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betreffend das europadische Patent EP 1 119 997
(DE 699 24 130)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 17. Oktober 2018 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie
die Richter  Schwarz, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck, die Richterin
Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dinnweber und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

fir Recht erkannt:

I. Das européische Patent 1 119 997 wird mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland teilweise fur nichtig erklart, soweit es tber

folgende Fassung hinausgeht:

1. A method of allocating a temporary identity (TLLI) in a cellular net-
work to a mobile station (MS) by a first network element (SGSN,
BSC, RNC) which has an identifier (NEI) of its own, characterized
in that the temporary identity (TLLI) comprises at least part of an
identifier (NEI) indicating the first network element and that said
temporary identity (TLLI) also comprises a paging identity which is
unique to each mobile station (MS) in the paging area in question,
and further characterized by using only part of said temporary

identity (TLLI) in connection with paging.

2. A method according to claim 1, characterized in that the cellular

network comprises a plurality of paging areas.

3. A method according to claim 1 or 2, characterized in that the
identifier (NEI) of the first network element together with an identi-
fier (RAI) of the paging area where said temporary identity (TLLI)
was allocated uniquely identifies the first network element.



A method according to any one of the claims 2 to 3, characterized
in that

each paging area has an associated master network
element for allocating a paging identity to each of several mobile
stations in the paging area; and

the first network element, before allocating the tempo-
rary identity (TLLI) to a paging area, requests a paging identity for
the mobile station from said master network element in the paging

area in question.

A method according to any one of the claims 2 to 4, characterized
in that each paging area is connected to a plurality of network el-
ements, and that the cellular network uses said temporary identity
(TLLI) for routing uplink traffic to the network element currently
serving the mobile station (MS).

A method according to any one of the preceding claims, character-
ized in that after a change to a new paging area by the mobile sta-
tion (MS), a network element to which the mobile station is regis-
tered uses said temporary identity (TLLI) and the identifier of the
new paging area for deriving an identifier of a network element

which served the mobile station before said change.

A method according to any one of claims 3 to 6, characterized in
that only said paging identity is used at first for paging the mobile
station, and that the entire temporary identity (TLLI) is used for

signalling.

A network element adapted to allocate a temporary identity (TLLI)
to a mobile station (MS), characterized in that said temporary
identity (TLLI) comprises at least a part of an identifier (NEI) indi-
cating said network element and that said temporary identity



10.

11.

12.

(TLLID) also comprises a paging identity which is unigue to each
mobile station (MS) in the paging area in question, and further
characterized by said network element being adapted to use only

part of said temporary identity (TLLI) in connection with paging.

A network element according to claim 8, characterized by being
adapted to use said temporary identity (TLLI) and the identifier of
the paging area where the mobile station (MS) is located to derive
an identifier of another network element which served the mobile

station prior to the current network element.

A cellular network comprising a mobile station (MS) and a first net-
work element adapted to allocate a temporary identity (TLLI) to the
mobile station, characterized in that the first network element is a
network element according to any one of claims 8 and 9.

A cellular network according to claim 10, characterized by a data-
base element, which is adapted to:

- receive an inquiry comprising said at least part of the identifier of
the network element that allocates the temporary identity (TLLI)
and information relating to the location where the temporary iden-
tity (TLLI) was allocated, such as a paging area identifier; and to

- unambiguously determine, on the basis of said inquiry, an ad-
dress of the network element which allocated the temporary iden-
tity (TLLI).

A cellular network according to claim 11, characterized in that the
database element (DNS) is also adapted to send an inquiry to an-
other network element currently storing a context for the mobile

station (MS) in question.



13.

14.

15.

16.

A mobile station (MS) for a cellular network, being adapted to use
a temporary identity (TLLI) allocated by a network element, char-
acterized in that said temporary identity (TLLI) comprises at least a
part of the identifier of the network element (SGSN) that has allo-
cated the temporary identity (TLLI) and that said temporary identity
(TLLI) also comprises a paging identity which is unique to each
mobile station (MS) in the paging area in question, and further
characterized by said mobile station (MS) being adapted to use

only part of said temporary identity (TLLI) in connection with pag-

ing.

A mobile station (MS) according to claim 13, characterized by be-
ing adapted to use the temporary identity (TLLI) in connection with
at least one of the following procedures:

- cell update,

- routing area update,

- location area update,

- paging area update, and

- paging response.

A mobile station (MS) according to claim 13 or 14, characterized
by being adapted to:

use a part of the identifier of the network element (SGSN) that
allocates the temporary identity (TLLI) for data transfer; and to

use the identifier in full for signalling.

A radio station controller for a cellular network, adapted to route
data packets comprising a temporary identity (TLLI) allocated to a
mobile station (MS), characterized in that

the temporary identity (TLLI) comprises at least part of an
identifier (NEI) indicating a first network element which allocated
the temporary identity (TLLI); and that said temporary identity



(TLLID) also comprises a paging identity which is unigue to each
mobile station (MS) in the paging area in question, and

the radio station controller is adapted to use said at least part
of the identifier for routing data packets to said first network ele-
ment currently serving the mobile station, wherein said radio sta-
tion is adapted to use only part of said temporary identity (TLLI) in
connection with paging.

17. A radio station controller according to claim 16, characterized by
comprising, for each of several mobile stations, a context for tem-
porarily storing an identifier of the network element currently serv-

ing the mobile station.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin zu 1/3 und die Beklagte zu
2/3.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 % des zu
vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist seit 1. Oktober 2012 eingetragene Inhaberin des europaischen
Patents 1 119 997 (Streitpatent). Die ursprtinglich von der Fa. N...

...0Y, H... (F...), die zum 1. Dezember 1999 in N...

QY umfirmiert worden war, am 5. Oktober 1999 unter Inanspruchnahme der Prio-
ritat aus der finnischen Anmeldung FI 982 166 vom 6. Oktober 1998 eingereichte
internationale Anmeldung PCT/FI1999/00825 wurde als WO 00/21319 am
13. April 2000 veroffentlicht. Das Streitpatent wurde in der Verfahrenssprache
Englisch am 9. Marz 2005 verdffentlicht.

Das Streitpatent tragt die Bezeichnung

JDENTIFYING A MOBILE STATION IN A PACKET RADIO NETWORK*

(in Deutsch laut Streitpatentschrift: ,IDENTIFIZIERUNG EINER MOBILSTATION
IN EINEM PAKETFUNKNETZ")

und umfasst in der erteilten Fassung 19 Patentanspriche, die mit der am
10. November 2016 erhobenen Nichtigkeitsklage in vollem Umfang angegriffen

werden.

Die angegriffenen erteilten unabh&ngigen Patentanspriiche 1, 9, 15 und 18 laute-

ten wie folgt:

1. A method of allocating a temporary identity (TLLI) in a cellular network
to a mobile station (MS) by a first network element (SGSN, BSC, RNC)
which has an identifier of its own, characterized in that the temporary
identity (TLLI) comprises at least part of an identifier (NEI) indicating the

first network element.



9. A network element adapted to allocate a temporary identity (TLLI) to a
mobile station (MS), characterized in that said temporary identity
comprises at least a part of an identifier (NEI) indicating said network

element.

15. A mobile station (MS) for a cellular network, being adapted to use a
temporary identity (TLLI) allocated by a network element, character-
ized in that said temporary identity comprises at least a part of the
identifier of the network element (SGSN) that has allocated the tempo-

rary identity.

18. A radio station controller for a cellular network, adapted to route data
packets comprising a temporary identity allocated to a mobile station
(MS), characterized in that

the temporary identity comprises at least part of an identifier (NEI)
indicating a first network element which allocated the temporary identity;
and

the radio station controller is adapted to use said at least part of the
identifier for routing datapackets to said first network element currently
serving the mobile station.

In deutscher Ubersetzung laut Streitpatentschrift lauten sie:

1. Verfahren zum Zuweisen einer vorubergehenden Identitat (TLLI) in ei-
nem zellularen Netzwerk an eine Mobilstation (MS) durch ein erstes
Netzwerkelement (SGSN, BSC, RNC), welches einen eigenen Identifi-
kator aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die voribergehende
Identitat (TLLI) mindestens einen Teil eines ldentifikators (NEI) auf-

weist, der das erste Netzwerkelement anzeigt.

