK14 3GGP TS 25.214 V1.0.0 (1999-04)

NK15 ,Submission of Proposed Radio Transmission Technologies®,
submission to the ETSI SMG#26, Helsinki, 22-26 March 1998,
Doc P 98 0391 (entspricht Druckschrift D7 der Klagerin zu 1)

NK15a Meeting Report des ETSI SMG#26, Helsinki, 22-26 March1998
(entspricht Druckschrift D7a der Klagerin zu 1)

NK15b Liste der Submissions zu dem ETSI SMG Meeting #26,
Helsinki, 22-26 March 1998 (entspricht Druckschrift D7b der
Klagerin zu 1)

NK16 A. Salmasi et al.:On the System Design Aspects of Code
Divisional Multiple Access (CDMA) Applied to Digital Cellular
and Personal Communications Networks. In: QUALCOMM
Incorporated, IEEE 1991

NK17 M. Schnell: Hadamard codewords as orthogonal spreading
sequences in synchronous DS CDMA systems for mobile radio
channels. In:, IEEE ISSSTA/94, IEEE Third International
Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications,
pages 505 to 509, Vol. 2, July 4 to July 6,1994

NK18 Sheng/Brodersen LOW-POWER CMOS WIRELESS
COMMUNICATIONS; A Wideband CDMA System Design

NK19 WO 95/12 938 Al (entspricht Druckschrift D17 der Klagerin zu 1)

NK20 DE 689 11 188 T2 (entspricht Druckschrift D18 der Klagerin zu 1)

NK20a US 4 933 952 A (entspricht Druckschrift D18a der Klagerin zu 1)

Die Klagerin zu 2 beantragt,

das europaische Patent EP 1105991 mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der
Patentanspriiche 3 bis 14, 17 bis 19 und 27 bis 37 fur nichtig zu

erklaren.
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Die Beklagte hatte zun&chst beantragt,
die Nichtigkeitsklagen kostenpflichtig abzuweisen,
hilfsweise die Klagen nach MalRgabe der als Anlage dfmp 19 mit
Schriftsatz vom 22.5.2018 vorgelegten Hilfsantrage 1 und 2,
der als Anlage dfmp 37 mit Schriftsatz vom 8.6.2018 vorgelegten
Hilfsantrage 3, 4, 5, 6, 7 und 10
sowie des als Anlage dfmp 19 mit Schriftsatz vom 22.5.2018
vorgelegten Hilfsantrags 8
und des als Anlage dfmp 37 mit Schriftsatz vom 8.6.2018

vorgelegten Hilfsantrags 11 in dieser Reihenfolge abzuweisen.

Im Verlauf der mindlichen Verhandlung hat die Beklagte geanderte Hilfsantrdge 1

und 3 eingereicht und zuletzt die Klageabweisung beantragt,

hilfsweise nach MalRgabe der in der mindlichen Verhandlung
Uberreichten Hilfsantrage 1 und 3,

weiter hilfsweise nach Maligabe der dbrigen, zu Beginn der
mundlichen Verhandlung beantragten Hilfsantrage 2, 4, 5, 6, 7, 10, 8
und 11.

Die Vertreter der Beklagten erklaren, bei allen Hilfsantragen - mit Ausnahme von
Hilfsantrag 8 bezlglich der dort gegebenen Kombinationen der Patentanspriiche
19 und 21 - die nicht angegriffenen Anspriche nicht zum Gegenstand des

Antrags zu machen.

Die Klagerinnen beantragen auch insoweit die Nichtigerklarung und halten im

Ubrigen die Riige der Verspatung samtlicher Hilfsantrage aufrecht.

Wegen des Wortlauts der Hilfsantrage wird auf die Anlagen zu den Schriftsatzen
vom 22.05.2018 und 08.06.2018 der Beklagten sowie auf das Sitzungsprotokoll
vom 20. 06. 2018 Bezug genommen.
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Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerinnen in allen Punkten entgegen und
halt das Streitpatent, zumindest in einer der verteidigten Fassungen, fur

patentfahig.

Sie beruft sich hierbei auf folgende Dokumente:

dfmpl  =BNKH1, Prioritatsunterlagen;

dfmp2  =BNKH2, ,Garner's Modern American Usage“ von B.A.
Garner in Auszigen;

dfmp3  Hilfsantrage 1, 3 und 8 vom 09.04.2018;

dfmp4  ,The Theory of Error Correcting Codes"” von F.J.
MacWilliams und N.J.A. Sloane in Auszugen,;

dfmp5 ,Hadamard Matrices and Their Applications” von K.J.
Horadam in Auszlgen;

dfmp6  ,Number Theory in Science and Communication* von M.
Schroder in Auszigen;

dfmp7 ,OFDM and M-CDMA: A Primer” von L. Hanzo und T. Keller
in Auszugen,;

dfmp8 ,Next Generation CDMA Technologies® von H. Chen in
Auszlgen,;

dfmp9 ,CDMA RF System Engineering” von S.C. Yang in
Auszigen,;

dfmpl0 ,Primitive Polynomial“ von E.W. Weinstein; zuletzt abgerufen
am 31.3.2018 von
http://mathworld.wolfram.com/Primitive Polynomial.html;

dfmpll Technische Spezifikation 3GPP TS 25.213 V3.9.0;

dfmpl2 Tdoc SMG2 UMTS-L1 323/98: "An orthogonal set of codes
for SCH with good correlation properties and low detector

complexity” von Ericsson;



dfmp13

dfmpl4

dfmp15

dfmpl6

dfmpl7

dfmpl18

dfmp19

dfmp20

dfmp21

dfmp22

dfmp23

dfmp24

-12 -

TSGR1#5(99)574: ,Secondary synchronisation codes (SSC)
corresponding to the Generalised Hierarchical Golay (GHG)
PSC” von Texas Instruments;

TSGR1#6(99)793: ,Masking the SSC’s to improve their
aperiodic correlations” von Texas Instruments;
TSGR1#6(99)921: ,SCH codes for Harmonization“ von
Texas Instruments;

Mathematica-Quellcode und Ergebnisse einer konkreten
Implementierung der Fast-Walsh-Transformation nach
Yates;

Mathematica-Quellcode und Ergebnisse eines Vergleichs
eines Satzes von orthogonalen Gold-Sequenzen der Lange
16 mit jedem denkbaren Satz von orthogonalen
S-Hadamard-Sequenzen gleicher Lange;
Mathematica-Quellcode und Ergebnisse eines Vergleichs
eines Satzes von Adachi-Sawahashi-Sequenzen der Lange
16 mit jedem denkbaren Satz von orthogonalen
S-Hadamard-Sequenzen gleicher Lange.

Konsolidierte Hilfsantrage 1 bis 10 vom 22.05. 2018;
Mathematica-Quellcode und Ergebnisse einer
Implementierung der streitpatentgemal3en Teilkorrelationen;
Mathematica-Quellcode und Ergebnisse einer Berechnung
der Korrelationseigenschaften des in der D18 offenbarten
Supercodesatzes;

Mathematica-Quellcode und Ergebnisse einer Berechnung
der Korrelationseigenschaften eines Satzes orthogonaler
Walsh-Hadamard-Sequenzen;

Mathematica-Quellcode und Ergebnisse einer Berechnung
der Korrelationseigenschaften des in der D1 und der D7
offenbarten Satzes orthogonaler Gold-Sequenzen;
Mathematica-Quellcode und Ergebnisse einer Berechnung

der Korrelationseigenschaften eines streitpatentgeméafen



dfmp25

dfmp26

dfmp27

dfmp28

dfmp29

dfmp30

dfmp31

dfmp32

dfmp33

dfmp34

dfmp35

dfmp36

dfmp37

-13 -

Satzes orthogonaler S-Hadamard-Sequenzen mit der in der
D1 und der D7 offenbarten PSC-Sequenz als
Spezialsequenz;

Mathematica-Quellcode und Ergebnisse einer Berechnung
der Korrelationseigenschaften eines streitpatentgeméafen
Satzes orthogonaler S-Hadamard-Sequenzen mit der in dem
Streitpatent offenbarten Golay-Sequenz als Spezialsequenz;
.-Radio Access Networks for UMTS” von Chris Johnson in
Auszlgen,;

.-Radio Network Tunning and Optimization for UMTS” von
Osama Bilal;

E-Mail vom 26.1.1999 von Karim Jamal an den 3GPP-
Verteiler,

.Fifty Years of Shannon Theory" von S. Verdu;
~,concatenated Codes" von G. D. Forney; zuletzt abgerufen
am 18.4.2018 von
http://www.scholarpedia.org/article/Concatenated_codes;
,concatenated Codes” von G. D. Forney;

.,Reed-Solomon Codes and the Exploration of the Solar
System*” von R.J. McEliece und L. Swanson;

»-Modulation and Coding” von A. Burr in Ausziigen;

.Fast Cell Search Algorithm in DS-CDMA Mobile Radio
Using Long Spreading Codes” von K. Higuchi, M.
Sawahashi und F. Adachi;

»1.92 Mbps data transmission experiments over a coherent
W-CDMA mobile radio link” von K. Okawa, Y. Okumura, M.
Sawahashi und F. Adachi;

~Principles of Communication Systems" von H. Taub und D.
L. Schilling in Auszlgen.

Hilfsantrage 3-7, 10 und 11 vom 08.06.2018;
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dfmp38 Mathematica-Quellcode und Ergebnisse einer Berechnung
der N-Punkt-FWT mitund ohne streitpatentgemal3er Auswahl
von S-Hadamard-Sequenzen; und

dfmp39 ,Primitive Polynomials for the Field GF(2)" von P. M. Maurer
in Auszugen (Quelle: https://baylor-ir.tdl.org/baylor-
ir/bitstream/handle/2104/8792/GF2%20Polynomials.pdf;
abgerufen am 6.6.2018)

Der Senat hat den Parteien in dem verbundenen Verfahren mit einem Hinweis
nach § 83 Abs. 1 PatG vom 1. Marz 2018 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die fur die
Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind. Der vor der mit
Schriftsatz vom 3. April 2017 erfolgten Klageerweiterung ergangene Hinweis vom
24. Februar 2017 richtete sich nur an die Parteien des Verfahrens 5 Ni 38/14 (EP).

Entscheidungsgrinde

Die zulassigen Nichtigkeitsklagen sind begrindet. In der erteilten Fassung ist das
Streitpatent im angegriffenen Umfang der Patentansprtiche 3 bis 14, 17 bis 19 und
27 bis 37 wegen fehlender Patentfahigkeit fir nichtig zu erklaren, Artikel Il 8 6
Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52 bis
56 EPU.

Es kann auch insoweit nicht in einer der Fassungen Bestand haben, mit denen die
Beklagte das Streitpatent in der mundlichen Verhandlung hilfsweise verteidigt hat,

denn seine Gegenstande sind nicht schutzfahig.

A.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents
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1. Das Streitpatent betrifft seiner Bezeichnung nach Kommunikationsverfahren
und —vorrichtungen, die auf orthogonalen Hadamard-basierten Sequenzen mit
ausgewahlten Korrelationseigenschaften beruhen.

Das Streitpatent geht von digitalen Zellularkommunikationssystemen aus,
bestehend aus Basis- (BS) und Mobilstationen (MS), die auf TDMA- oder CDMA-
Zugriffstechniken basieren. Hierbei werde jeder Funkkanal in eine Reihe von
Zeitschlitzen aufgeteilt, von denen jeder einen Block einer Information von einem
Benutzer enthalt. Die Zeitschlitze seien in aufeinanderfolgenden Rahmen
gruppiert, die jeweils eine vorbestimmte Dauer haben und aufeinanderfolgend in
einer Kette gruppiert sein kbnnen (Streitpatent, Abs. [0009]). Die einem Benutzer
zugewiesenen Zeitschlitze kdénnen als ein dem Benutzer zugewiesener logischer
Kanal betrachtet werden. Zusatzlich zu logischen Kandlen fir Sprach- oder
Datenverkehr wirden Zellularfunkkommunikationssysteme aul3erdem logische
Kanale fiur Steuernachrichten, wie beispielsweise Paging/Zugriffskanéle fur
Rufaufbaunachrichten, die durch BSs und MSs ausgetauscht werden, und fir
Synchronisationskanale fur Broadcast-Nachrichten bereitstellen, die durch MSs
und andere Fernendgerate zum Synchronisieren ihrer Transceiver auf die
Rahmen/Schlitz/Bit-Strukturen der BSs verwendet werden (Streitpatent, Abs.
[0010]).