9. Netzwerkelement, angepasst eine vorubergehende ldentitat (TLLI) an

eine Mobilstation zuzuweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die vo-



ribergehende Identitét mindestens einen Teil eines Identifikators (NEI)

umfasst, der das Netzwerkelement anzeigt.

15. Mobilstation (MS) fur ein zellulares Netzwerk, die ausgelegt ist, eine vo-
ribergehende Identitat (TLLI), die einem Netzwerk zugewiesen wurde,
zu verwenden, dadurch gekennzeichnet, dass die vorubergehende
Identitat mindestens einen Teil des Identifikators des Netzwerkelements

(SGSN) umfasst, der die voribergehende Identitat zugewiesen hat.

18. Funkstations-Steuerung fur ein zellulares Netzwerk, die angepasst ist,
Datenpakete zu routen, umfassend eine voribergehende Identitat, die
einer Mobilstation (MS) zugewiesen wurde, dadurch gekennzeichnet,
dass die voriibergehende Identitdt mindestens einen Teil eines ldentifi-
kators (NEI) umfasst, der ein erstes Netzwerkelement anzeigt, welches
die voribergehende ldentitdt zuwies; und die Funkstations-Steuerung
angepasst ist, um mindestens einen Teil des Identifikators zum Routen
von Datenpaketen zu dem ersten Netzwerkelement, das gegenwartig

die Mobilstation bedient, zu verwenden.

Bei den ubrigen ebenfalls angegriffenen Patentansprichen handelt es sich um
jeweils auf einen oder mehrere der vorgenannten nebengeordneten

Patentanspriiche unmittelbar oder mittelbar riickbezogene Anspriiche.

Die Klagerin ist der Ansicht, dass das Streitpatent wegen unzulassiger Erweite-
rung der erteilten Anspriche 3 und 11, mangelnder Ausfiuhrbarkeit der Gegen-
stande der Anspriche 1, 5, 13 bis 15 und 17 sowie wegen fehlender Patentféahig-

keit fur nichtig zu erklaren ist.

Dies stitzt sie auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Kla-

geschriftsatz):
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NK1 EP 0920 761 A2, angemeldet am 24. Juni 1998 mit Prioritdt vom
24. Juni 1997, veroffentlicht als WO 98/59468 A2 am 30. Dezem-
ber 1998

NK1-a Registerauszug zu NK1

NK2 EP 1 116 396 AO, angemeldet am 20. September 1999 mit Prioritat
vom 21. September 1998, veroffentlicht als WO 00/18155 A2 am
30. Marz 2000

NK2-0 Prioritatsschrift FI 982027 zur NK2

NK2-a Registerauszug zu NK2

NK3 EP 0 859 531 A2, verdffentlicht am 19. August 1998

NK4 WO 98/48528 Al, angemeldet am 24. April 1998 mit Prioritat vom
24. April 1997, veroffentlicht am 29. Oktober 1998

NK4a Registerauszug zu EP 0 978 958 (Familienmitglied der NK4)
englische Ubersetzung der urspriinglich in japanischer Sprache
veroffentlichten WO 98/48528 Al

NK5 Network Working Group; C. Perkins, Editor, Request for Com-
ments: 2002 (rfc2002); IBM; Category: Standard Tracks; Oktober
1996

NK6 WO 97/33403 Al, veroffentlicht am 12. September 1997

NK7 WO 98/32304 A2, veroffentlicht am 23. Juli 1998

NK8 US 5 729 537, veroffentlicht am 17. Marz 1998
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NK9 ETSI GSM 03.60 v2.0.0; Digital cellular telecommunications sys-
tem (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Service
description; Stage 2; Mai 1997

NK10 ETSI GSM 03.03 v6.1.0; TS 100 927; Digital cellular telecommuni-
cations system (Phase 2+); Numbering, addressing and identifica-
tion; Juli 1998

NK11 ETSI GSM 03.60 version 6.1.1 Release 1997; Draft EN 301 344,
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General
Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 2; Au-
gust 1998

NK12 ETSI GSM 01.04 version 5.0.1; ETSI Technical Report 350; Digital
cellular telecommunications system (Phase 2+); Abbreviations and

acronyms; Dezember 1996

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1119997 mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu

erklaren.
Die Beklagte, welche das Streitpatent nur noch beschrénkt verteidigt, beantragt,
die Klage abzuweisen, soweit das Patent mit dem nunmehrigen

Hauptantrag und den jetzigen Hilfsantragen vom 9. Juli 2018 ver-

teidigt wird.
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Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und halt den Gegen-
stand des Streitpatents in wenigstens in einer der verteidigten Fassungen fir
schutzfahig. Zur Begriffsdefinition verweist sie auf die im Streitpatent aufgefihrten

Druckschriften

Bl ETSI GSM 03.60 v6.0.0 (1998-03); Digital cellular telecommunica-
tions system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS);

Service description; Stage 2,

B2 ETSI GSM 03.03 v6.0.0 (1998-04); Digital cellular telecommunica-
tions system (Phase 2+); Numbering, addressing and identifica-

tion.

Die unabh&ngigen nebengeordneten Anspriche nach Hauptantrag lauten wie

folgt (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. A method of allocating a temporary identity (TLLI) in a cellular network
to a mobile station (MS) by a first networkelement (SGSN, BSC, RNC)
which has an identifier of its own, characterized in that the temporary
identity (TLLI) comprises at least part of an identifier (NEI) indicating the

first network element, wherein the temporary identity (TLLI) is used by

the mobile station (MS) in connection with a paging response proce-

dure.

8. A network element adapted to allocate a temporary identity (TLLI) to a
mobile station (MS), characterized in that said temporary identity (TLLI)
comprises at least a part of an identifier (NEI) indicating said network

element wherein the temporary identity (TLLI) is used in connection with

a pading response procedure.
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13. A mobile station (MS) for a cellular network, being adapted to use a
temporary identity (TLLI) allocated by a network element, in_connection

with a paging response procedure, characterized in that said temporary

identity (TLLI) comprises at least a part of the identifier of the network
element (SGSN) that has allocated the temporary identity (TLLI).

16. A radio station controller for a cellular network, adapted to route data
packets comprising a temporary identity (TLLI) allocated to a mobile
station (MS), characterized in that

the temporary identity (TLLI) comprises at least part of an identifier
(NEI) indicating a first network element which allocated the temporary
identity (TLLI); and

the radio station controller is adapted to use said at least part of the
identifier for routing data packets to said first networkelement currently

serving the mobile station in connection with a paging response proce-

dure.

Wegen des Wortlauts der Anspriche nach Hilfsantrag | wird auf den Urteilstenor,
wegen des Wortlauts der abhangigen Ansprtiche nach Hauptantrag sowie der An-
spriche nach Hilfsantrag Il wird auf die Akte Bezug genommen.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 6. April 2018 zu-

kommen lassen.

Entscheidungsgrinde

A.
Die Klage ist zulassig, hat aber nur teilweise Erfolg. In der erteilten Fassung ist
das Streitpatent ohne Sachprifung fir nichtig zu erklaren, nachdem diese Fas-
sung von der Beklagten nicht mehr verteidigt wird. Aber auch in der Fassung nach
dem (neuen) Hauptantrag ist das Streitpatent nach Art. Il 86 Abs.1 Nr.1
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IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52 bis 57 EPU fiir nichtig zu er-
klaren, weil dieser Fassung der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit ent-
gegensteht. Demgegeniiber ist die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen
die Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag | richtet, denn einer solchen Fas-
sung des Streitpatents stehen keine Nichtigkeitsgriinde entgegen. Auf die weitere
Frage, ob das Streitpatent auch in der Fassung nach Hilfsantrag Il Bestand hatte,

kam es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Patent betrifft gemafld der Beschreibungseinleitung des Streitpatents
.Paketfunk-Netzwerke" (packet radio networks) und insbesondere eine Mobilitats-
unterstitzung in solchen Netzwerken (vgl. Abs. 0001 der Streitpatentschrift (SP)
bzw. deutsche Ubersetzung der europaischen Patentschrift des Streitpatents
DE 699 24 130 T2, Abs. 0001). Dies wird anhand der Implementierung eines all-
gemeinen paketorientierten Funkdiensts GPRS (General Packet Radio Service) in
einem GSM Mobilfunksystem naher erlautert (vgl. SP, Abs. 0002 ff). Unter einem
paketorientierten Dienst ist ein Dienst zu verstehen, bei dem Daten bei einem
Sender in einzelne Pakete umgewandelt und beim Empfanger wieder zusammen-

gesetzt werden.

Ein allgemeiner Paketfunkdienst GPRS (General Packet Radio Service) ist gemali
Beschreibungseinleitung der Patentschrift ein Dienst in dem GSM-System und
eines der Ziele der Standardisierungsarbeiten der GSM-Phase 2+ beim ETSI (Eu-
ropaisches Telekommunikationsstandard-Institut). Die GPRS-betriebsfahige Um-
gebung umfasse einen oder mehrere Sub-Netzwerk-Dienstbereiche, welche un-
tereinander durch ein GPRS-Basisnetzwerk (GPRS backbone network) verbunden
seien. Ein Sub-Netzwerk umfasse eine Zahl von Paketdaten-Dienstknoten (SN),
welche in der Patentschrift als bedienende GPRS-Unterstiitzungsknoten (SGSN)
bezeichnet werden, wobei jeder dieser mit dem GSM-Mobilkommunikations-Netz-
werk (typischerweise mit Basisstationssystemen) derart verbunden sein soll, dass
es einen Paketdienst fir mobile Datenendgerate mittels mehrerer Basisstationen
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(d. h. Zellen) bereitstellen kénne. Das dazwischen liegende Mobilkommunikations-
Netzwerk liefere paketvermittelte Datenlbertragung zwischen einem Unterstit-
zungsknoten und mobilen Datenendgeraten. Unterschiedliche Sub-Netzwerke
seien ihrerseits mit einem externen Datennetzwerk, beispielsweise mit einem 06f-
fentlichen Vermittlungs-Datennetzwerk (PSPDN) mittels GPRS-Gateway-Unter-
stitzungsknoten (GGSN) verbunden. Der GPRS-Dienst erlaube somit eine Paket-
datenUbertragung zwischen mobilen Datenendgeraten und externen Datennetz-
werken, wenn das GSM-Netzwerk als ein Zugangsnetzwerk funktioniere (vgl.
Abs. 0002 der Streitpatentschrift).

2. Als Problem wird in der Streitpatentschrift aufgefiihrt, dass in dem Fall,
wenn die Mobilstation ihren Funkrufbereich (paging area) wechselt, das neue Un-
terstitzungsnetzwerk-Element Schwierigkeiten beim Bestimmen des alten Unter-
stitzungs-Netzwerkelements auf der Basis des Funkrufbereichs-ldentifikators ha-
ben kénne. Es gabe auch ein Risiko von zwei Unterstitzungsnetzwerk-Elementen,
welche die gleiche temporére Identitéat (TLLI) an zwei unterschiedliche Mobilstatio-
nen zuweisen (vgl. SP, Abs. 0037). Im Streitpatent wird dazu als Aufgabe ge-
nannt, die Probleme und Nachteile zu verringern, welche sich aus dem herkbmm-
lichen Verfahren zum Zuweisen einer temporaren ldentitat ergeben (vgl. SP,
Abs. 0038).

3. Die Aufgabe soll u. a. dadurch geldst werden, dass im Zusammenhang mit
einem Verfahren zum Zuweisen einer temporéren ldentitat, einem Netzwerkele-
ment, einer Mobilstation sowie einer Funkstationssteuerung jeweils ein Netzwerk-
element, welches eine temporére / voribergehende Identitat (TLLI) an eine Mobil-
station (MS) zuweist, seinen eigenen Identifikator oder zumindest einen Teil davon
in die temporare Identitat (TLLI) kodiert (vgl. SP, Abs. 0039 und 0040 bzw. deut-
sche Ubersetzung, Abs. 0028 und 0029). Dementsprechend beansprucht das
Streitpatent in der beschrankten Fassung nach Hauptantrag ein Verfahren, ein
Netzwerkelement, eine Mobilstation und eine Funkstations-Steuerung fur ein zel-

lulares Netzwerk jeweils mit den Merkmalen nach den neuen unabhangigen An-



-16 -

spruchen 1, 8, 13 und 16, die auf den erteilten Anspriichen 1, 9, 15 und 18 beru-
hen.

[I. Zur beschrankten Verteidigung nach dem neuen Hauptantrag

In der Fassung des neuen Hauptantrags kann die Beklagte ihr Patent nicht erfolg-
reich verteidigen, weil dieser Fassung zumindest der Nichtigkeitsgrund der fehlen-
den Patentfahigkeit (Art. 1l 86 Abs.1 Nr.1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a), Art. 52 bis 57 EPU) entgegensteht.

1. Der unabhangige nebengeordnete Anspruch 13 nach Hauptantrag lasst
sich in der Verfahrenssprache, die der beschrankten Verteidigung zugrunde liegt,

wie folgt gliedern:

Anspruch 13

13.1 A mobile station (MS) for a cellular network, being adapted to
use a temporary identity (TLLI) allocated by a network ele-
ment, in connection with a paging response procedure,
characterized in that

13.2 said temporary identity (TLLI) comprises at least a part of the
identifier of the network element (SGSN) that has allocated the

temporary identity (TLLI).

2. Der zustandige Fachmann, ein Ingenieur der Elektrotechnik, der tber eine
mehrjahrige Erfahrung auf dem Gebiet des Mobilfunks im Zusammenhang mit der
Datenubertragung in GSM-Mobilnetzen verfugt, versteht das Streitpatent und die
in den vorgenannten beschrankt verteidigten Ansprichen nach neuem Hauptan-

trag verwendeten Begriffe wie folgt:

Die jeweiligen unabhangigen Patentanspriiche nach Hauptantrag betreffen ein
Verfahren, ein Netzwerkelement (network element), eine Mobilstation (mobile sta-
tion / MS) und eine Funkstations-Steuerung (radio station controller), wobei in ei-
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nem solchen Netzwerk eine voribergehende Identitat (TLLI / Temporary Logical
Link Identity) an die Mobilstation (MS) zugewiesen wird (vgl. SP, Abs. 0014). Die
Zuweisung soll durch ein Netzwerkelement (Unterstlitzungsknotenpunkt SGSN,
Basisstationssteuerung BSC, Funknetzwerksteuerung RNC) geschehen, welches
einen eigenen ldentifikator aufweist, wobei die voribergehende Identitat (TLLI)
mindestens einen Teil eines Identifikators (Netzwerkelement-ldentifikator NEI)
aufweist, der dieses Netzwerkelement anzeigt (vgl. SP, Fig. 1A). Dabei geht das
Streitpatent davon aus, dass der Identifikator (NEI) (bzw. ein Teil davon) einigen
Bits innerhalb einer herkdmmlichen voriubergehenden Identitat (TLLI) zugewiesen
wird, bspw. ohne dabei die Lange des TLLI zu veréandern (vgl. SP, Abs. 0040). Der
auf eine Mobilstation (mobile station) gerichtete Anspruch 13 des Hauptantrags
setzt in diesem Zusammenhang keine ,extended temporary identity* voraus, wie
sie das Streitpatent in einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel beschreibt (vgl. SP,
Abs. 0057 ff).

Unter einer Mobilstation (MS) ist dabei ein Mobilfunk-Endgerat — beispielsweise
ein Mobiltelefon — zu verstehen (vgl. SP, Figur 1A), wobei ein zellulares Netzwerk
ein Mobilfunknetzwerk mit Gberlappenden Raumbereichen bzw. Zellen darstellt,
die jeweils so mit Funkwellen versorgt werden, dass bei einer Bewegung einer
Mobilstation tiber eine Zelle hinweg eine unterbrechungsfreie Ubertragung moglich

ist.