Bei asynchron arbeitenden Zellularkommunikationssystemen, bei denen die
Struktur einer BS temporar nicht mit der Struktur einer anderen BS einen Bezug
habe und eine MS keine der Strukturen im Voraus kenne, misse ein
empfangendes Endgerat die Timing-Referenz eines sendenden Endgerates
finden, bevor irgendein Informationstransfer stattfinden kénne. Fir ein DS-CDMA
verwendendes Kommunikationssystem entspreche das Finden der Timing-
Referenz dem Finden der Grenzen von Downlink- (z.B. BS-zu-MS) Chips,
Symbolen und Rahmen. Dieses werde manchmal Downlink-Chip-, Symbol- bzw.
Rahmensynchronisation genannt. Diese Suche des BS-Timings kodnne
"Zellensuche" genannt werden, die eine Identifizierung BS-spezifischer Downlink-
Verwirfelungscodes enthalte, die Merkmale aktueller DS-CDMA-

Kommunikationssysteme seien (Streitpatent, Abs. [0011]).
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Ublicherweise empfange die MS ein Signal, das eine Uberlagerung (Summe)
abgeschwachter, schwundbehafteter und gestorter Versionen des durch eine BS
Ubertragenen Signals ist. Die Schlitz- und Rahmengrenzen in dem empfangenen
Signal, mit denen zu beginnen sei, seien der MS ebenso unbekannt wie die BS-
spezifischen Verwirfelungscodes. Das Ziel der MS sei es somit, eine oder
mehrere BSs in dem rauschartigen (fir DS-CDMA) empfangenen Signal zu
erfassen und zu identifizieren, und den verwendeten Verwirfelungscode zu
identifizieren (Streitpatent, Abs. [0012]).

Um die MS auf die BS zu synchronisieren und den BS-spezifischen
Verwurfelungscode zu identifizieren, wirden manche Kommunikationssysteme
vorsehen, dass jedes BS-Signal einen unverwirfelten Teil enthalt, der als
Synchronisationskanal SCH bezeichnet werden kann, auf den die MS sich
verriegeln bzw. einrasten und eine Zellensuche durchfuihren kénne. Die Erfindung
im Sinne des Streitpatents verbessere solche Synchronisationskanale sowohl
hinsichtlich der Leistungsfahigkeit als auch hinsichtlich der MS-Komplexitat
(Streitpatent, Abs. [0013]).

2. Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung sowie die nun
verteidigten Gegenstande des Streitpatents richten sich an einen Diplomingenieur
der Nachrichtentechnik mit universitarer Ausbildung, der Uber besondere
Kenntnisse und Erfahrungen bei der Signalibertragung in digitalen
Kommunikationssystemen mit drahtlosem Zugang verfugt und sich Uber aktuelle
Entwicklungen und Vorschlage innerhalb der Standardisierungsgremien informiert,
insbesondere auch zum  Standardisierungsprozess beziglich  UMTS.
Selbstverstandlich sind diesem Fachmann die zum einschlagigen Zeitpunkt
geltenden Normungs- und Standardisierungsvorschriften gelaufig.

3. Zur Losung der genannten Aufgabe schlagt das Streitpatent in den
nebengeordneten Ansprichen, soweit sie mit den Klagen angegriffen sind,

Verfahren und Vorrichtungen vor, die sich in folgende Merkmale gliedern lassen
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(Merkmalsgliederungen und deutsche Ubersetzung gemaR Streitpatentschrift
jeweils eingefugt):

Anspruch 3:

Merkmal | erteilte, geltende Fassung Dt. Ubers. gem. Streitpatentschrift

3.1 A method of determining a Verfahren zum Bestimmen einer
scrambling code group for a Verwurfelungscodegruppe fir ein
received signal in a digital empfangenes Signal in einem
communication system, Digitalkommunikationssystem,

3.2 in which in dem

3.2.1 |signals are scrambled by respective |Signale durch jeweilige

scrambling codes, Verwirfelungscodes verwiirfelt sind,

3.2.2 |the scrambling codes are assigned |wobei die Verwurfelungscodes jeweiligen

to respective scrambling code Verwilrfelungscodegruppen zugewiesen
groups, sind,
3.2.3 |identities of the scrambling code wobei die ldentitaten der

groups are encoded in the signals by | Verwurfelungscodegruppen in den
respective code-word-wise cyclically |Signalen durch jeweilige codewortmafig
distinct sequences of code words, zyklisch unterschiedliche Sequenzen von

Codewortern codiert sind,

3.3 the method comprising the steps of: |wobei das Verfahren die Schritte umfasst

zum:

3.3.1 | correlating (604) the received signal |Korrelieren (604) des empfangenen

to cyclic shifts of each of a plurality | Signals mit zyklischen Verschiebungen

of sequences of code words, von jedem von einer Vielzahl von
wherein the code words are S- Sequenzen von Codewdértern, wobei die
Hadamard sequences; Codewodrter S-Hadamard-Sequenzen sind;

3.3.2 |combining (606) the correlations for |Kombinieren (606) der Korrelationen fur
each of the plurality of sequences of |jede von der Vielzahl von Sequenzen von

code words; and Codewdrtern; und

3.3.3 |determining (608) a maximal Bestimmen (608) einer maximalen
combined correlation to identify the | kombinierten Korrelation, um die

scrambling code group for the Verwirfelungscodegruppe fir das
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received signal.

empfangene Signal zu identifizieren.

Anspruch 7:

Merkmal| erteilte, geltende Fassung Dt. Ubers. gem. Streitpatentschrift

7.1 A digital radio transmission system | Digitalfunkibertragungs-System

7.2 having at least one transmitter and at | mit wenigstens einem Sender und
least one receiver, comprising: wenigstens einem Empfanger, umfassend:

7.3 means in the transmitter for eine Einrichtung in dem Sender zum
generating a synchronization signal |Erzeugen eines Synchronisationssignals,
that includes signed versions of S- das vorzeichenbehaftete Versionen von
Hadamard sequences, wherein the |S-Hadamard-Sequenzen enthélt, wobei
S-Hadamard sequences correspond |die S-Hadamard-Sequenzen Mitgliedern
to members of a first set of Walsh- eines ersten Satzes von
Hadamard sequences position-wise |Walsh-Hadamard-Sequenzen
scrambled with a special sequence |entsprechen, die positionsmaliig mit einer
having complex elements of constant | Spezialsequenz mit komplexen Elementen
magnitude; konstanter GroRRe verwirfelt sind;

7.4 means in the receiver for estimating | eine Einrichtung in dem Empfénger zum

a time location and sequence identity
of a received version of the

synchronization signal.

Schéatzen einer Zeitortsbestimmung und
einer Sequenzidentitat einer empfangenen

Version des Synchronisationssignals.

Anspruch 17:

Merkmal| erteilte, geltende Fassung Dt. Ubers. gem. Streitpatentschrift
17 A method of Verfahren zum
17.1 | determining a time location of a Bestimmen einer Zeitortsbestimmung

received signal and identifying a

Walsh-Hadamard sequence encoded
as a S-Hadamard sequence included
in the received signal, wherein the S-

Hadamard sequence is

eines empfangenen Signals und
Identifizieren einer Walsh-Hadamard-
Sequenz, die als eine S-Hadamard-
Sequenz codiert ist, die in dem
empfangenen Signal enthalten ist, wobei

die S-Hadamard-Sequenz
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17.1.1 | a product of the Walsh-Hadamard ein Produkt der Walsh-Hadamard-
sequence and Sequenz und

17.1.2 |a special sequence having complex |einer Spezialsequenz mit komplexen
elements of constant magnitude and |Elementen einer konstanten Grof3e ist,

und

17.2  |the Walsh-Hadamard sequence is a | die Walsh-Hadamard-Sequenz ein
member of a first set of Walsh- Mitglied eines ersten Satzes von Walsh-
Hadamard sequences, Hadamard-Sequenzen ist,

17.3 | comprising the steps of: mit den Schritten zum:

17.3.1 |forming a position-wise product of Bilden eines positionsmaRigen Produktes
the received signal and the special |des empfangenen Signals und der
sequence; and Spezialsequenz; und

17.3.2 | correlating the product with each of a |Korrelieren des Produktes mit jeder von
plurality of Walsh-Hadamard einer Vielzahl von Walsh-Hadamard-
sequences for identifying the Walsh- |Sequenzen zum Identifizieren der in dem
Hadamard sequence encoded in the |empfangenen Signal codierten Walsh-
received signal. Hadamard-Sequenz.

Anspruch 27:

Merkmal| erteilte, geltende Fassung Dt. Ubers. gem. Streitpatentschrift

27 A method of Verfahren zum

27.1 | communicating an identity of a Kommunizieren einer Identitat einer
scrambling code group for a Verwirfelungscodegruppe fir ein
transmitted signal in a digital Ubertragenes Signal in einem
communication system, in which Digitalkommunikationssystem, in dem

27.2 |signals are scrambled by respective | Signale durch jeweilige
scrambling codes and Verwirfelungscodes verwirfelt sind und

27.3 |the scrambling codes are assigned |die Verwirfelungscodes jeweiligen
to respective scrambling code Verwirfelungscodegruppen zugewiesen
groups, sind,

27.4 | comprising the steps of: mit den Schritten zum:

27.4.1 | providing a plurality of S-Hadamard | Bereitstellen einer Vielzahl von S-
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code words; and

Hadamard-Codewortern; und

27.4.2

encoding the identity of the
scrambling code group in the
transmitted signal as a code-word-
wise cyclically distinct sequence of

the S-Hadamard code words.

Codieren der Identitat der
Verwurfelungscodegruppe in dem
Ubertragenen Signal als eine
codewortmafig zylisch unterschiedliche

Sequenz der S-Hadamard-Codeworter.
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Anspruch 29:

Merkmal| erteilte, geltende Fassung Dt. Ubers. gem. Streitpatentschrift

29 A signal generator in a radio Signalgenerator in einem Funksender,
transmitter, comprising: umfassend:

29.1 |a special sequence generator (802) |einen Spezialsequenz-Generator (802), der
that produces a special sequence | eine Spezialsequenz mit komplexen
having complex elements of Elementen konstanter Grof3e produziert;
constant magnitude;

29.2 |an S-Hadamard sequence einen S-Hadamard-Sequenz-Generator
generator (804) that receives the (804), der die Spezialsequenz empfangt,
special sequence and that produces | und der wenigstens eine S-Hadamard-
at least one S-Hadamard sequence |Sequenz auf der Grundlage der
based on the special sequence, Spezialsequenz produziert, wobei S-
wherein S-Hadamard sequences Hadamard-Sequenzen jeweiligen
correspond to respective members | Mitgliedern eines Satzes von
of a set of Walsh-Hadamard Walsh-Hadamard-Sequenzen entsprechen,
sequences position-wise scrambled |die positionsméaRig mit der Spezialsequenz
with the special sequence; verwirfelt sind;

29.3 | an identity generator (808) that einen ldentitatsgenerator (808), der eine
produces a scrambling code group | Verwurfelungscodegruppen-ldentitat
identity; produziert;

29.4  |a selector (806) that selects an S- | einen Selektor (806), der eine durch den
Hadamard sequence produced by | S-Hadamard-Sequenz-Generator
the S-Hadamard sequence produzierte S-Hadamard-Sequenz auf der
generator based on the scrambling | Grundlage der Verwirfelungscodegruppen-
code group identity; Identitat auswabhilt;

29.5 |a combiner (810) that combines the |einen Kombinierer (810), der die durch den

S-Hadamard sequence selected by
the selector with an information

signal, forming a combined signal.

Selektor ausgewahlte S-Hadamard-
Sequenz mit einem Informationssignal
kombiniert, mit Bilden eines kombinierten

Signals.
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Anspruch 34:

Merkmal | erteilte, geltende Fassung Dt. Ubers. gem. Streitpatentschrift

34 An apparatus Vorrichtung

34.1 for use in determining a scrambling | zur Verwendung beim Bestimmen einer
code group for a received signal in | Verwirfelungscodegruppe fir ein
a digital communication system, empfangenes Signal in einem

Digitalkommunikationssystem,

34.2 in which signals are scrambled by in dem Signale durch jeweilige
respective scrambling codes, Verwirfelungscodes verwirfelt sind,

34.3 the scrambling codes are assigned | wobei die Verwirfelungscodes
to respective scrambling code jeweiligen Verwurfelungscodegruppen
groups, zugewiesen sind,

34.4 identities of the scrambling code wobei die Identitaten der
groups are encoded in the signals Verwurfelungscodegruppen in den
by respective code words, Signalen durch jeweilige Codeworter

codiert sind

34.5. the apparatus comprising: wobei die Vorrichtung umfasst:

3451 an S-Hadamard code word einen S-Hadamard-Codewort-
generator Generator,

34.5.1.1 | that produces at least one S- der wenigstens ein S-Hadamard-
Hadamard code word based on a Codewort auf der Grundlage einer
special sequence, Spezialsequenz produziert,

34.5.1.2 | wherein S-Hadamard code words wobei S-Hadamard-Codewdrter
correspond to respective members | jeweiligen Mitgliedern eines Satzes von
of a set of Walsh-Hadamard Walsh-Hadamard-Sequenzen
sequences position-wise scrambled | entsprechen, die positionsmalfiig mit
with the special sequence; der Spezialsequenz verwurfelt sind;

34.5.2 and a decorrelator einen Dekorrelator

34.5.2.1 | wherein the decorrelator forms at wobei der Dekorrelator wenigstens eine

least one correlation of the received
signal with at least one S-
Hadamard code word produced by

the S-Hadamard code word

generator.

Korrelation des empfangenen Signals
mit wenigstens einem durch den S-
Hadamard-Codewort-Generator
erzeugten S-Hadamard-Codewort
bildet.
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Die erteilten Unteranspriiche 11, 13, 19 und 36 werden in der Fassung gemal

Hilfsantrag 11 selbstandig verteidigt. Sie lassen sich in folgende Merkmale

gliedern

(Merkmalsgliederungen

Streitpatentschrift jeweils eingefugt):

Unteranspruch 11:

und

deutsche  Ubersetzung  gemaR

Merkmal

erteilte, geltende Fassung

Dt. Ubers. gem. Streitpatentschrift

11 The system of claim 7, wherein System gemal Anspruch 7,

111 the estimating means descrambles | wobei die Schéatzeinrichtung die
the received version based on the empfangene Version auf der Grundlage
special sequence, der Spezial-sequenz entwirfelt,

11.2 forms consecutive partial fortlaufende Teildekorrelationen der
decorrelations of the descrambled | entwirfelten empfangenen Version mit
received version with a einer Untersequenz eines Mitgliedes des
subsequence of a member of the ersten Satzes von Walsh-Hadamard-
first set of Walsh-Hadamard Sequenzen bildet, und
sequences, and

11.3 correlates the consecutive partial die fortlaufenden Teildekorrelationen mit
decorrelations to members of a Mitgliedern eines zweiten Satzes von
second set of Walsh-Hadamard Walsh-Hadamard-Sequenzen korreliert,
sequences, and und

114 the members of the second set have |die Mitglieder des zweiten Satzes Langen

lengths less than lengths of the
members of the first set.

haben, die geringer als die Langen der
Mitglieder des ersten Satzes sind.

Unteranspruch 13:

Merkmal| erteilte, geltende Fassung Dt. Ubers. gem. Streitpatentschrift
13 The system of claim 7, wherein System gemal3 Anspruch 7,
131 the estimating means forms wobei die Schatzeinrichtung fortlaufende

consecutive partial decorrelations of
the received version with a plurality
of short sequences and

Teildekorrelationen der empfangenen
Version mit einer Vielzahl von
Kurzsequenzen bildet und
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13.2 correlates the consecutive partial die fortlaufenden Teildekorrelationen mit
decorrelations with members of a Mitgliedern eines zweiten Satzes von
second set of Walsh-Hadamard Walsh-Hadamard-Sequenzen korreliert,
sequences, and und

13.3 the short sequences and the die Kurzsequenzen und die Mitglieder des
members of the second set have zweiten Satzes Langen haben, die
lengths less than lengths of the geringer als die Langen der Mitglieder des
members of the first set, and ersten Satzes sind, und

134 the short sequences correspond to  |wobei die Kurzsequenzen einer

position-wise multiplication of the
special sequence and a
subsequence of a member of the
first set.

positionsmafigen Multiplikation der
Spezialsequenz und einer Untersequenz
eines Mitglieds des ersten Satzes
entsprechen.

Unteranspruch 19:

Merkmal| erteilte, geltende Fassung Dt. Ubers. gem. Streitpatentschrift

19 The method of claim 17, wherein Verfahren gemafi Anspruch 17,

19.1 the position-wise product is wobei das positionsmafige Produkt
correlated by korreliert wird durch

19.1.1  forming consecutive partial Bilden fortlaufender Teildekorrelationen
decorrelations of the position-wise | des positionsméaligen Produkts mit einer
product with a subsequence of a Untersequenz eines Mitglieds des ersten
member of the first set of Walsh- Satzes von Walsh-Hadamard-Sequenzen
Hadamard sequences and und

19.1.2 |correlating the consecutive partial Korrelieren der fortlaufenden
decorrelations to members of a Teildekorrelationen mit Mitgliedern eines
second set of Walsh-Hadamard zweiten Satzes von Walsh-Hadamard-
sequences, and Sequenzen, und

19.1.3 |the members of the second set have |wobei die Mitglieder des zweiten Satzes

lengths less than lengths of the
members of the first set.

Langen haben, die geringer als die
Langen der Mitglieder des ersten Satzes
sind.
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Unteranspruch 36:

Merkmal | erteilte, geltende Fassung Dt. Ubers. gem. Streitpatentschrift

36 The apparatus of claim 34, Vorrichtung gemaf Anspruch 34,

36.1 wherein the decorrelator includes: wobei der Dekorrelator enthalt:
a primary decorrelator that forms einen Primardekorrelator, der
consecutive correlations of the fortlaufende Korrelationen des
received signal with a plurality of empfangenen Signals mit einer
shorter sequences that correspond to | Vielzahl kiirzerer Sequenzen bildet, die
position-wise multiplications of the positionsmafigen Multiplikationen der
special sequence and a subsequence | Spezialsequenz und einer
of a member of the set of Walsh- Untersequenz eines Mitglieds des
Hadamard sequences; Satzes von Walsh-Hadamard-

Sequenzen entsprechen; und

36.2 and a secondary decorrelator that einen Sekundardekorrelator, der
forms correlations of the consecutive | Korrelationen der durch den
correlations formed by the primary Primardekorrelator gebildeten
decorrelator with members of a set of | fortlaufenden Korrelationen mit
Walsh-Hadamard sequences that Mitgliedern eines Satzes von Walsh-
includes the subsequence. Hadamard-Sequenzen bildet, der die

Untersequenz enthalt.

4. Der Fachmann verstehnt die unabhéngigen Patentanspriiche und die

verwendeten Begrifflichkeiten des Streitpatents wie folgt:

Der Begriff ,S-Hadamard sequences” ist in Absatz [0046] der Streitpatentschrift
definiert als ,(...) a set of orthogonal sequences that are based on Walsh-
Hadamard sequences but that can have better autocorrelation properties. In this
application, these sequences are called S-Hadamard sequences.” Weitere
Beschrankungen, etwa durch positionsmaRiges Multiplizieren von Walsh-
Hadamard-Sequenzen mit einer speziellen komplexwertigen Sequenz S betreffen
nur einzelne Aspekte der Erfindung, vgl. Streitpatentschrift, Absatz [0047]. Soweit
der Begriff ,S-Hadamard code words" verwendet wird, handelt es sich um
Codewdrter, die S-Hadamard Sequenzen sind.
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Der Begriff ,a time location® (dt.: Zeitortbestimmung, auch Zeitortsbestimmung,
auch Zeitbestimmungsort) ist weder im Streitpatent definiert noch dem
Fachwissen zuzuordnen. Soweit jedoch in der Verletzungsklagesschrift (Anlage
MNO, S. B-86) die Zeitortsbestimmung als Rahmengrenze eines
Synchronisationsignals verstanden werden konnte, und gemafd Schriftsatz der
Beklagten vom 7. Februar 2018 der ,Zeitort* als Anfang (des Verwurfelungscodes)
verstanden werden soll, ist dies so auch der weiteren Auslegung zugrunde zu

legen.

Der Patentanspruch 3  Dbetrifft ein Verfahren zum Bestimmen der

Verwurfelungsgruppe in einem empfangenen Signal (Merkmal 3.1). Die
Merkmalsgruppe 3.2 betrifft die Kodierung des empfangenen Signals. Das Signal
soll durch Verwurfelungscodes verwurftelt sein (Merkmal 3.2.1), die bestimmten
Codegruppen zugewiesen sind (Merkmal 3.2.2). Die Codeworter des
empfangenen Signals sollen gemafld Merkmal 3.3.1 S-Hadamard-Sequenzen sein.
Die im Patentanspruch 3 verwendeten S-Hadamard-Sequenzen geniigen nur der
Definition des Absatzes [0046] der Streitpatentschrift. Auf Ausfihrungsformen mit
komponentenweiser  Verwirfelung mit einer Spezialsequenz ist der

Patentanspruch 3 nicht beschrankt.

Der Vorrichtungsanspruch 7 betrifft ein Digitalfunktbertragungssystem mit

wenigstens einem Sender und wenigstens einem Empfanger (Merkmale 7.1, 7.2).
Der Sender weist eine Einrichtung auf, die geeignet ist ein Synchronisationssignal
zu erzeugen, das vorzeichenbehaftete S-Hadamard-Sequenzen enthalt (Merkmal
7.311ei))- Ein Ausfuhrungbeispiel dazu ist unter ,Method 1“ in den Absatzen [0030]
bis [0032] des Streitpatents angegeben.

Die beanspruchte Einrichtung des Senders ist geeignet, die S-Hadamard-
Sequenzen nach der in Merkmal 7.3 angegebenen Rechenvorschrift zu erzeugen,
also Walsh-Hadamard Sequenzen positionsméaldig mit einer Spezialsequenz mit

komplexen Elementen konstanter Gréf3e zu verwirfeln (Merkmal 7.3, 1e). Geman
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Ausfuhrungsbeispiel kann dies auch die Einheitsgrof3e sei, vgl. Streitpatent,
Absatze [0048] bis [0050].

Gemald Merkmal 7.4 weist der Empfanger eine Einrichtung zur Synchronisierung
(Zeitortbestimmung) und zur Identifikation des Synchronisationsignals auf. Gemaf
Beschreibung kann ein Kanalschéatzer verwendet werden, vgl. Streitpatent, Absatz
[0033].

Der Verfahrensanpruch 17 betrifft ein Verfahren zum ldentifizieren der in einem

empfangenen Signal codierten Walsh-Hadamard-Sequenz (Merkmal 17 i.V.m
Merkmal 17.3.2). Gemald Patentanspruch 17 wird davon ausgegangen, dass die
zu identifizierende Walsh-Hadamard-Sequenz als Produkt mit einer
Spezialsequenz codiert ist (Merkmale 17.1i.V.m. 17.1.1 und 17.1.2).

Das beanspruchte Verfahren weist zwei Schritte auf (Merkmalsgruppe 17.3):

- Komponentenweises Multiplizieren des empfangenen Signals mit den
Komponenten der Spezialsequenz (Merkmal 17.3.1). Der Fachmann versteht
darunter auch ein Entwiarfeln.

- Das auf diese Weise erhaltene Produkt ist mit jeder von mehreren Walsh-
Hadamard-Sequenzen zu korrelieren (Merkmal 17.3.2).

Mit Patentanspruch 17 ist nicht beansprucht, welche Walsh-Hadamard-Sequenzen
fur die Korrelation herangezogen werden, sie missen nicht einmal aus dem ersten
Satz der Walsh-Hadamard-Sequenzen gemal Merkmal 17.2 sein. Damit ist —
soweit die zu identifizierende Walsh-Hadamard-Sequenz nicht zu der Vielzahl der
Walsh-Hadamard-Sequenzen gemald Merkmal 17.3.2 gehoért — auch das Ergebnis

Lnicht identifiziert* maglich.