Unter der vorstehend genannten temporéren / voribergehenden ldentitat (TLLI)
versteht der Fachmann eine Ubermittlungsadresse zum Adressieren der Mobilsta-
tion fir die Kommunikation zwischen der Mobilstation und einem Netzwerkele-
ment. Das Zuweisen der vortbergehenden ldentitat (TLLI) erfolgt beim Aufbau
einer logischen Verbindung zwischen dem zustandigen Netzwerkelement (bspw.
SGSN im GSM-Netz) und der Mobilstation (MS), d. h. beim erstmaligen Anmelden
der Mobilstation bzw. beim Wechsel in den Zustandigkeitsbereich eines anderen

Netzwerkelements (routing area update; vgl. SP, Fig. 3 und Abs. 0024 bis 0034).
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Fig. 1A
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Die Formulierung ,being adapted to use a temporary identity (TLLI)” im Oberbegriff
des Anspruchs 13 gemaR Hauptantrag (vgl. Merkmal 13.1) ist so zu verstehen,
dass sie sich auf die Mobilstation (mobile station) bezieht. Allerdings ist die Art und
Weise, wie die Mobilstation ausgelegt ist, eine vortibergehende Identitdt zu ver-
wenden, durch den Anspruchswortlaut nicht weiter beschrankt. Die Bezugnahme
auf den Identifikator des Netzwerkelements als ,identifier of the network element
(SGSN) that has allocated the temporary identity" im kennzeichnenden Teil des
Anspruchs 13 gemald Hauptantrag (vgl. Merkmal 13.2) ist so auszulegen, dass der
Begriff ,network element” respektive ,Netzwerkelement" insgesamt auf all diejeni-
gen netzwerkseitig aktiven Funktionseinheiten gerichtet ist, welche einer Mobilsta-
tion eine vorUbergehende ldentitdt zuweisen kénnen. Die inhaltliche Bedeutung
des ldentifizierers des Netzwerkelements (identifier of the network element), der
gemafd Anspruch 13 in der vom Netzwerkelement vergebenen voriibergehenden
Identitat (TLLI) enthalten sein soll, stellt dabei keine Einschrankung hinsichtlich der
im Oberbegriff des Anspruchs aufgefuihrten Eignung zur Verwendung der voriber-
gehenden Identitat (adapted to use a temporary identity) durch die beanspruchte
Mobilstation (MS) dar. Anspruch 13 des Hauptantrags fordert dabei nicht, dass die

Mobilstation die vortibergehende Identitat inhaltlich auswertet und dabei den ent-
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haltenen Teil des Identifzierers des Netzwerkelements gezielt verwendet (vgl. SP,
Abs. 0040, 0041, 0046, 0047 und 0051 i. V. m. Fig. 2, 3 und Abs. 0024-0034). So
wird beispielsweise bei dem im Streitpatent gezeigten Routingbereichs-Aktualisie-
rungsverfahren (routing area update procedure) die am Ende einer Zuweisungs-
prozedur (attach procedure) von einem Netzwerkelement (SGSN) empfangene
voribergehende Identitat (TLLI) durch die Mobilstation unverandert an ein anderes
Netzwerkelement (SGSN) weitergegeben (vgl. SP, Fig. 2 und 3 sowie Abs. 0043,
0046 und 0047 i. V. m. Abs. 0033, 0034). Eine inhaltliche Auswertung der vo-
ribergehenden ldentitat (TLLI) mitsamt dem genannten ldentifizierer des Netz-
werkelments, um zu bestimmen, von welchem Netzwerkelement die verwendete
vorubergehende Identitat an die Mobilstation vergeben wurde, findet nur im jewei-
ligen Netzwerkelement statt (vgl. SP, u. a. Abs. 0041: The TLLI according to the

invention is used e.g. by a BSC [...]. Itis also used by any network element [...]).

Mangels weiterer Angaben in Anspruch 13 nach Hauptantrag gilt dies in gleicher
Weise fur das ,Paging“. Unter dem Begriff ,Paging” ist eine in der deutschen
Ubersetzung des Streitpatents als Funkruf bzw. Funkrufdienst bezeichnete Kom-
munikation zwischen einem Netzelement und der Mobilstation zu verstehen, bei
der die Mobilstation beispielsweise Uber einen eingehenden Anruf informiert wird,
wobei ein Funkruf mit einer Funkruf-Antwort (paging response) beantwortet wird.
Dabei soll die Mobilstation gemafld Anspruch 13 des Hauptantrags in Verbindung
mit dem Paging geeignet sein, eine voribergehende Identitat (TLLI) zu verwenden
(,adapted to use...”), die einen Identifizierer eines Netzwerkelements enthalt. Die
anspruchsgemale voribergehende Identitat (TLLI) unterscheidet sich auch hier-
bei von einer herkdbmmlichen voribergehenden Identitat nur in der zugewiesenen
Bedeutung einiger enthaltener Bits fur das ldentifizieren eines Netzwerkelements
(vgl. SP, Abs. 0040 i. V. m. Abs. 0036); eine moglicherweise auch im Umfang oder
der Bedeutung fir die Mobilstation veranderte ,erweiterte voribergehende Identi-
tat" (,extended temporary identity”) entsprechend eines weiteren Ausfihrungsbei-
spiels des Streitpatents (vgl. Abs. 0057) ist in Anspruch 13 des Hauptantrags nicht
gefordert. Wie die Klagerin in diesem Zusammenhang zu Recht ausgefuhrt hat,
sind fur die Mobilstation eine herkdmmliche voriibergehende ldentitat wie auch
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eine vorubergehende ldentitat, die gemald Streitpatent zumindest Teile des Identi-
fizierers eines Netzwerkelements aufweisen, nichts anderes als Bitstrings, die im
Rahmen des Paging — bei der Anfrage des Netzwerkelements wie auch im Rah-
men einer Funkruf-Antwort (paging response procedure) — als Ganzes dem ein-
deutigen Adressieren bzw. Identifizieren der Mobilstation dienen. In der Mobilsta-
tion selbst gentgt hierbei ein Vergleich mit der ihr zugewiesenen vorubergehen-
den Identitat, um zu erkennen, ob sie angesprochen (d. h. adressiert) wurde, ohne
dass dabei dem enthaltenen Identifizierer des Netzwerkelements eine Bedeutung

zukommt und dieser ausgewertet werden muss.

3. Es kann dahingestellt bleiben, ob der von der Klagerin geltend gemachte
Nichtigkeitsgrund der fehlenden Neuheit besteht, denn jedenfalls erweist sich das
Streitpatent auch mit den Anderungen nach dem neuen Hauptantrag nicht als pa-
tentfahig, da der Gegenstand des auf eine Mobilstation gerichteten nebengeord-
neten Anspruchs 13 gegentber dem Stand der Technik geméalR Druckschrift NK9
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (Art. 1l 86 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Nr. 1, Art. 52, 56 EPU).

Aus dem im Jahr 1997 zweifellos vorveroffentlichten Stand der Technik geman
NK9, einem Standard-Dokument zum General Packet Radio Service (GPRS), ist
eine Mobilstation (mobile station / MS) fir ein zellulares Telekommunikations-
System (Digital cellular telecommunication system) mit einem entsprechenden
zellularen Netzwerk bekannt, das einzelne Unterstitzungsknotenpunkte (SGSN /
Serving GPRS Support Nodes) als Netzwerkelemente aufweist (vgl. bspw. Ab-
schnitt 3.2 Abbreviations, S. 11). Durch eines dieser Netzwerkelemente (SGSN /
Serving GPRS Support Nodes) wird der Mobilstation beispielsweise bei der An-
meldung fur GPRS-Dienste eine vorubergehende ldentitat (TLLI / Temporary Lo-
gical Link Identity) zugewiesen (vgl. Abschnitt 6.5 Attach Function auf S. 31 bis 34,
insbesondere erster Absatz auf S. 31 und Punkte 3, 4 und 8 auf S. 33). Diese
dient der Adressierung der Mobilstation (vgl. Abschnitt 12.1.1, S. 59).
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Die vorubergehende Identitat (TLLI) wird von der Mobilstation und den Netz-
werkelementen (SGSN / Serving GPRS Support Nodes) in Verbindung mit einem
Funkruf- bzw. Paging-Verfahren fur einen sogenannten Downlink-Transfer (Paging
for GPRS Downlink Transfer) verwendet, wobei das Funkruf- bzw. Paging-Verfah-
ren sowohl eine Paging-Anfrage (paging request) als auch eine Paging-Antwort
(paging response message) und damit eine Funkruf-Antwort-Prozedur entspre-
chend dem Oberbegriff des Anspruchs 13 beinhaltet (vgl. Figur 25 und Abschnitt
8.4, S. 48 bis S. 49, insbes. zw. Abs. le. Satz: The SGSN shall then consider the

LLC frame to be an implicit paging response message [...] / Merkmal 13.1).