Der Fachmann versteht, dass das beanspruchte Verfahren Korrelationswerte
liefert, die eine Zuordnung der gemald Merkmal 17.3.1 dekodierten Walsh-
Hadamard-Sequenz mit der jeweiligen Walsh-Hadamard-Sequenz aus der
Vielzahl der Walsh-Hadamard-Sequenzen geméafll Merkmal 17.3.2 gestattet.
Konkretere Verfahrensschritte sind nicht beansprucht.
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Soweit die Zeitortbestimmung (Synchronisation) bestimmt werden soll
(Merkmal 17.1), sind dazu keine Verfahrensschritte beansprucht. Soweit mit
Merkmal 17.2 die Mitgliedschaft in einem ersten Satz von Walsh-Hadamard-
Sequenzen beansprucht wird, wird dies erst durch das Verfahren des
Unteranspruchs 19 spezifiziert, bei dem auch ein zweiter Satz von Walsh-
Hadamard-Sequenzen verwendet wird (Merkmal 19.1.2).

Der Verfahrensanspruch 27 betrifft ein Verfahren zum Kommunizieren einer

Identitat einer Verwurfelungsgruppe. Es betrifft das senderseitige Bereitstellen der
S-Hadamard Sequenzen (Merkmal 27.4.1) und das Codieren der ldentitat der
Verwurfelungsgruppe im Signal (Merkmal 27.4.2). Die beanspruchten S-

Hadamard-Sequenzen sind anlaog zu denen im Patentanspruch 3 zu verstehen.

Der Vorrichtungsanspruch 29 betrifft einen aus den Generatoren 802, 804, 806

und 808 sowie aus einem Kombinierer 810 bestehenden Signalgenerator. Gemalf
Beschreibung (Streitpatent, Abs. [0073] bis [0074]) kénnen der Spezialsequenz-
Generator 802, der S-Hadamard-Generator 804, der Identitatsgenerator 808 und
der Selektor 806 jeweils durch einen Speicher oder durch einen gemeinsamen
Speicher (,a suitable memory" - singular) ausgebildet sein. Insofern umfasst der
beanspruchte Signalgenerator einen Speicher, der eine ausgewahlte S-
Hadamard-Sequenz enthalt, und einen Kombinierer, der diese mit einem Signal
kombiniert (Merkmal 29.5).

Der Patentanspruch 34 betrifft eine Vorrichtung bestehend aus einem

S-Hadamard-Codewort-Generator (Merkmal 34.5.1) und einem Dekorrelator
(Merkmal 34.5.2). Mit der gemald Patentanspruch 34 beanspruchten Vorrichtung
soll die Verwuirfelungscodegruppe (,determining a scrambling code group®) aus
einem empfangenen Signal bestimmt werden (Merkmal 34.1). Der Codewort-
Generator (,S-Hadamard code word generator?) ist funktional geeignet,
S-Hadamard-Codeworter zu erzeugen (Merkmal 34.5.1.1), die der Fachmann als
komponentenweise (,position-wise*) Multiplikation einer Hadamardmatrix mit einer

Spezialsequenz erkennt (Merkmal 34.5.1.2 i.V.m. Streitpatent, Absatze [0046] bis
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[0048]). Der Dekorrelator (,decorrelator”) ist geeignet, (zumindest) eine Korrelation
zu berechnen (,forms at least one correlation”), wobei es sich um die Korrelation
zwischen dem empfangenen Signal, das Verwurfungskodegruppen entsprechend
der in den Merkmalen 34.2 bis 34.4 beschriebenden Funktionalitat aufweisen soll,
und (zumindest) eine mit dem S-Hadamard-Codewort-Generator
(Merkmalsgruppe 34.5.1) erzeugten S-Hadamard-Codewort handeln soll (Merkmal
34.5.2.1). Der S-Hadamard-Codewort-Generator im Empfanger ist funktional
beschrieben. Er ist geeignet, S-Hadamard Codewdrter bereit zu stellen.
Insbesondere kann er ein Speicher sein, ist jedoch nicht darauf beschrankt. Uber
die Eignung des Dekorrelators zum Bestimmen der Verwulrfelunscodegruppen ist

nichts im Anspruch ausgesagt.

lI. Zur erteilten Fassung

1. In der erteilten Fassung sind ein Digitalfunksystem (Patentanspruch 7), ein
Signalgenator im Funksender (Patentanspruch 29) und eine Vorrichtung im
Empfanger (Patentanspruch 34) beansprucht, denen gemeinsam ist, dass sie zur
Synchronsation S-Hadamard-Sequenzen verwenden. In der erteilten Fassung sind
dazu entsprechende Verfahren beansprucht, die senderseitig die ldentitat einer
Verwurfelungscodegruppe kommunizieren (Patentanspruch 27), und
empfangerseitig die Synchronisation (Patentanspruch 17) sowie eine
Verwurfelungscodegruppe (Patentanspruch 3) bestimmen. Den Verfahren ist
gemeinsam, dass fir die Codierung S-Hadamard Sequenzen verwendet werden

sollen.

Dem Fachmann wird die Lehre vermittelt, far die Kodierung einer
Verwurfelungscodegruppe bzw. fur die Bestimmung eines Zeitorts bei
Synchronisation mit einer Sequenz S verwirfelte Walsh-Hadamard-Sequenzen zu
verwenden, die als S-Hadamard-Sequenzen bezeichnet werden. Die S-
Hadamard-Sequenzen kdnnen gute Korrelationseigenschaften haben, wobei diese

S-Hadamard-Sequenzen sorgfaltig auszuwahlen sind.
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Dem Fachmann war bekannt, dass Walsh-Hadamard-Sequenzen zum einen
schwankende Korrelationseigenschaften aufweisen und sich zum anderen mittels
Fast-Walsh-Transformation effektiv dekorrelieren lasen. Zum Fachwissen zahlte
auch, dass die Korrelationseigenschaften der Walsh-Hadamard-Sequenzen durch
Verwurfelung mit einer Sequenz verbessert werden kénnen (D4, dort als ,modified
Hadamard codewords*” bezeichnet; D11 (US 5 353 352 A), Sp. 10, 1. Absatz).

Die Druckschrift D1 dokumentiert die im UMTS Standardisierungsprozess
angewendete Synchronisation und Bestimmung der Codegruppe (D1, Kap. 6.3, S.
42 f. ,step 2%) im sekundaren Synchronisierungskanal. Gemafd Druckschrift D1
werden 32 Code-Gruppen mit jeweils 16 orthogonalen Goldcodes verwendet
(aufgelistet in D1, S. 15/16). Die Bestimmung der Codegruppe/Synchronisation
erfolgt durch Korrelation des empfangenen Signals mit den Codegruppen (D1, S.
43 oben). Die streitpatentgeméal3e Lehre |0st die Aufgabe, eine dem Gold-Code
alternative Kodierung vorzuschlagen, um die Synchronisation und Bestimmung
der Codegruppe zu vereinfachen. So betrifft die steitpatentgemalle Losung die der
technischen Anwendung vorgelagerte Fragestellung, welche Sequenzen fur die
Kodierung ausgewahlt werden sollen. Insbesondere werden auch nach der
streitpatentgeméflRen Lehre nicht alle S-Hadamard-Sequenzen verwendet,
sondern lediglich geeignete Sequenzen ausgewahlt. Der Fachmann hatte also
eine Auswahlentscheidung zu treffen. Mit dem Wissen um die Vorteile der
S-Hadamard-Sequenzen, wie der teils guten Korrelationseigenschaften und der
effektiven Verwendung von FWT (fast walsh transformation) bei der Dekorrelation,
lag es fur den Fachmann auf der Hand, verwitirfelte Walsh-Hadamard-Sequenzen

(= S-Hadamard-Sequenzen) zu verwenden.

2. Der Patentanspruch 3 in der erteilten Fassung ist fur nichtig zu erklaren, da der
mit den Klagen geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit
nach Art. 138 Abs. 1 a) EPU iV.m Art. 54 EPU gegeben ist, denn das
beanspruchte Verfahren ist nicht neu gegentber dem Stand der Technik gemaf
der Druckschrift D1.
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Die Druckschrift D1 (Tdoc SMG2 UMTS-L1 221/98) offenbart ein Verfahren zur
Bestimmung der Verwuirfelungscodegruppe mit den drei Verfahrensschritten

Korrelieren,

Kombinieren der Korrelation und Bestimmen der maximalen

Korrelation, wobei die Druckschrift D1 Goldcodes verwendet. Patentanspruch 3

weist jedoch keinen Verfahrenschritt auf, der fir S-Hadamard-Codeworter anders

ware als fur Gold-Codeworter. Im Einzelnen ist aus der Druckschrift D1 folgendes

bekannt:

3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3
3.3.1

Verfahren zum Bestimmen einer Verwirfelungscodegruppe fur ein
empfangenes Signal in einem Digitalkommunikationssystem (D1,
S. 43, Step 3: Scrambling-code identification);

in dem

Signale durch jeweilige Verwirfelungscodes verwirfelt sind (D1,
S. 43, Step 3: Scrambling-code identification);

wobei die Verwurfelungscodes jeweiligen Verwirfelungscodegruppen
zugewiesen sind (D1, S. 15, ,Each Secondary Synchronisation code
is chosen from a set of 17 different Orthogonal Gold codes of length
256. This sequence on the Secondary SCH indicates which of the 32
dfferent code groups (see Section 4.3.2.2) the base station downlink
scrambling code belongs. 32 sequences are used to encode the 32
different code groups each containing 16 scrambling codes);

wobei die Identitaten der Verwurfelungscodegruppen in den Signalen
durch jeweilige codewortmaliig zyklisch unterschiedliche Sequenzen
von Codewdrtern codiert sind (D1, S. 15, ,The 32 sequences are
constructed such that their cyclic-shifts are unique, i.e., a non-zero
cyclic shift less than 16 of any of the 32 sequences is not equivalent
to some cyclic shift of any other of the 32 sequences.”);

wobei das Verfahren die Schritte umfasst zum:

Korrelieren (D1, S. 43, oben: ,by correlating the received signal”) des
empfangenen Signals mit zyklischen Verschiebungen (liest der
Fachmann mit, da Sequenzen durch zyklisches Verschieben erzeugt
wurden) von jedem von einer Vielzahl von Sequenzen von
Codewdrtern, wobei die Codeworter S-Hadamard-Sequenzen sind
(D1, Goldcodes); Der in dieser Breite beanspruchte Verfahrensschritt
des Korrelierens unterscheidet sich in der Anwendung flr S-
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Hadamard Sequenzen nicht von der Anwendung fur Goldcodes; es
wird fur beide Sequenzdefinitionen das gleiche Verfahren ausgefihrt.

3.3.2 Kombinieren der Korrelationen fur jede von der Vielzahl von
Sequenzen von Codewdrtern Codewoértern (D1, S. 43,
oben:,summing the correlator outputs corresponding to each 16
length sequence®); und

3.3.3 Bestimmen einer maximalen kombinierten Korrelation, um die
Verwurfelungscodegruppe fur das empfangene Signal zu
identifizieren (D1, S. 42 letzte Zeile: ,and identify the code group®; S.
43, oben: ,by identifying the sequence/shift pair that gives the
maximum correlation value, the code group as well as the frame
synchronisation is determined.”).

Somit sind samtliche Merkmale des Gegenstandes des Patentanspruchs 3 aus
der D1 bekannt. Das Verfahren des Patentanspruchs 3 ist daher nicht neu

gegenuber dem Stand der Technik geman Druckschrift D1.

3. Der Patentanspruch 7 in der erteilten Fassung ist fur nichtig zu erklaren, da der
mit der Klage u. a. geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden
Patentfahigkeit nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a)
EPU i.V.m Art. 54 EPU gegeben ist, denn sein Gegenstand ist nicht neu
gegeniuber dem Stand der Technik gemal Druckschrift D2 (Aufsatz von Adachi &

Sawabhashi).

Der Aufsatz D2 zeigt ein Digitalfunkibertragungs-System (dort: ,mobile
communicationsystem*) mit Sender und Empfanger. Die dort erzeugten Codes
sind Walsh-Hadamard-Codes oder alternativ Gold-Codes (D2, S. 1309, li. Spalte).
Gemald Druckschrift D2 werden die Codes im Sender verwuirfelt und im
Empfanger entwdrfelt. Der Empfanger muss eine Einrichtung zur
Zeitortbestimmung und zur Sequenzidentitat aufweisen (vgl. D2, S. 1310, li. Sp.
Z. 15-17). Im Einzelnen ist aus dem Aufsatz D2 folgendes bekannt:

7.1 Digitalfunkibertragungs-System (D2, Zusammenfassung, Z. 1-4:
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W-CDMA betreffend ein ,mobile communication system®);

7.2 mit wenigstens einem Sender (D2, Fig. 8a ,Transmitter”) und

wenigstens einem Empfanger (D2, Fig. 8b ,Receiver®), umfassend:

7.3 eine Einrichtung in dem Sender zum Erzeugen eines
Synchronisationssignals (D2, Fig. 12 i.V. m. S. 1309, re. Sp. letzter
Abs: ,The structure of a spreading modulator is depicted in Fig. 12."),
das vorzeichenbehaftete Versionen von S-Hadamard-Sequenzen
enthalt, wobei die S-Hadamard-Sequenzen Mitgliedern eines ersten
Satzes von Walsh-Hadamard-Sequenzen entsprechen (Die rekursiv
erzeugten Codes sind Hadamard-Walsh codes, vgl. Fig. 9, S. 1309, li.
Sp.: ,The generated spreading codes are Hadamard-Walsh codes."),
die positionsmallig mit einer Spezialsequenz mit komplexen
Elementen konstanter Grol3e verwirfelt sind (D2, Fig. 11 i.V.m. S.
1309, re. Sp. letzter Satz — S. 1310, li. Sp. Z. 3: Die o0.g. Hadamard-
Walsh codes werden mit einem scramble code maskiert, d.h.

komponentenweise verwirfelt);

7.4 eine Einrichtung in dem Empfanger zum Schatzen einer
Zeitortsbestimmung und einer Sequenzidentitat (S. 1310, li. Sp. ,,The
2nd step identifies the scramble code group*) einer empfangenen
Version des Synchronisationssignals (D2, Fig. 11, rechter Teil ,cell

search®).

Somit sind samtliche Merkmale des Gegenstandes des Patentanspruchs 7 aus
der Druckschrift D2 bekannt. Das System des Patentanspruchs 7 ist nicht neu
gegeniber dem Stand der Technik gemald Druckschrift D2.

4. Der Patentanspruch 17 in der erteilten Fassung ist fur nichtig zu erklaren, da
der mit der Klage u. a. geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden
Patentfahigkeit nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a)
EPU i.V.m Art. 54 EPU gegeben ist, denn das Verfahren des Patentanspruchs 17
ist nicht neu gegentber dem Stand der Technik nach der Druckschrift D8 (WO 96 /
05668 Al).
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Die Druckschrift D8 lehrt ein Verfahren zum Bestimmen der Zeitortbestimmmung.
An mehreren Stellen dieser Druckschrift (D8, S. 2, S. 3, S. 6) liest der Fachmann
mit, dass synchronisiert werden muss. Die beanspruchten Verfahrensschritte
17.3.1 und 17.3.2 entnimmt der Fachmann aus der Druckschrift D8, Seite 15, ab
Zeile 10, wobei die ,scrambled mask® der im beanspruchten Verfahren
verwendeten Spezialsequenz entspricht. Explizit verwendet das Verfahren gemali
Druckschrift D8 verwirfelte Walsh-Hadamard-Sequenzen (D8, S. 20, Z. 9 -11). Im
Einzelnen ist aus dem Aufsatz D8 folgendes bekannt:

17 Verfahren zum

17.1  Bestimmen einer Zeitortsbestimmung (vgl. D8, an mehreren
Stellen, S.2, S.3, S. 6 liest der Fachmann mit, dass das
empfangene Signal synchronisiert werden muss) eines
empfangenen Signals und einer Walsh-Hadamard-Sequenz
Identifizieren, die als eine S-Hadamard-Sequenz codiert ist (vgl. D8,
S.8), die in dem empfangenen Signal enthalten ist, wobei die
S-Hadamard-Sequenz

17.1.1 ein Produkt der Walsh-Hadamard-Sequenz (D8, S. 20, Walsh-
Hadamard-Sequenzen werden mit einer ,common base sequence*
multipliziert) und

17.1.2 einer Spezialsequenz mit komplexen Elementen einer konstanten
GroRe ist (D8, S. 15, Z. 10 ff: ,scrambled mask*), und

17.2  die Walsh-Hadamard-Sequenz ein Mitglied eines ersten Satzes von
Walsh-Hadamard-Sequenzen ist (D8, S. 20, Walsh-Hadamard-
Sequenzen werden mit einer ,common base sequence*
multipliziert);

17.3  mit den Schritten zum:

17.3.1 Bilden eines positionsmafigen Produktes des empfangenen Signals

und der Spezialsequenz (Dies entspricht einem Entwirfeln; vgl. D8,
S. 15, Z. 10 ff.); und
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17.3.2 Korrelieren des Produktes mit jeder von einer Vielzahl von Walsh-
Hadamard-Sequenzen zum ldentifizieren der in dem empfangenen
Signal codierten Walsh-Hadamard-Sequenz (D8, S. 15, Z. 15-17
i.V.m. S.16, Z. 8-9: ,(...) receive despreader 40, which correlates it
to one or more of the orthogonal codewords, or spreading
sequences, (...)" bzw. ,In other respects, the system illustrated in
Fig. 1A operates just as the system illustrated in Fig. 1.%).

Somit sind samtliche Merkmale des Gegenstandes des Patentanspruchs 17 aus
der Druckschrift D8 bekannt.

5. Der Patentanspruch 27 in der erteilten Fassung ist fur nichtig zu erklaren, da
der mit der Klage u. a. geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden
Patentfahigkeit nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a)
EPU i.V.m Art. 56 EPU gegeben ist, denn sein Gegenstand beruht nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Druckschrift D7/NK15 (,Submission of Proposed Radio Transmission
Technologies”) zeigt ein Verfahren zum Kommunizieren der Identitat einer
Verwurfelungscodegruppe (D7/NK15 S. 47) mit den Verfahrensschritten des
Bereitstellens von Codewdrtern und des Codierens der Identitat als
codewortmafig zyklisch unterschiedliche Sequenz. Das Verfahren dieser
Druckschrift vewendet keine S-Hadamard-Codewdrter, sondern Gold-Codeworter
(D7/NK15, S. 29). Im Einzelnen ist aus der Druckschrift D7/NK15 folgendes

bekannt:

27 Verfahren zum

27.1 Kommunizieren einer Identitat einer Verwirfelungscodegruppe fur
ein Ubertragenes Signal in einem Digitalkommunikationssystem
(D7/NK15, S. 47: ,During the second step of the initial cell search
procedure, the mobile station uses the secondary SCH to find
frame synchronisation and identify the code group of the base
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station found in the first step.”); in dem

27.2 Signale durch jeweilige Verwitrfelungscodes verwirfelt sind
(D7/NK15, S. 29, oben: , This sequence on the Secondary SCH
indicates which of the 32 different code groups ...the base station
downlink crambling code belongs. 32 sequences are used to
encode the 32 different code groups each containing 16 scrambling

codes.”); und

27.3 die Verwiurfelungscodes jeweiligen Verwurfelungscodegruppen
zugewiesen sind (D7/NK15, ebenda),

27.4 mit den Schritten zum:

27.4.1 Bereitstellen einer Vielzahl von S-Hadamard-Codewdortern
(D7/NK15: S. 29, ,17 Orthogonal Goldcodes*); und

27.4.2 Codieren der Identitat der Verwirfelungscodegruppe in dem
Ubertragenen Signal als eine codewortmalflig zylisch
unterschiedliche Sequenz der S-Hadamard-Codewdrter (D7/NK15,
S. 29:,32 sequences are used to encode the 32 different code
groups each containing 16 scrambling codes. The 32 sequences
are constructed such that their cyclic-shifts are unique, i.e., a non-
zero cyclic shift less than 16 of any of the 32 sequences is not

equivalent to some cyclic shift of any other of the 32 sequences.”).

Soweit dem Fachmann das Codieren der Identitdten von Verwuirfelungsgruppen
mittel Codewortern bekannt war (vgl. D7/NK15, Abschnitt 5.1.2.3.2.3,, S. 28 ff),
hatte er die der technischen Anwendung vorgelagerte Auswahl zu treffen, welche
orthogonalen Codewdrter geeignet einsetzbar sind (s.o, Ziff. 11.1). Neben
Goldcodes waren ihm auch die Eigenschaften von S-Hadamard Sequenzen
bewusst (s.o. Ziff. 11.1; vgl. in Druckschrift D4 dokumentiertes Fachwissen, dort als
.,modified-Hadamard-codewords* bezeichnet). S-Hadamard-Codewoérter zu
verwenden, war ihm also aus seinem Fachwissen nahegelegt. Eine erfinderische

Tatigkeit kann damit nicht begriindet werden.
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6. Der Patentanspruch 29 in der erteilten Fassung ist flr nichtig zu erklaren, da
der mit der Klage u. a. geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden
Patentfahigkeit nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a)
EPU iV.m Art. 54 EPU gegeben ist, denn ein Signalgenerator geman
Patentanspruch 29 ist aus der Druckschrift D7/NK15 bekannt.

Soweit der Signalgenerator gemafR Patentanspruch 29 unter Bertcksichtigung der
Beschreibung nur als Speicher mit Kombinierer ausgefihrt sein kann (s.o.
Auslegung zu Patentanspruch 29), entnimmt der Fachmann diesen Gegenstand
aus der Druckschrift D7/NK15, Figur 23, Seite 30. Soweit dort (D7/NK15, S. 29
.V.m. Fig. 23 auf S. 30) sechzehn Gruppen von orthogonalen Goldcodes
bereitgestellt werden, wird der Fachman zwangslaufig davon ausgehen, dass
diese in einem Generator erzeugt oder zumindest in einem Speicher vorliegen
missen. Dass der Generator bzw. Speicher gemall Merkmal 29.2 S-Hadamard
Sequenzen erzeugt bzw. speichert, unterscheidet ihn nicht von dem
Generator/Speicher der Druckschrift D7/NK15, der Goldcodes speichert, zumal
kein gegenstandliches technisches Merkmal beansprucht ist, das den

Generator/Speicher von dem der Druckschrift D7/NK15 abgrenzen kdnnte.

7. Der Patentanspruch 34 in der erteilten Fassung ist flr nichtig zu erklaren, da
der mit der Klage u. a. geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden
Patentfahigkeit nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 a) EPU
i.V.m Art. 56 EPU gegeben ist, denn sein Gegenstand ist dem Fachmann aus der

Druckchrift D8 nahegelegt.

Die Druckschrift D8 (WO 96 / 05668 Al) betrifft Mobilfunksysteme mit CDMA-
Verfahren (vgl. D8, S. 1, Z. 4-8). Gemal3 Druckschrift D8 werden sowohl Sender
(D8, Anspriuche 1 ff.) und Empfanger (D8, Anspriiche 19 ff.) als auch Verfahren
betreffend das Senden (D8, Anspriche 26 ff.) bzw. das Empfangen (D8,
Anspriche 44 ff.) von gespreizten und verwirfelten Sequenzen offenbart. Die

Kategorien der Druckschrift D8 verwenden Walsh-Hadamard-Sequenzen (vgl. D8,
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S. 8, Z. 26 f.) fur den Spreizcode. Gemal3 dieser Druckschrift werden die Walsh-
Hadamard-Sequenzen mit einer ,scambled mask® verwirfelt und empfangsseitig
entwirfelt, wobei eine ,scambled mask® eine Spezialsequenz im Sinne des
Streitpatents ist. Die Druckschrift D8 nimmt Bezug auf die Druckschrift D8a. Seite
20 der Druckschrift D8 beschreibt mit Bezug auf Druckschrift D8a explizit, dass ein
Satz orthogonaler Sequenzen erzeugt werden kann, indem jede Walsh-
Hadamard-Sequenz mit einer bestimmten (,common base sequence®) verwurfelt
wird (vgl. D8, S. 20, Z. 9ff: ,The described scramble masks can also be used
directly with a set of orthogonal sequences formed by scrambling each codeword
of the Walsh-Hadamard set with a common base sequence.”).