M3 B5S SGEN

1. FOF FDU

2. Paging Reguest
- ging q

3. GPRS Paging Reqpest

4. Any LLC Frame

5. Any LLC Frame

Figure 25: GPRS Paging Procedure

Da die aus dem Stand der Technik gemafl? NK9 bekannte Mobilstation (MS) im
Rahmen des Paging eine voriibergehende Identitat (TLLI) von einem Netzwerk-
element (SGSN) in der Funkruf-Anfrage (paging request) empfangt und die vo-
ribergehende ldentitdt (TLLI) dann unverandert als Teil der Antwort (paging
response) in einem LLC Frame als eigene Adresse zuriickgegeben wird (vgl. Ab-
schnitt 8.4, S. 48, insbes. Punkte 2 bis 4; i. V. m. Abschnitt 12.1.1, S. 59 und LLC
Header: Fig. 36, S. 61), ist eine solche Mobilstation fiir den Fachmann offensicht-
lich auch bereits eingerichtet, eine voribergehende Identitat (TLLI) zu verwenden,
wie es in der Beschreibung des Streitpatents im Zusammenhang mit einer Funk-
ruf- bzw. Paging-Antwort aufgefuhrt ist (vgl. SP, Abs. 0040, 0046 und 0047 sowie
die vorstehende Auslegung unter Ziffer 2). Der Fachmann geht dabei aufgrund
seines Fachwissens davon aus, dass die aus NK9 bekannte voriubergehende
Identitat bzw. TLLI von der Mobilstation (MS) nur als die Adresse verwendet wird,

ohne dass Teilen der voribergehenden Identitat fir die Mobilstation eine dartber
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hinausgehende Bedeutung zukommt, die deren inhaltliche Auswertung erfordert.
Denn auch beim Paging gemaf Anspruch 13 ist von einer voribergehenden lden-
titat (TLLI) auszugehen, die sich von einer herkdmmlichen voriibergehenden lden-
titat nur in der zugewiesenen Bedeutung einiger enthaltener Bits fir die Netzwerk-
elemente unterscheidet, aber in unveranderter Weise als Adresse der Mobilstation
dient (vgl. SP, Abs. 0040 i. V. m. Abs. 0036). Eine mdglicherweise auch in der Be-
deutung fur die Mobilstation veranderte ,erweiterte vortbergehende Identitat”
(,extended temporary identity*) entsprechend eines weiteren Ausfuhrungsbeispiels
des Streitpatents (vgl. Abs. 0057) ist in Anspruch 13 des Hauptantrags nicht ge-
fordert.

Die Mobilstation gemafd Anspruch 13 nach Hauptantrag ergibt sich damit fir den
Fachmann in naheliegender Weise aus der Kenntnis des Stands der Technik ge-
mald Dokument NK9 unter Zuhilfenahme seines Fachwissens, ohne dabei erfinde-

risch werden zu missen.

4. Die weiteren Patentanspriiche des Hauptantrags bedtrfen keiner weiteren,
isolierten Prufung, weil die Beklagte sowohl schriftsétzlich als auch in der mundli-
chen Verhandlung zu erkennen gegeben hat, dass sie den Hauptantrag als ge-
schlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent nur in der Reihenfolge
des Hauptantrags und der Hilfsantrage jeweils als Ganzes verteidigt (vgl. BGH —
Urteil vom 13. September 2016 — X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 — Datengenerator).

[ll. Zur beschrankten Verteidigung nach Hilfsantrag |
Demgegeniber kann die Beklagte ihr Patent aber mit der Fassung nach Hilfsan-
trag | beschrankt verteidigen, weil dieser Fassung des Streitpatents keine Nichtig-

keitsgriinde entgegen stehen.

1. Die unabhangigen Anspriche 1, 8, 13 und 16 nach Hilfsantrag | lassen sich

in der Verfahrenssprache, die der beschrankten Verteidigung zugrunde liegt, wie



-23 -

folgt gliedern (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung der entsprechenden

Anspriiche unterstrichen):

Anspruch 1:

11

1.2

1.3

Anspruch 8

8.1

8.2

8.3

A method of allocating a temporary identity (TLLI) in a cellular
network to a mobile station (MS) by a first network element
(SGSN, BSC, RNC) which has an identifier (NEI) of its own,
characterized in that

the temporary identity (TLLI) comprises at least part of an
identifier (NEI) indicating the first network element

and that said temporary identity (TLLI) also comprises a pag-

ing identity which is unique to each mobile station (MS) in the

paging area in question, and further characterized by using

only part of said temporary identity (TLLI) in connection with

paging.

»A network element adapted to allocate a temporary identity
(TLLI) to a mobile station (MS),

characterized in that

said temporary identity (TLLI) comprises at least a part of an
identifier (NEI) indicating said network element

and that said temporary identity (TLLI) also comprises a pag-

ing identity which is unigue to each mobile station (MS) in the

paging area in question, and further characterized by said

network element being adapted to use only part of said tempo-

rary identity (TLLI) in connection with paging.

Anspruch 13

13.1

A mobile station (MS) for a cellular network, being adapted to
use a temporary identity (TLLI) allocated by a network ele-

ment,
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characterized in that

13.2 said temporary identity (TLLI) comprises at least a part of the
identifier of the network element (SGSN) that has allocated the
temporary identity (TLLI)

13.3 and that said temporary identity (TLLI) also comprises a pag-

ing identity which is unigue to each mobile station (MS) in the

paging area in question, and further characterized by said mo-

bile station (MS) being adapted to use only part of said tempo-

rary identity (TLLI) in connection with paging.

Anspruch 16

16.1 A radio station controller for a cellular network, adapted to
route data packets comprising a temporary identity (TLLI) allo-
cated to a mobile station (MS),
characterized in that

16.2 the temporary identity (TLLI) comprises at least part of an
identifier (NEI) indicating a first network element which allo-

cated the temporary identity (TLLI); and that said temporary

identity (TLLI) also comprises a paging identity which is unique

to each mobile station (MS) in the paging area in question,

and
16.3 the radio station controller is adapted to use said at least part
of the identifier for routing data packets to said first network

element currently serving the mobile station, wherein said ra-

dio station is adapted to use only part of said temporary iden-

tity (TLLI) in connection with paging.

2. In den unabhangigen Ansprichen nach Hilfsantrag | kommt gegeniiber dem
Streitpatent in der erteilten Fassung zuséatzlich zum Ausdruck, dass die voriber-
gehende Identitat eine Funkruf-ldentitat (paging identity) umfasst, die fur jede Mo-
bilstation eindeutig innerhalb des jeweiligen Funkruf-Bereichs (in the paging area
in question) ist und dabei sowohl das Netzwerkelement (network element) des
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Mobilfunk-Netzwerks (vgl. Merkmale 1.3, 8.3 sowie 16.2 und 16.3) als auch die
Mobilstation (vgl. Merkmal 13.3) so angepasst sind, dass alleinig bzw. nur ein Teil
der vorubergehenden Identitdt (TLLI) in Verbindung mit einem Funkruf (paging)
verwendet wird (to use only part of said temporary identity), wobei im Anspruch 13
zum Ausdruck kommt, dass der zuvor genannte Teil der voribergehenden ldenti-
tat auch von der Mobilstation benutzt wird. Durch die vorstehend genannte Ver-
wendung der so erweiterten voriibergehenden Identitdt TLLI und einer fur jede
Mobilstation eindeutigen Funkruf-ldentitat (paging identity) innerhalb eines Funk-
ruf-Bereichs (paging area) soll gemaR Streitpatentschrift bei einem Funkruf an
eine Mobilstation, die noch nicht in einem Funkrufbereich registriert ist, ein Kollisi-
onsrisiko verringert werden (vgl. SP, Abs. 0058, insbes. Sp. 12, Z. 5-10 u. Z. 12-
15, i. V. m. Abs. 0055).

3. Die Beschrankung der unabhangigen Anspriiche 1, 8, 13 und 16 gegentber
der erteilten Fassung ist zulassig. Die Merkmale der Anspriche 1 bzw. 8, 13 und
16 nach Hilfsantrag | basieren auf den nebengeordneten Ansprtichen 1, 8, 10 und
15 im Zusammenhang mit den Anspriichen 2 und 10 sowie der Beschreibung der
urspringlichen Anmeldung (vgl. Offenlegungsschrift WO 00/21319 A1, S. 13,
Z.18, bis S. 14, Z. 11). Im Streitpatent finden sich die Merkmale in den Anspri-
chen 1, 8, 15 und 18 im Zusammenhang mit der Beschreibung (vgl. SP, Abs. 0058
I. V. m. Abs. 0055). Bezlglich der Merkmale der von den Anspriichen 1, 8, 13 und
16 abhangigen Anspriiche 2 bis 7, 9 bis 12, 14, 15 und 17 ist keine unzulassige
Erweiterung geltend gemacht worden und auch nicht ersichtlich. Dies gilt in glei-
cher Weise fur die zum Hilfsantrag | zugehorige Fassung der Beschreibung und

Figuren.