Im Einzelnen ist aus der Druckschrift D8 folgendes bekannt:

34 Vorrichtung (D8, Fig. 1A i.V.m. S. 16)

34.1 zur Verwendung beim Bestimmen einer
Verwurfelungscodegruppe fir ein empfangenes Signal in einem

Digitalkommunikationssystem,

34.2 in dem Signale durch jeweilige Verwurfelungscodes verwurfelt
sind,
34.3 wobei die Verwirfelungscodes jeweiligen

Verwurfelungscodegruppen zugewiesen sind,

34.4 wobei die Identitaten der Verwirfelungscodegruppen in den

Signalen durch jeweilige Codeworter codiert sind

34.5. wobei die Vorrichtung umfasst (D8, Fig. 1A, Empfangspfad):
3451 einen S-Hadamard-Codewort-Generator (D8, Fig.1A, Bz. 43,

D8, S.16, Z. 3-9; Der ,receive scrambled codeword generator
43" entspricht dem S-Hadamard-Codewort-Generator, da S-
Hadamard-Codewdrter per definitionem (vgl. Streitpatentschrift,
Abs. [0046]; s.o Ziff. .4.) lediglich Walsh-Hadamard-Sequenzen

sind, die auch gemal D8, S. 20 verwendet werden);
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34.5.1.1 der wenigstens ein S-Hadamard-Codewort auf der Grundlage
einer Spezialsequenz produziert (D8, S.16, Z. 3 ff: der ,receive
scrambled codeword generator 43 erzeugt verwirfelte

Codewdrter);

34.5.1.2 wobei S-Hadamard-Codeworter jeweiligen Mitgliedern eines
Satzes von Walsh-Hadamard-Sequenzen entsprechen, die
positionsmafig mit der Spezialsequenz verwirfelt sind
(Funktional verwirfelt der Generator 43 die erzeugten
Sequenzen mit der Verwurfelungssequenz, vgl. D8, S. 16; Die
Sequenzen kdonnen Walsh-Hadamard-Sequenzen sein, vgl. D8,
S.20, Z. 5-11);

34.5.2 einen Dekorrelator (D8, Fig. 1A, Bz. 40 ,despreader®);

34.5.2.1 wobei der Dekorrelator wenigstens eine Korrelation des
empfangenen Signals mit wenigstens einem durch den S-
Hadamard-Codewort-Generator erzeugten S-Hadamard-
Codewort bildet (D8, S. 15, Z. 15- 17 i.V.m. S.16, Z. 8-9: ,(...)
receive despreader 40, which correlates it to one or more of the
orthogonal codewords, or spreading sequences, (...)" bzw. ,In
other respects, the system illustrated in Fig. 1A operates just as
the system illustrated in Fig. 1.).

Die gemal Patentanspruch 34 beanspruchte Vorrichtung unterscheidet sich von
der Empfangsvorrichtung aus der Druckschrift D8 (vgl. D8, Fig. 1A i.V.m. S. 16)
nur funktional dadurch, dass die beanspruchte Vorrichtung zum Bestimmen einer
Verwurfelungscodegruppe verwendet werden soll (Merkmale M34.1 bis 34.4).
Insofern  gilt der Patentanspruch 34 als neu. Ein spezifisches
Vorrichtungsmerkmal, das die anspruchsgemaéfe Vorrichtung von der aus dem
Stand der Technik gemaf3 der Druckschrift D8 bekannten Vorrichtung
unterscheidet, ist nicht beansprucht. Beide Vorrichtungen (die beanspruchte und
die aus dem Stand der Technik) sind gleichermal3en fir die anspruchsgemalie
Verwendung geeignet. Die Vorrichtung gemaf3 Druckschrift D8 wird zum Erkennen

von Informationssysmbolen aus einem Signal, das Uberlappungen von
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gespreizten, verwirfelten Symbolen enthalt, verwendet (vgl. D8, Anspruch 44).
Dem Fachmann war nahegelegt, diese Vorrichtung auch zum Erkennen von
Codewortern im Sinne des Merkmals 34.4 einzusetzen, die mit der Identitat der
Verwurfelungscodegruppen und so auch mit der Verwirfelungscodegruppe
korrespondieren. Eine erfinderische Tatigkeit wird dadurch nicht begrtindet, denn
Codeworter fur die Identitdt von Gruppen einzusetzen, ist Grundwissen des

Fachmanns.

8. Zu den erteilten Unteransprichen, soweit sie angegriffen sind:

Dass im Rahmen des Angriffs durch die Klagerinnen in den auf die angegriffenen
nebengeordneten Patentanspriiche riickbezogenen Unteranspriichen 4 bis 6, 8
bis 14, 18 und 19, 28 sowie 30 bis 33 und 35 bis 37 eigenstandig erfinderische
Gegenstande enthalten seien, hat die Beklagte weder geltend gemacht, noch ist
dies fur den Senat ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen ihrer
Hilfsantrage versucht, zur Patentfahigkeit der dort beanspruchten Gegenstande zu
gelangen. Lediglich an letzter Stelle in der Reihenfolge der Hilfsantrage, hat die
Beklagte mit Hilfsantrag 11 auch kennzeichende Merkmale einzelner

Unteranspriiche selbstandig verteidigt (s.u.).

9. Im Rahmen der erteilten Fassung kénnen die von der Klagerin zu 1 mit
Schriftsatz vom 29. Marz 2018 geltend gemachten weiteren Nichtigkeitsgriinde

(vgl. oben Seite 5) bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

[ll. Zu den Hilfsantragen

Keiner der Hilfsantrage ist zur Selbstbeschrankung des erteilten Patents geeignet.

Die Hilfsantrage 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 11 sind nicht zulassig und dem jeweiligen
Gegenstand der Hilfsantrage 1 und 3 fehlt jeweils die Patentfahigkeit.
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1. Zum Hilfsantrag 1, Uberreicht in der mindlichen Verhandlung vom 20. Juni 2018

Der Hilfsantrag 1 ist zur Selbstbeschrankung nicht geeignet, weil zumindest der
Patentanspruch 3 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Der Patentanspruch 3 gemald dem in der mundlichen Verhandlung Uberreichten
Hilfsantrag 1 lautet mit eingeflgter Gliederung (Hinzufigungen gegentber dem
Patentanspruch 3 der erteilten Fassung sind unterstrichen und Streichungen
entsprechend durchgestrichen):

3.1 A method of determining a scrambling code group for a received
signal in a digital communication system,

3.2 in which

3.21 signals are scrambled by respective scrambling codes,

3.2.2 the scrambling codes are assigned to respective scrambling code
groups,

3.2.3" identities of the scrambling code groups are encoded in the

signals by respective code-word-wise cyclically distinct
sequences of S-Hadamard code words,

3.2.4"  wherein the digital communication system has a base station and
a mobile station,

3.3 the method comprising the steps of:

3.3.0"  the mobile station
- receiving the signal,

3.3.0.3™  wherein an identity of a scrambling code group of the base
station specific scrambling code is encoded in the signal as

one of a plurality of code-word-wise cyclically distinct
sequences of S-Hadamard code words,

3.3.0.4™  wherein each of the S-Hadamard code words is a S-
Hadamard sequence selected from a set of orthogonal S-
Hadamard sequences,
each member of the set of orthogonal S-Hadamard
sequences corresponding to a member of a set of orthogonal
Walsh-Hadamard sequences which is position-wise




-42 -

scrambled with a special sequence,
wherein the set of orthogonal Walsh-Hadamard sequences is
given by rows of a Walsh-Hadamard matrix;

3.3.1" - correlating (604) the received signal to cyclic shifts of each of a
the plurality of code-word-wise cyclically distinct sequences of
S-Hadamard code words;-wherein-the-code-weords-are-S-
Hadamard-sequences;

3.3.2" - combining (606) the correlations for each of the plurality of
code-word-wise cyclically distinct sequences of S-Hadamard
code words; and

3.3.3 - determining (608) a maximal combined correlation to identify the
scrambling code group for the received signal.

Der Patentanspruch 3 gemald Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem
Patentanspruch 3 in der erteilten Fassung dadurch, dass mit Merkmal 3.2.3™ die
Codeworter als S-Hadamard Codeworter spezifiziert werden, was gemal
Definition im Absatz [0046] des Streitpatents bedeutet, dass die Codewdrter auf
Walsh-Hadamard-Sequenzen basieren, jedoch bessere
Autokorrelationseingenschaften als diese aufweisen sollen.

GemaR Merkmal 3.2.4™ soll das Kommunikationssystem, in dem das
beanspruchte Verfahren verwendet wird, aus einer Basisstation und einem
mobilen Endgerat ( ,mobile station“) bestehen.

GemaR Merkmal 3.3.0™ sollen die Verfahrensschritte auf dem mobilen Endgerét
ablaufen. Die Verfahrensschritte sind gemaR Merkmal 3.3.0™, das Empfangen
des Signals ( ,receiving the signal“), welches durch die Merkmale 3.3.0.3"* und
3.3.0.4™ sperzifiziert wird, und zunachst das Korrelieren, indem das empfangene
Signal mit codewortméafiig zyklisch unterschiedlichen S-Hadamard Sequenzen
korreliert wird. SchlieBlich werden die Korrelationen kombiniert (Merkmal 3.3.2")
und die maximale Korrelation bestimmt (Merkmal 3.3.3™%).

Die Merkmale 3.3.0.3™ und 3.3.0.4"! sollen zwar das Empfangen in dem mobilen
Endgerat betreffen, bezeichnen letztlich jedoch nur das Signal wie es von der
Basisstation gesendet wird.
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Zu den gegenuber der erteilten Fassung nicht gednderten Merkmalen sowie bzgl.
der Fundstellen in der Druckschrift D1, wird auf die Ausfihrungen zum
Patentanspruch 3 der erteilten Fassung verwiesen (s.o. Ziff. 1l. 2). Die geanderten
Merkmale 3.2.4"* und 3.3.0™ sind auch aus der Druckschrift D1 explizit bekannt.
Gemal3 dieser Druckschrift erfolgen die Verfahrensschritte auch im mobilen
Endgerat (,mobile station®, wvgl. D1, S. 43, 2. Absatz) und das
Kommunikationsystem weist auch eine Basisstation auf (,base station®, vgl. D1,
z.B. S. 15, 2. und 3. Absatz sowie S. 28). Auch das dortige Verfahren verwendet
fur die Korrelation bzw. zum Finden der maximalen Korrelation zyklisches
Vertauschen (vgl. D1, S. 43, 1. Abs. letzter und vorletzter Satz).

Somit unterscheidet sich das Verfahren des Patentanspruchs 3 gemaf Hilfsantrag
1 nur dadurch von dem aus der Druckschrift D1 bekannten Verfahren, dass
S-Hadamard Sequenzen statt Goldcodes verwendet werden.

Dem Fachmann war jedoch bekannt, dass Walsh-Hadamard-Sequenzen zum
einen schwankende Korrelationseigenschaften aufweisen und sich zum anderen
mittels Fast-Walsh-Transformation effektiv dekorrelieren lasen. Zum Fachwissen
zahlte auch, dass die Korrelationseigenschaften der Walsh-Hadamard-Sequenzen
durch Verwulrfelung mit einer Sequenz verbessert werden kénnen (D4, dort als
»,modified Hadamard codewords" bezeichnet; D11, Sp. 10, 1. Absatz).

Das Finden von geeigneten Sequenzen fur die Framesynchronisation in einem
Mobilfunksystem ist jedoch keine technische Leistung, sondern es handelt sich
dabei um der technischen Anwendung vorgelagerte mathematische
Uberlegungen. Die Sequenzen missen dazu Anforderungen an die Orthogonalitat
und Autokorrelationseigenschaften erfillen (vgl. auch Streitpatent, Abs. [0046]).
Dabei handelt es sich um mathematische Eigenschaften, die fir die technische
Anwendung in digitalen Funksystemen genutzt werden. Dies betrifft Goldcode und

S-Hadamard Sequenzen, sofern sie sorgfaltig ausgewahlt werden, gleichermal3en.

Das Finden und das Auswahlen von derartigen Sequenzen kann vor dem
Hintergrund der obigen Ausfiihrungen eine erfinderische Tatigkeit im Sinne des
EPU nicht stiitzen, da sie keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik

leistet, sondern der technischen Problemlésung nur vorgelagert ist bzw. von
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nichttechnischen Uberlegungen zum Auffinden von orthogonalen Sequenzen mit
guten Autokorrelationseigenschaften gekennzeichnet ist (vgl. BGH Beschluss vom
24.05.2004, GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 — elektronischer Zahlungsverkehr;
BGH Urteil vom 24.02.2011 - X ZR 121/09 - Webseitenanzeige).