4. Der von der Klagerin vertretenen Auffassung beziglich einer mangelnden
Ausfuhrbarkeit und Klarheit der jeweiligen Anspruchsgegenstande ist nicht zuzu-
stimmen. Fir den Fall, dass die voribergehende Identitat lediglich einen Teil des
Identifikators des Netzwerkelements umfasse, sei gemal den Ausfiihrungen der
Klagerin nicht hinreichend deutlich und vollstandig offenbart bzw. nicht hinreichend
klar, wie ein eindeutiger und vollstandiger Identifikator des Netzwerkelements ge-
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bildet werden kdnne. Die Klagerin hat diesbezuglich ausgefiihrt, dass zwar drei
Bits gemal Beschreibung des Streitpatents ausreichten, um acht Unterstitzungs-
knotenpunkte bzw. SGSN, die einer ,Routing area 1" zugeordnet sind, innerhalb
dieser ,Routing area 1" eindeutig zu unterscheiden — jedoch ein SGSN in einer
.Routing area 2“, der diese drei Bits in der ,vortibergehenden ldentitat* lese, wenn
sich eine Mobilstation, ausgehend von der ,Routing area 1" in die ,Routing area 2"
bewege, keinerlei Ruckschluss darauf ziehen konne, ob die Mobilstation aus
.Routing area 1" oder einer beliebigen anderen ,Routing area“ komme, der bei-
spielsweise auch acht SGSN (codiert Uber drei Bits) zugeordnet seien. Diese An-
nahme der Klagerin (mit drei Bits) steht jedoch nicht generell einer Ausfuhrbarkeit
(mit mehr Bits) entgegen, wobei die Codierung in den unabhangigen Anspriichen
nicht auf drei Bits beschrénkt ist, sondern die Wahl einer geeigneten Codierung
dem Fachmann Uberlassen bleibt. Insofern ist vorliegend die Ausfihrbarkeit far
den Fachmann grundsatzlich gegeben, selbst wenn sich unter dem Anspruchs-
wortlaut auch ein einzelnes Beispiel konstruieren liel3e, bei dem die Funktion frag-
lich sein kdnnte (vgl. u. a. BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 — Xa ZR 126/07, GRUR
2010, 916, Leitsatz — Klammernahtgerat).

5. In der beschrankten Fassung nach Hilfsantrag | sind die jeweiligen Gegen-
stande der unabhé&ngigen Anspriiche 1, 8, 13 und 16 neu und beruhen auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

a) Neuheit

aa) NK9

Aus dem Stand der Technik gem&R NK9 ist entsprechend den vorstehenden
Ausfihrungen zu einer Mobilstation gemal Anspruch 13 nach Hauptantrag unter
Ziffer 1. 3. ein Verfahren zum Zuweisen einer voribergehenden Identitat (TLLI /
Temporary Logical Link Identity) an eine Mobilstation bekannt. Die Identitat (TLLI)
wird in einem zellularen Netzwerk zugewiesen, das Netzwerkelemente in Form

von Unterstitzungsknotenpunkten (SGSN / Serving GPRS Support Node) und
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mehrere Zellen aufweist (vgl. Ausfiihrungen zum Hauptantrag). Der Fachmann
liest dabei im Hinblick auf Merkmal 1.1 bzw. die Merkmale 8.1, 13.1 und 16.1 mit,
dass ein Netzwerkelement zu seiner Identifizierung einen eigenen Identifikator
aufweist. Aufgrund seines Fachwissens geht der Fachmann dabei auch davon
aus, dass die temporére Identitat (TLLI) entsprechend Merkmal 1.3 bzw. entspre-
chend den Merkmalen 8.3, 13.3 und 16.3 im Rahmen des Funkrufs (paging) als
Adresse der Mobilstation verwendet wird (vgl. Fig. 25 und S. 48, drittletzter Abs.:
TLLI is the identifier by which the MS is paged). Des Weiteren ist dem Stand der
Technik gemal NK9 zu entnehmen, dass eine Mobilstation im Rahmen einer
Funkruf- bzw. Paging-Antwort eine vortbergehende Identitat (TLLI) im Zusam-
menhang mit einer logischen Verbindungssteuerung (LLC) Uber die Basisstation
(BSS) an ein Netzwerkelement (SGSN) sendet (vgl. S. 48 und Fig. 25 mitsamt
zugeh. Text). Dass bei dem Verfahren jedoch eine Funkruf-ldentitéat in einem defi-
nierten Funkruf-Bereich (paging area) verwendet wird, die eindeutig fur eine Mo-
bilstation ist und dabei — insbesondere auch durch die Mobilstation nach An-
spruch 13 — alleinig ein Teil einer voribergehenden Identitat im Netzwerk im Zu-
sammenhang mit einem Funkruf- bzw. Paging-Verfahren verwendet wird, wie es in
Merkmal 1.3 des Anspruchs 1 bzw. den Merkmalen 8.3, 13.3 und 16.3 der An-
spruche 8, 13 und 16 nach Hilfsantrag | aufgefiihrt ist, ist dem Stand der Technik
gemal’ NK9 nicht zu entnehmen.

Den Ausfuhrungen der Klagerin bezuglich der im Anspruch 13 aufgefiihrten Mobil-
station und Merkmal 13.3, dass der Schluss gezogen werden kdnne, dass bereits
eine in der NK9 beschriebene Mobilstation eingerichtet sei, einen erfindungsge-
maflen TLLI im Zusammenhang mit einer ,Attach“- oder ,Routing Area Update*-
Prozedur gemal dem im Streitpatent in den Abséatzen [0046] und [0047] beschrie-
benen Verfahren zu verwenden, kann nicht zugestimmt werden. Vielmehr kann
der Fachmann dem Stand der Technik gemafl NK9 auch unter Zuhilfenahme sei-
nes Fachwissens keinen Hinweis darauf entnehmen, dass eine Mobilstation in
Verbindung mit einer fur die Mobilstation eindeutigen Paging-ldentitat so ange-
passt ist, dass die Mobilstation alleinig bzw. nur einen Teil einer voribergehenden
Identitat (TLLI) im Zusammenhang mit einem Funkruf/Paging — also auch in der
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Funkruf-Antwort — verwendet, wie es in Anspruch 13 nach Hilfsantrag | in dem Zu-
satz ,to use only part of said temporary identity“ im Merkmal 13.3 enthalten ist.
Dies gilt in gleicher Weise in Bezug auf die Verwendung nur eines Teils einer vo-
ribergehenden Identitat bei einem Verfahren zur Zuweisung einer ldentitat gemaf
Merkmal 1.3 des Anspruch 1 nach Hilfsantrag | bzw. einer Verwendung nur eines
Teils einer solchen Identitat durch ein Netzwerkelement bzw. eine Funkstation
gemal’ den Merkmalen 8.3 und 16.3 der Anspriche 8 und 16 nach Hilfsantrag |.

Die Gegenstande der nebengeordneten Anspriche 1, 8, 13 und 16 sind damit neu

gegeniber dem Stand der Technik gemafd NK9.

bb) NK1

Druckschrift NK1, die vor dem Prioritatstag des Streitpatents angemeldet, aber
erst danach veroffentlicht wurde, beschreibt im Hinblick auf die jeweiligen Merk-
male 1.1, 8.1, 13.1 und 16.1 sowie die Merkmale 1.2, 8.2 und 13.2 der Anspru-
che 1, 8, 13 und 16 nach Hilfsantrag | ein Verfahren zum Zuweisen einer tempora-
ren / voribergehenden Identitat (TLLI Temporary Logical Link ldentity) an eine
Mobilstation (mobile station MS) in Form eines Mobilfunk-Endgeréates bzw. Mobil-
telefons (vgl. S. 3 zweiter Abs. i. V. m. S. 2 vorletzter und letzter Abs. sowie Fig. 4
und 6 bis 8). Die voruibergehende Identitat (TLLI) wird in einem zellularen Netz-
werk zugewiesen, welches Unterstitzungsknotenpunkte (SGSN) als Netzwerk-
elemente und mehrere Zellen (several cells) aufweist (vgl. a. a. O.). Dabei wird
auch darauf hingewiesen, dass die genannten voriibergehenden Identitaten (TLLI)
ebenfalls einen Identifikator enthalten, um das Netzwerkelement (SGSN / Serving
GPRS Support Node) zu identifizieren, das die voribergehende Identitat (TLLI)
vergeben hat (vgl. S. 13 Z. 26-28 und S. 14 Z. 5-7).

Es kann NK1 jedoch nicht entnommen werden, dass bei dem aus Druckschrift
NK1 bekannten Verfahren bzw. zellularen Netzwerk bzw. Mobilstation eine Funk-
ruf-ldentitat (paging identity) verwendet wird, die eindeutig fur eine Mobilstation in
einem bestimmten Funkruf-Gebiet (paging area) ist und wobei nur ein Teil der vo-
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ribergehenden Identitat (TLLI) im Netzwerk in Verbindung mit einem Funkruf-
bzw. Paging-Verfahren verwendet wird, wie es in den Merkmalen 1.3, 8.3, 13.3
bzw. 16.2 und 16.3 der Anspriiche 1, 8, 13 und 16 nach Hilfsantrag | aufgefuhrt

wird.

cc) NK2

Druckschrift NK2, die vor dem Anmeldetag des Streitpatents angemeldet, aber
erst danach veroffentlicht wurde, beschreibt in Bezug auf die jeweiligen Merkmale
1.1, 8.1, 13.1 und 16.1 sowie die Merkmale 1.2, 8.2 und 13.2 der Anspriche 1, 8,
13 und 16 nach Hilfsantrag | eine Routing-Einheit (foreign agent) eines (ersten)
Netzwerkelements in Form eines GPRS-Unterstutzungsknotens (SGSN, GGSN) in
einem zellularen Netzwerk (GPRS, UMTS; vgl. S. 1, erster Satz und S. 4, letzter
Abs.), wobei die Routing-Einheit einer Mobilstation anbietet, die Adresse der Rou-
ting-Einheit (foreign agent) als eine temporare COA-Adresse (COA / care of
address) zu verwenden. Diese temporare Adresse (COA / care of address) ist als
eine Art Endpunkt eines Tunnels zu der Mobilstation fiir Daten bzw. Datenpakete
(datagrams) zu verstehen, die an Mobilstationen weitergeleitet werden, wahrend
diese sich nicht in einem Heimnetzwerk (Home Network) aufhalten. Auf diese
Weise kann der Verbrauch zusatzlicher IP-Adressen vermieden werden (vgl. S. 1
le. Abs. und S. 2 Z. 4-12 und S. 4, Z. 28, bis S. 5, Z. 2 und S. 6, Z. 24-25). Damit
kann die genannte COA-Adresse eines Netzwerkelements (SGSN, GGSN) auch
als eine zugewiesene vorubergehende Identitat in einem zellularen Mobilfunknetz
angesehen werden, wobei die COA-Adresse auch einen eigenen ldentifikator des

Netzwerkelements darstellt.

Dass ein Verfahren bzw. ein zellulares Netzwerk bzw. eine Mobilstation eine Funk-
ruf-ldentitat (paging identity) verwendet, die eindeutig fir eine Mobilstation in ei-
nem bestimmten Funkruf-Gebiet (paging area) ist, wobei nur ein Teil einer vo-
ribergehenden Identitat im Netzwerk im Zusammenhang mit einem Funkruf- bzw.

Paging-Verfahren verwendet wird, wie es in den Merkmalen 1.3, 8.3, 13.3 bzw.



-30 -

16.2 und 16.3 der Anspriche 1, 8, 13 und 16 nach Hilfsantrag | gefordert ist, kann
Druckschrift NK2 jedoch nicht entnommen werden.

dd) NK3

Die vorveroffentlichte Druckschrift NK3 beschreibt im Hinblick auf die nebenge-
ordneten Anspruche 1, 8, 13 und 16 nach Hilfsantrag | und die zugehoérigen
Merkmale 1.1, 8.1, 13.1 und 16.1 sowie 1.2, 8.2 und 13.2 ein Verfahren zum Zu-
weisen einer temporaren / voribergehenden Identitat (TLLI / temporary logical link
identifier bzw. ILSI / international link set-up identity) an eine Mobilstation (mobile
station), wobei ein Netzwerkelement (SGSN) einen zugehorigen ldentifikator des
Netzwerks (PLNM / public land mobile network) aufweist (vgl. Sp. 1, Z. 5-10). Da-
bei liest der Fachmann mit, dass eine neue vortbergehende Identitat (TLLI bzw.
ILSI / international link set-up identity) gebildet werden kann, die eine zusatzliche
Information beinhaltet, die eine Ermittlung des alten Netzwerkelements (SGSN)
ermdglicht. Dementsprechend weist die voribergehende Identitat (TLLI bzw. ILSI /
international link set-up identity) auch mindestens einen Teil eines ldentifikators
des vorstehend genannten Netzwerks (PLNM / publik land mobile network) auf,
welcher das vorstehend genannte Netzwerkelement (SGNS) anzeigt (vgl. Sp. 2,
Z. 54, bis Sp. 3, Z. 6).

Wie die Beklagte jedoch zu Recht ausgefuhrt hat, wird in Druckschrift NK3 weder
ein Paging-Verfahren thematisiert noch die Verwendung eines Identifizierers im
Zusammenhang mit einer Paging-Antwort. Im Stand der Technik gemaf NK3 wird
davon ausgegangen, dass ein Netzwerkelement (SGSN) innerhalb eines Routing-
Bereichs (RA) bereits eindeutig bestimmbar ist. Ein globaler Identifizierer wird da-
bei mit einem Landercode und einem Heimnetzidentifizierer versehen, wobei das
Netzwerkelement weiterhin tber die alte Angabe zum Routing-Bereich (RA) iden-
tifiziert wird (vgl. Zitatstellen a. a. O., Sp. 2, Z. 54, bis Sp. 3, Z. 6). Dass bei dem
aus Druckschrift NK3 bekannten Verfahren bzw. zellularen Netzwerk bzw. einer
Mobilstation oder einer Funkstations-Steuerung eine Funkruf-ldentitdt (paging

identity) verwendet wird, wobei nur ein Teil einer vorubergehenden Identitat, wel-
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che eine Funkruf-ldentitédt und zumindest einen Teil des Identifizierers eines Netz-
werk-Elements umfasst, im Netzwerk in Verbindung mit einem Paging-Verfahren
verwendet wird, wie es in den jeweiligen Merkmalen 1.3, 8.3, 13.3 bzw. 16.2 und
16.3 der Anspriche 1, 8, 13 und 16 nach Hilfsantrag | aufgefuhrt wird, liest der
Fachmann entgegen der von der Klagerin vertretenen Auffassung weder mit, noch

entnimmt der Fachmann Druckschrift NK3 einen entsprechenden Hinweis.

ee) NK4

In der vorveroffentlichten Druckschrift NK4 wird ein Verfahren zum Zuweisen einer
vorubergehenden / temporéaren Identitat (TMUI / temporary mobile user identity)
beschrieben, die einer Mobilstation (mobile station MS) in einem zellularen Mobil-
funknetzwerk mit Netzwerkelementen (u. a. M-SCP) zugewiesen wird (vgl. Fig. 1
und Fig. 133 sowie Abs. 0181 und 0182 i. V. m. Abs. 1138 des von der Klagerin
als NK4-0 beigefugten europaischen Familienmitglieds EP 0 978 958 Al in engli-
scher Sprache). Die voriubergehende / temporére Identitat (TMUI / temporary mo-
bile user identity) weist gemaf Figur 133 und dem zugehdrigen Text in den vor-
stehend genannten Absétzen 1138 und 1139 einen Identifikator in Form einer
Identifikationsnummer fur einen Vermittlungspunkt (M-SCP / mobile service control
point) auf, der auch ein Netzwerkelement darstellt. Dass jedoch bei dem aus
Druckschrift NK4 bekannten Verfahren bzw. zellularen Netzwerk oder einer Mobil-
station bzw. Funkstations-Steuerung eine Funkruf-ldentitat (paging identity) ver-
wendet wird, die eindeutig flr eine Mobilstation in einem bestimmten Funkruf-Ge-
biet (paging area) ist und dabei alleinig ein Teil einer voribergehenden Identitét im
Netzwerk in Verbindung mit einem Paging-Verfahren verwendet wird, wie es in
den jeweiligen Merkmalen 1.3, 8.3, 13.3 bzw. 16.2 und 16.3 der nebengeordneten
Anspriiche 1, 8, 13 und 16 nach Hilfsantrag | aufgefihrt wird, ist nicht aus NK4
ersichtlich bzw. von der Klagerin vorgebracht worden.
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ff) NK5, NK6, NK7 und NK8