2. Zum Hilfsantrag 3, Uberreicht in der mundlichen Verhandlung vom 20. Juni 2018

Der Hilfsantrag 3 ist zur Selbstbeschrankung nicht geeignet, weil zumindest der

Patentanspruch 3 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Der Patentanspruch 3 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch
3 gemaR Hilfsantrag 1, dadurch dass das Merkmal 3.3.0.4"! durch das folgende

Merkmal ersetzt wurde:

3.3.0.4™  wherein each of the S-Hadamard code words is selected

from a set of N orthogonal S-Hadamard sequences of length

M, the N orthogonal S-Hadamard sequences given by
[SoPisaxo Sihisex 1r oo Sr-tPizex o] fori=o, 1, .., N-1

wherein [hi +k 0,NirL+k 1, -+, NirLskm-1] 1S the (IFL+K)-th row of a

Sylvester-type Hadamard matrix of order M,

wherein [So, Sy, ..., Sw1] is a special sequence,

wherein M and N are integer powers of two,N is smaller than

M, and L equals M/N,

wherein k is a constant integer value selected from the

range [0, L-1];

Zu den unveranderten Merkmalen gelten die Ausflihrungen zum Patentanspruch 3
des Hilfsantrags 1. Das Merkmal 3.3.0.4™ betrifit das Auswahlen von
orthogonalen Sequenzen, die den Anforderungen an eine gute Autokorrelation
genugen sollen. Hierbei handelt es sich um eine der technischen Anwendung
vorgelagerte mathematische Uberlegung, die die erfinderische Tatigkeit nicht

begrinden kann.
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3. Zum Hilfsantrag 2 vom 22.05.2018

Der Hilfsantrag 2 ist zur Selbstbeschrankung nicht geeignet, weil zumindest der

Patentanspruch 3 nicht zulassig ist.

Der Patentanspruch 3 gemaR Hilfsantrag 2 lautet mit eingefugter Gliederung
(Hinzuflgungen gegentber dem Patentanspruch 3 der erteilten Fassung sind

unterstrichen und Streichungen entsprechend durchgestrichen):

3.1 A method of determining a scrambling code group for a received
base station signal in a digital communication system,

3.2 in which
3.2.1"%  pase station signals are scrambled by respective scrambling
codes,

3.2.2 the scrambling codes are assigned to respective scrambling code
groups,

3.2.3"? identities of the scrambling code groups are encoded in the base
station signals by respective code-word-wise cyclically distinct
sequences of S-Hadamard code words,

3.2.4"  wherein the digital communication system has at least one base
station and at least one mobile station,

3.3 the method comprising the steps of:

3.3.0™" the at least one mobile station
- receiving the base station signal,

3.3.0.1 which is transmitted by the at least one base station and

3.3.0.2 which includes a first signal part that is scrambled with a base
station specific scrambling code and a second signal part that
is not scrambled with the base station specific scrambling
code,

3.3.0.3™  wherein an identity of a scrambling code group of the base
station specific scrambling code is encoded in the second
signal part as one of a plurality of code-word-wise cyclically
distinct sequences of S-Hadamard code words,

3.3.0.4"Y  wherein each of the S-Hadamard code words is a S-
Hadamard sequence selected from a set of orthogonal S-
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Hadamard sequences,

each member of the set of orthogonal S-Hadamard
sequences corresponding to a member of a set of orthogonal
Walsh-Hadamard sequences which is position-wise
scrambled with a special sequence,

wherein the set of orthogonal Walsh-Hadamard sequences is
given by rows of a Walsh-Hadamard matrix;

3.3.0.5"2  wherein the Walsh-Hadamard matrix is of order M and the
special sequence is a fixed length-M special sequence;

3.3.1" - correlating (604) the received base station signal to cyclic shifts
of each of a the plurality of code-word-wise cyclically distinct
sequences of S-Hadamard code words-wherein-the-code-words-
are S-Hadamard sequences;

3.3.2" - combining (606) the correlations for each of the plurality of
code-word-wise cyclically distinct sequences of S-Hadamard
code words; and

3.3.3" - determining (608) a maximal combined correlation to identify the
scrambling code group for the received base station signal.

Der Patentanspruch 3 gemalR Hilfsantrag 2 ist unzuléassig, da er ein unklares
Merkmal (vgl. Art. 84, EPU), namlich das Merkmal 3.3.0.1"? aufweist. Dieses
Merkmal fordert, dass das Basisstationssignal von mindestens einer, also auch
von mehreren Basisstationen gesendet wird (,which is transmitted by the at least
one base station and®). Dies widerspricht dem Fachwissen, denn verschiedene

Basisstationen senden in diesem technischen Kontext auch verschiedene Signale.

Der Patentanspruch 3 ist auch unzulassig, weil sein Gegenstand Uber den Inhalt
der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht, denn die
beanspruchte Kombination der Merkmale 3.2.1" und 3.3.1" ist in den
Ursprungsunterlagen nicht offenbart. Das Merkmal 3.2.1™ spezifiziert, dass das
Basisstationssignal verwdrfelt sein soll. Das ist zu weit verallgemeinert, denn ein
teilweises Verwidrfeln, wie es die Beklagte im Schriftsatz vom 8. Juni 2018, S. 8,
zu Rdn 67, als vom Fachmann erkennbar beschreibt, kann darunter nicht zu

verstehen sein. Ein vollstandiges Verwirfeln und somit ein Korrelieren des ganzen
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1H2

Basisstationssignals (gemafRl Merkmal 3.3.17°) mit allen Teilen ist so aber nicht

offenbart.

4. Zu den Hilfsantragen 4, 5, 6, 7 und 10 vom 08.06.2018
Die Hilfsantrage 4, 5, 6, 7 und 10 sind zur Selbstbeschrankung nicht geeignet, weil

zumindest der jeweilige Patentanspruch 3 nicht zulassig ist.

Der Patentanspruch 3 in der jeweiligen Fassung der Hilfsantrage 4, 5, 6, 7 und 10
weist auch die Merkmale 3.3.0.1"%, 3.2.1" und 3.3.1" auf, wie sie auch der
Patentanspruch 3 gemaf Hilfsantrag 2 aufweist. Aus den gleichen Griinden ist der
Patentanspruch 3 in jedem der Hilfsantrage 4, 5, 6, 7 und 10 unklar und

unzulassig erweitert.

5. Zu Hilfsantrag 8 vom 22.05.2018

Der Patentanspruch 8 in der Fassung des Hilfsantrags 8 lautet:

178. A method of determining a time location of a received signal and identifying a Walsh-Hadamard
sequence encoded as a S-Hadamard sequence included in the received signal, wherein the S-
Hadamard sequence is a product of the Walsh-Hadamard sequence and a special sequence having
complex elements of constant magnitude and the Walsh-Hadamard sequence is a member of a first
set of Walsh-Hadamard sequences,

comprising the steps of:
forming a position-wise product of the received signal and the special sequence; and

correlating the product with each of a plurality of Walsh-Hadamard sequences for identifying the
Walsh-Hadamard sequence encoded in the received signal;,

Sl heeaseed el
wherein the position-wise product is correlated either by

forming consecutive partial decorrelations of the position-wise product with a subsequence
of a member of the first set of Walsh-Hadamard sequences and correlating the consecutive partial
decorrelations to members of a second set of Walsh-Hadamard sequences, and the members of the
second set have lengths less than lengths of the members of the first set;-
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21 Fhe-method-ofclaim1t
wherein-the-pesition-wise-preductisecorrelated-or by

forming consecutive partial decorrelations of the position-wise product with a plurality of
short sequences and correlating the consecutive partial decorrelations with members of a second set
of Walsh-Hadamard sequences, and the short sequences and the members of the second set have
lengths less than lengths of the members of the first set, and the short sequences correspond to
position-wise multiplication of the special sequence and a subsequence of a member of the first set.
Mit Hilfsantrag 8 verteidigt die Beklagte das Streitpatent explizit mit einem nicht
angegriffenen Patentanspruch (vgl. Protokoll zur mindlichen Verhandlung vom

20.06.2018, S.5):

Die Vertreter der Beklagten erklaren, bei allen Hilfsantragen - mit Ausnahme von Hilfsantrag 8
bezuglich der dort gegebenen Kombinationen der Patentanspriche 19 und 21 - die nicht

angegriffenen Anspriiche nicht zum Gegenstand des Antrags zu machen.

Der Patentanspruch 8 in der Fassung des Hilfsantrags 8 entspricht in der ersten
Odervariante (,either®) dem Patentanspruch 19 der erteilten Fassung und in der
zweiten Odervariante (,0r*) dem Patentanspruch 21 der erteilten Fassung. Der
Patentanspruch 21 ist nicht angegriffen. Der Hilfsantrag 8 ist daher unzulassig
(vgl. BGH Urteil vom 01.03.2017 — X ZR 10/15 — Ankopplungssystem).

6. Die nebengeordneten Patentanspriche in den Fassungen der Hilfsantrage 1 bis
10 bedurfen keiner weiteren, isolierten Prufung, weil die Beklagte sowohl
schriftsatzlich als auch in der mindlichen Verhandlung zu erkennen gegeben hat,
dass sie die Fassung nach den Hilfsantragen als geschlossenen Anspruchssatz
versteht und das Streitpatent mit unterschiedlichen Versionen von Hilfsantragen in
angegebener Reihenfolge verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016 - X
ZR 64/14; GRUR 2017, 57 - Datengenerator). Soweit mit den jeweils
nebengeordneten Patentansprichen samtlicher Hilfsantrdge zwar unterschiedliche
Vorrichtungen (Digitalfunksystem, Funksender, Empfanger) sowie dazu
korrespondierende senderseitige und empfangerseitige Verfahren beansprucht
sind, betrifft die gemeinsame L6sung die Verwendung von S-Hadamard

Sequenzen.
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7. Zu Hilfsantrag 11 vom 08.06.2018 in der am 20. Juni 2018 beantragten

Fassung

Keiner der mit Hilfsantrag 11 verteidigten Patentanspriche ist zur
Selbstbeschréankung geeignet, da in einigen Merkmalen jeweils Verfahrensschritte

beansprucht werden, die fir den Fachmann nicht ausfiihrbar offenbart sind.

7.1 Mit dem Hilfsantrag 11 beantragt die Beklagte einen Anspruchssatz bestehend
aus den Patentansprichen 3 bis 7 gemal} Hilfsantrag 8 vom 22. Mai 2018, dem
Patentanspruch 8 gemaR Hilfsantrag 11 vom 8. Juni 2018, sowie sich daran
anschlieende Patentanspriche 11 bis 13 gemaf Hilfsantag 8 vom 22. Mai 2018.
Der als Anspruch 9 nummerierte Patentanspruch 9 gemaf Hilfsantrag 11 vom 8.
Juni 2018 ist nicht mehr Gegenstand des Antrags der Beklagten, da er identisch
zum nicht angegriffenen, erteilten Patentanspruch 21 ist (vgl. Sitzungsprotokoll, S.
5). Der Senat legt aus, dass mit dem Wortlaut ,Alle anderen Anspriche wie in
Hilfsantrag 8 mit entsprechend angepasster Nummerierung®, neben den
Patentanspriichen 1 bis 7 so auch die Patentanspriche 9 bis 13 gemal
Hilfsantrag 8 vom 22. Mai 2018 Gegenstand des Hilfsantrags 11 vom 8. Juni 2018
sind. Da die Patentanspriiche 9 und 10 (gemal3 Hilfsantrag 8 und folglich auch
gemall Hilfsantrag 11 vom 8. Juni 2018) den nicht angegriffenen
Patentanspriichen 25 und 26 der erteilten Fassung entsprechen, sind sie nicht
mehr Gegenstand des Hilfsantrags 11 in der am 20. Juni 2018 beantragten
Fassung (vgl. Sitzungsprotokoll, S. 5). Gleiches gilt fur die Patentanspriche 1 und
2.

Soweit die Beklagte gemaR Hilfsantrag 11 erteilte Unteranspriiche teilweise
selbstandig verteidigt und dazu auch in der mundlichen Verhandlung vorgetragen
hat, ist davon auszugehen, dass die Beklagte den Hilfsantrag 11 auch teilweise

verfolgen wollte.
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7.2 Der Patentanspruch 3 gemalf3 Hilfsantrag 11 ist zur Selbstbeschrankung nicht

geeignet, da er fir den Fachmann nicht ausfihrbar offenbart ist.

Der Patentanspruch 3 gemalf Hilfsantrag 11 unterscheidet sich vom dem erteilten
Patentanspruch 3 dadurch, dass das Merkmal 3.3.1 durch folgende Merkmale

ersetzt wurde:

3.3.0™  wherein each of the code words is a S-Hadamard sequence

selected from a set of S-Hadamard sequences,

3.3.0.1™ each member of the set of S-Hadamard sequences corresponding

to a member of a first set of Walsh-Hadamard sequences which is

position-wise scrambled with the special sequence having complex

elements of constant magnitude, and

3.3.1™  wherein the step of correlating includes:

- forming consecutive partial decorrelations of the received signal

with a plurality of short sequences, and

- correlating the consecutive partial decorrelations to members of a

second set of Walsh-Hadamard sequences,

wherein the short sequences and the members of the second set

have lengths less than lengths of the members of the first set;

Die Merkmale 3.3.0™, 3.3.0.1"® und 3.3.1"® betreffen das Korrelieren der
Codewdrter mit Walsh-Hadamard-Sequenzen. Der Verfahrenschritt gemaf
Merkmal 3.3.1"® entspricht sinngemaR den Merkmalen 19.1.1 und 19.1.2 des
erteilten Patentanspruchs 19. GemaR Merkmal 3.3.1"® sollen zunachst
Teilkorrelationen (,partial decorrelations®) gebildet werden und die so erzeugten
Teilkorrelationen mit (einem zweiten Satz von) Walsh-Hadamard-Sequenzen
(-second set of Walsh-Hadamard sequences®) korreliert werden. Die Klagerin zu 1
hat hinsichtlich der entsprechenden Merkmale im Kennzeichens des erteilten
Patentanspruchs 19 (bzw. erteilten Patentanspruchs 11) Uberzeugend
vorgetragen, dass die erste Teilkorrelation eine skalare Grol3e, also keine
Sequenz, bildet. Zum weiteren Korrelieren mit Walsh-Hadamard-Sequenzen wére
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jedoch eine Sequenz erforderlich. Dieser Auffassung tritt der Senat bei, da dem
Fachmann klar ist, dass die Korrelation zweier Sequenzen einen Korrelationswert
und keine neue Sequenz ergibt. Anderes ist auch der Streitpatentschrift nicht zu
entnehmen. Die beanspruchte Korrelation mit einer skalaren Grof3e kann nicht

1H8

ausgefuhrt werden. Dies gilt fir das sachlich gleiche Merkmal 3.3. in gleicher

Weise.

7.3 Der nebengeordnete Patentanspruch 7 gemaf Hilfsantrag 11 entspricht in der
ersten Oder-Variante dem erteilten Patentanspruch 11 und in der zweiten Oder-
Variante dem erteilen Patentanspruch 13, wobei die Schatzeinrichtung
(,estimating means”) entweder mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs
11 oder den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 13 ausgefuhrt ist. Zur

Gliederung siehe Ziff. 1.3.

Gemall Merkmal 11.1 soll das empfangene Signal in der Schéatzeinrichtung
entwirfelt werden, gemaR Merkmal 11.2 sollen Teilkorrelationen (,partial
decorrelations®) gebildet werden und gemall Merkmal 11.3 die so erzeugten
Teilkorrelationen mit (einem zweiten Satz von) Walsh-Hadamard-Sequenzen
(,second set of Walsh-Hadamard sequences®) korreliert werden. Die Klagerin zu 1
hat Uberzeugend vorgetragen, dass die erste Teilkorrelation eine skalare GroR3e,
also keine Sequenz, bildet. Zum weiteren Korrelieren mit Walsh-Hadamard-
Sequenzen ware jedoch eine Sequenz erforderlich. Dieser Auffassung tritt der
Senat bei, da dem Fachmann klar ist, dass die Korrelation zweier Sequenzen
einen Korrelationswert und keine neue Sequenz ergibt. Anderes ist auch der
Streitpatentschrift nicht zu entnehmen. Die beanspruchte Korrelation mit einer
skalaren Grol3e kann somit nicht ausgefuhrt werden.

7.4 Der nebengeordnete Patentanspruch 8 gemalR Hilfsantrag 11 entspricht dem

erteilten Patentanspruch 19. Zur Gliederung siehe Ziff. I.3.

GemalR Merkmal 17.3.1 in Zusammenschau mit Merkmal 19.1 wird das

empfangene Signal entwirfelt. Das Merkmal 19.1.1 besagt, dass zunéchst
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Teildekorrelationen aus dem entwirfelten empfangenen Signal mit einer
Untersequenz gebildet werden sollen. Gemald Merkmal 19.1.2 sollen die
erzeugten Teilkorrelationen mit (einem zweiten Satz von) Walsh-Hadamard-
Sequenzen korreliert werden. Die Klagerin zu 1 hat Uberzeugend vorgetragen,
dass die erste Teilkorrelation (gemall Merkmal 19.1.1) eine skalare Groél3e, also
keine Sequenz, bildet. Zum weiteren Korrelieren mit Walsh-Hadamard-Sequenzen
(gemall Merkmal 19.1.2) ware jedoch eine Sequenz erforderlich. Dieser
Auffassung tritt der Senat bei, da dem Fachmann klar ist, dass die Korrelation
zweier Sequenzen einen Korrelationswert und keine neue Sequenz ergibt.
Anderes ist auch der Streitpatentschrift nicht zu entnehmen. Die beanspruchte

Korrelation mit einer skalaren Gréf3e kann somit nicht ausgefiihrt werden.

7.5 Der Patentanspruch 11 gemalR Hilfsantrag 11 entpricht dem Patentanspruch
27 in der erteilten Fassung, wobei das Merkmal 27.1 durch das Merkmal 27.1"®
ersetzt wurde und die Merkmale 27.4.0™ 27.4.1.1™, 27.5" und 27.6"® eingefiigt

wurden. Patentanspruch 11 lautet mit eingefiigten Gliederungszeichen:

27 A method of

27.18 communicating an identity of a scrambling code group for a

transmitted signal from a transmitter, which is a base station, to

a receiver, which is a mobile station, in a digital communication

system, in which
27.2 signals are scrambled by respective scrambling codes and

27.3 the scrambling codes are assigned to respective scrambling

code groups,
27.4 comprising the steps of:

27.4.0" the at least one transmitter

27.4.1"" - providing a plurality of S-Hadamard code words,

27.4.1.1™ wherein each of the plurality of S-Hadamard code words is a

S-Hadamard sequence selected from a set of S-Hadamard
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sequences,
each member of the set of S-Hadamard sequences

corresponding to a member of a first set of Walsh-Hadamard

sequences which is position-wise scrambled with the special

sequence, and

27.4.2 - encoding the identity of the scrambling code group in

transmitted signal as a code-word-wise cyclically distinct

sequence of the S-Hadamard code words;

27.58 and the at least one receiver

- receiving the transmitted signal; and

- determining the identity of the scrambling code group encoded

in the received signal,

27.6™  wherein the step of determining includes:

- forming consecutive partial decorrelations of the received

signal with a plurality of short sequences, and

- correlating the consecutive partial decorrelations to members

of a second set of Walsh-Hadamard sequences,

wherein the short sequences and the members of the second

set have lengths less than lengths of the members of the first

set.

Das Merkmal 27.6"® entspricht dem Merkmal 3.3.1". Die Ausfilhrungen zu
Patentanspruch 3 gemdal3 Hilfsantrag 11 gelten hier entsprechend. Die mit
Merkmal 27.6"® beanspruchte Korrelation mit einer skalaren GréRe kann nicht

ausgefuhrt werden.

Gleiches qilt fir den Patentanspruch 12, der auf den Patentanspruch 11
riickbezogen ist und somit auch die nicht ausfithrbare Merkmalsgruppe 27.6

beansprucht.

7.6 Der Patentanspruch 13 gemal3 Hilfsantrag 11 entspricht dem Patentanspruch
36 in der erteilten Fassung. Zur Gliederung siehe Ziff. 1.3.
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Die Merkmale 36.1 und 36.2 betreffen einen ersten Dekorrelator, der Korrelationen
des empfangen Signals mit einer Vielzahl kiirzerer Sequenzen (aus einem ersten
Satz von Walsh-Hadamard-Sequenzen) bilden soll, und einen zweiten Korrelator,
der die durch den ersten Korrelator erzeugten Korrelationen mit (einem zweiten
Satz von) Walsh-Hadamard-Sequenzen (,second set of Walsh-Hadamard
sequences”) korreliert. Die Klagerin zu 1 hat tUberzeugend vorgetragen, dass die
erste Teilkorrelation (gemalR Merkmal 36.1) eine skalare Grol3e, also keine
Sequenz, bildet. Zum weiteren Korrelieren mit Walsh-Hadamard-Sequenzen
(gemanr Merkmal 36.2) ware jedoch eine Sequenz erforderlich. Dieser Auffassung
tritt der Senat bei, da dem Fachmann Kklar ist, dass die Korrelation zweier
Sequenzen einen Korrelationswert und keine neue Sequenz ergibt. Anderes ist
auch der Streitpatentschrift nicht zu entnehmen. Der beanspruchte Dekorrelator,
der eine Korrelation mit einer skalaren Grof3e und einer Sequenz bilden soll, kann

somit nicht ausgefuhrt werden.

7.7 Die Beklagte hat schriftsatzlich vorgetragen (Schriftsatz vom 22. Mai 2018,
Abschnitt A, Seiten 5 bis 8), dass als Ergebnis der jeweils ersten Korrelation eine
Sequenz r* erhalten werden soll und dazu auf Absatz [0068] der Streitpatentschrift

verwiesen:

1. descramble a received complex sequence r’ with the special sequence S to get the sequence r (step 702);

2. perform N consecutive correlations of the N length-L consecutive subsequences of r with S’ to get a length-N
sequence r" (step 704); and

3. perform an N-point FWT on r" to identify the N-length Walsh-Hadamard sequence received (also step 704). It
can also be noted that steps 1 and 2 can be combined so that a simpler modification of the method illustrated by
FIG. 7 includes the steps of:

1. perform N consecutive correlations of the N length-L consecutive subsequences of the received complex sequence
r' with short sequences §';, ..., 'y, to get a length-N sequence r" (step 702); and

2. perform an N-point FWT on r" to identify the N-length Walsh-Hadamard sequence received (step 704).

Die Beklagte hat in der mindlichen Verhandlung am 20. Juni 2018 anhand einer
dort Uberreichten Tischvorlage vorgetragen (vgl. Sitzungsprotokoll, Anlage 2,
S. 1-4), wie die Auswahl der Sequenzen und das Codewort mittels FWT (fast
walsh transformation) aus dem empfangenen Signal bestimmt wird. In den
Patentanspriichen gemal Hilfsantrag 11 hat das jedoch keinen Niederschlag

gefunden.
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7.8 Selbst dann, wenn — wie nicht beansprucht — nach der ersten Korrelation eine
oder mehrere Sequenzen r* erzeugt waren und anschliessend eine Fast-Walsh-
Transformation ausgefiihrt wirde, konnte dies eine erfinderische Tatigkeit nicht
begriinden. Denn der Fachmann ist bestrebt eine Dekorrelation zum Bestimmen
des Codeworts oder der Synchronisation mit moglichst wenigen
(Rechen)Operationen durchzufuihren. Das Zerlegen in Teilkorrelationen und das
Anwenden einer dem Fachmann an sich bekannten Fast-Walsh-Transformation
(vgl. D11, Sp. 8 bis 10) ist hier jedoch nicht technisch ausgepréagt, sondern betrifft
eine der technischen Anwendung vorgelagerte mathematische Uberlegung (siehe
dazu auch die Ausfiihrungen zum Hilfsantrag 1, Ziff. 111.1).

Die Kostenentscheidung beruht auf §84 Abs.2 PatG i.V.m. 8891 Abs.1
Satz 1 ZPO. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99
Abs. 1 PatGi. V. m. 8§ 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemall § 110 PatG
gegeben.

Die Berufungsfrist betragt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in
vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von funf
Monaten nach der Verkiindung (8 110 Abs. 3 PatG).
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Die Berufung wird nach § 110 Abs. 2 PatG durch Einreichung der Berufungsschrift
beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe eingelegt.

Voit Martens Albertshofer Dr. Wollny Bieringer