Die vorverdffentlichte Druckschrift NK5 behandelt eine ,care-of address” fur einen
Knotenpunkt (mobile node) in einem Mobilfunknetzwerk im Zusammenhang mit
Datagrammen, die an die Mobilstation weitergeleitet werden, wahrend diese sich
nicht in einem Heimnetzwerk (home network) aufhalt (vgl. S. 4 letzter Abs.). Dar-
Uber hinaus ist NK5 beziglich der jeweiligen Gegenstande der nebengeordneten
Anspriiche nach Hilfsantrag | nicht weiter relevant und seitens der Klagerin auch
nichts vorgebracht worden. Zu den Druckschriften NK6 und NK7, die neben dem
Stand der Technik gemafR NK3, NK4 und NK5 im Einspruchsverfahren vor dem
Europaischen Patentamt beriicksichtigt worden sind, sowie zu NK8 hat die Klage-
rin nicht weiter ausgefihrt. Im Ubrigen gehen diese Druckschriften in Bezug auf
die Neuheit der jeweiligen Anspruchsgegenstande gemal Hilfsantrag | auch nicht

Uber die vorstehend abgehandelten Druckschriften gemanr NK1 bis NK4 hinaus.

gg) NKI10

Dem vorveréffentlichten ETSI-GSM-Standard gemafld NK10 ist nicht zu entneh-
men, dass eine vorubergehende Identitat (TLLI / Temporary Logical Link ldentity)
einen Teil eines ldentifikators aufweist, der ein Netzwerkelement (SGSN) anzeigt,
wie es in den zugehdrigen Merkmalen 1.1, 8.1, 13.1 und 16.1 sowie 1.2, 8.2 und
13.2 der nebengeordneten Anspriche 1, 8, 13 und 16 nach Hilfsantrag | gefordert
ist. Auch dass eine Funkruf-ldentitat verwendet wird, die eindeutig fur eine Mobil-
station in einem bestimmten Funkruf-Gebiet (paging area) ist und dabei nur ein
Teil einer voribergehenden Identitat im Netzwerk in Verbindung mit einem Pa-
ging-Verfahren verwendet wird, wie es in den jeweiligen Merkmalen 1.3, 8.3, 13.3
bzw. 16.2 und 16.3 der nebengeordneten Anspriche 1, 8, 13 und 16 nach Hilfs-
antrag | gefordert ist, ist dem Stand der Technik gemafd NK10 nicht zu entnehmen

und seitens der Klagerin im Ubrigen auch nicht vorgebracht worden.
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hh)  NK11 und NK12

Druckschrift NK11, welche die Klagerin nur in Bezug auf den erteilten Unteran-
spruch 17 des Streitpatents angefuhrt hat (vgl. Abschnitte 9.2.2.1 und 13.1, Ta-
belle 4 le. Zeile, sowie Abschnitt 14.9), ist im Hinblick auf die Gegenstéande der
nebengeordneten Anspriichen des Hilfsantrags | nicht weiter relevant. Dies gilt in
gleicher Weise fur Druckschrift NK12, die seitens der Klagerin lediglich beziglich
eines PLMN-Netzwerks (PLNM / public land mobile network), wie es in Druck-
schrift NK3 genannt wird, sowie einer diesbeziiglichen Begriffsklarung genannt

worden ist.

b) Erfinderische Tatigkeit

Wie vorstehend zur Neuheit der Gegenstande der jeweiligen nebengeordneten
Anspriuche 1, 8, 13 und 16 gemaR Hilfsantrag | ausgefuhrt, sind den im Verfahren
befindlichen Druckschriften die inhaltsgleichen Merkmale 1.3, 8.3, 13.3 sowie 16.2
im Zusammenhang mit Merkmal 16.3 nicht zu entnehmen. Diesbeziglich geben
auch weder der vorveroffentlichte Stand der Technik gemaf Druckschrift NK9 und
Druckschrift NK3 noch die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften NK1,
NK2, NK4 bis NK8 und NK10 bis NK12 einen Hinweis auf die Benutzung einer fur
eine Mobilstation eindeutigen Funkruf-ldentitat (paging identity) in einem be-
stimmten Funkruf-Gebiet (paging area) und auf die Verwendung nur eines Teils
einer voribergehenden Identitat von einem Netzwerkelement, einer Mobilstation
oder einer Funkstations-Steuerung in Verbindung mit einem Paging-Verfahren.
Auch eine Zusammenschau des Standes der Technik gemaR NK3 und NK9 oder
eine Kombination der Lehren der tGbrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften
fuhrt damit nicht in naheliegender Weise zu den Gegenstanden der nebengeord-
neten Anspriche 1, 8, 13 und 16 gemalR Hilfsantrag I. Ein solcher Anspruchsge-
genstand ist dem Fachmann auch unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht
nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag | wie auch die
Gegenstande der unabhangigen Anspriche 8, 13 und 16 gemal Hilfsantrag | be-
ruhen somit auf einer erfinderischen Tatigkeit und sind daher patentféahig.
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c) Die auf die unabhangigen Patentanspriiche in der Fassung nach Hilfsantrag
| rickbezogenen Anspriche 2 bis 7, 9 bis 12, 14, 15 und 17 gentgen ebenfalls
den an sie zu stellenden Anforderungen hinsichtlich Zulassigkeit und Schutzfahig-

keit. Gegenteiliges haben auch die Klagerinnen nicht geltend gemacht.

d) Da die Merkmale 1.3, 8.3, 13.3 bzw. 16.2 und 16.3 der nebengeordneten
Anspruche 1, 8, 13 und 16 nach Hilfsantrag | aus keiner der im Verfahren befindli-
chen Druckschriften inklusive Druckschrift NK1 bekannt sind, kann dahinstehen,
ob das Streitpatent — wie von der Klagerin ausgefuhrt — die beanspruchte Prioritét
der finnischen Anmeldung FI 982 166 vom 6. Oktober 1998 tatsachlich zu Unrecht
in Anspruch nimmt und die NK1 damit nicht nur als vor dem Prioritatstag ange-
meldete, aber erst nach dem Anmeldetag des Streitpatents nachveréffentlichte
Druckschrift nach Art. 54 Il EPU, sondern auch als Stand der Technik nach
Art. 54 1 EPU anzusehen wére.

V.

Da sich die beschrankte Verteidigung in der Fassung des Hilfsantrags | somit als
zuléssig und schutzfahig erweist, war das Streitpatent teilweise nur hinsichtlich der
erteilten Fassung und der Fassung nach dem (neuem) Hauptantrag der Beklagten
fur nichtig zu erklaren, wahrend die Klage im Hinblick auf die Fassung laut Hilfs-

antrag | abzuweisen war.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V.m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Dabei ist der Senat davon ausgegangen, dass der aufgrund der Fassung nach
Hilfsantrag | verbleibende geschiitzte Patentgegenstand nur noch ein Drittel des
wirtschaftlichen Wertes ausmacht, der mit dem Patent aufgrund der erteilten Fas-
sung erzielbar gewesen ist. Dementsprechend hat die Beklagte zwei Drittel der
Rechtsstreitkosten zu tragen. Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbar-
keit beruht auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.
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C.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach MalRgabe der
Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zu-
gelassenen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundes-
republik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unter-
zeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erkla-
rung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Beru-
fungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen
Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge-
richtshof, HerrenstralR3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) tbertragen werden. Die Berufungsfrist be-
ginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens
aber mit dem Ablauf von funf Monaten nach der Verkindung. Die Frist ist nur ge-

wabhrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe Schwarz  Dr. Schwengelbeck Dr. Otten-Dinnweber Altvater

pro
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